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poR L!q, cuAL sE REvocA LA REsoLUetóN N' 779 DE FEcHA 23 DE MARzo DE2026 DlgrADA poR LA
pnTccIÓN DE N4ARcA§, EN Et ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE tAN4ARCA,\RTAII\,ÍAG,,
CLASE 35, EXPEDIENTE N' ?143712025, §OLICITADA POR DROGUERIA ITATQUIMICA S,A. "=.'"-""=

Asuneión, 13|t{Ay2025

VISTO: el recr¡rso cle apelaeién interpuesto por el represetrtante eonveneional de DROGUERIA

ITALQUIMICA S,A. en eontra de la Resolue ién N" 739 de fecha 23 de marzo de 2026, dietada por la Direce ión

de Mareas, yi-- - --- - - - -- -

RESULTAI

Que, en fecha l0 de abril de 2026 se presenta el representante eonvencional de DROGUERIA

ITALQUIMICA S.A,, e interpone Reeurso de Apelaeión en contra de la Resolueión Nu 739 de feeha 23 de

marzo de2026 dietada por la Direceión de Mareas,

Que, cR feeha 2l de abril de 2026 fue dietada la providencia que concedió el reeurso

interpuesto

Que, en feeha 28 de abril de 2026 el representante ee¡nveneional de DROGUERIA ITALQUIMICA S,A,

expresé agravios. Esta Direeción General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en feeha 30 de abril de 2026,

CONSIDERANDO:

Que, la mencisnada Resolucién considera que: "(,,.)Que la salieitud de registro de la marea

VITALMAG ha sido presentada para amparar los servicias de la elase 35, Que habiéndose realizades la

búsqueda de anteeedenfes de la eitada rnerea, se ha eonstatado la existeneia en dieha elase de la marea:
Expediente Densminaei(tn 2A17-1714643 VITALMEG Clase 5 Registra Titular 441455 Guayaki S,a, [PY]
Conentario: Que las denominaciones st¡n easi idéntieas, ntuy semejantes, no podrán tener eoexisteneia
pacffica, en ana misma elase, sin crear riesga de eonfusión ontre los eansumidores,, por lo que de
conforntidad al artfcula 6s de la LeS, 1294/98 de Mareag na ha lugar a lo salieitada(,,,)" =========

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante eonvencional de DROGUERIA

ITALQUIMICA §.A. y manifiestat "(,,)En el easo de autas, las mareas .VITALMAG" 
),"VITALMEG" presentan

difereneias sustanciales, Desde el punto de, vista femética, la variaeián cn la sflaba frnal ..MAC" frente a

"MEG"- genera una sonoridad distinta, fáeilmente pereeptible, Además el elemento eomún "VITAL" posee
un carác'ter mareadantente evocativo en el ámbito de la salud y bienestar, tanto en la elase 05 eomo en la 95,

espeeialmettte euando los servicias se vinc¿¡/an eon la eomercializaeión de produetas fermaeéuileos, §e
trata de un término de débil fuerza distintiva, qlte na puede ser monopolizado ni utilizeda eomo
fttndamento exclusivo para impedir el registro de signos que incorporen elementas difereneiadares ,,,1,,,

Por otra parte, el público consumidor de los servicios eamprendidos en la elase 35 no es el eonsumidar
masivo tipico de los praductos farmacéuf¡eos, sino un sujeta can mayor gradet de atención, muehas veces

vinculado a aetividades eotnerciales o empresariales, lo que reduee signifieativamente la posibilidad de
confusión(...)". - - - - - - -

Que, eorresponde a esta Direeción General resolver sobre la proe r§o

a Cristaldo
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PoR tA euAt sE REVoeA tA RESoLUetóN N" 739 DE FEcHA 23 DE \4ARzo DE 2ozó DtgrADA poR rá
pnecctéN DE L,ÍARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE soucrruD DE REGISTRo DE LA MARcA,\¡trALIvfAG,,
etAsE 35, EXPEDIENTE N' ?143712025, SOLICITADA POR DROGUERIA ÍTALQUIMTCA SA. --.-.---.

Que, en prirner término, el análisis mareario debe ser realizado cR su eonjunto, sin artifieiales
elesmembraeioRes, de f'orrna sueesiva y no simultánea, el resuitads que arroje la visión en conjr.rnto es el
eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de eonfusióR cRtre las misrnas.

Que, en el easo que nos oeupa, si bien la nrarea solicitada y la rnarca antecede.nte comparten
elementos en eomún ello no neeesariamente eonlleva a que sean eonfundibles entre sf, toda vez que el

sigrro distintivo que se pretende registrar posea eleme,nters qure le otorguen identidad marcaria,

Que, a los efectos de eotejar las marcas cn pugRa, existen eriterios generales avaladr:s, tanto por la
doetrina eomo por la jurisprudenera, que permiten sopcsar las similitucles dentro de los earnpos gráfieo y
fonétieo, asl eomo del aspeeto ideológieo o eoneeptual, Adernás en su eonjunto, deben ser tenidas en

eueRte las coberturas, Al respeeto, verrnos que Ro existe sinrilitud sufieiente ni mucho menos de
considerable o signifieativa magnitud, Se puede pereibir a simple vista la difereneia existente entre las

mismasr====

\[TAtMAG

VITATMEG

(solieitada), y

(base de reehazo)

Que, si bien es eierto que las denominaeiones analizadas eontienen similitudes entre sf, no
neeesariamente causarán eonfusión en el seno del pr.iblieo consumidor pucs, en su eonjunto, dejan una
irnpresión visual muy diferente.-'--"--"=-.

En ese eontexto, analizando e'l eampo ortográfieo y fonétieo de las marcas en pugna, se advierte que
la denominaeión euyo registro se solieita "\rlTALlvtAG' (clase 35) introduee L¡na variacién en la voeal de la
sflaba final (A/E) en relaeión a la nrarea anteeedente 'MTALMEG' (elase 05), Dichas particularidades
otorgan a eada signo una identidad visual y fonétiea difereneiada en el análisis eomparativo, Desde esta
perspeetiva, la eoineidencia inieial, por sf sola, no resulta sufleiente para generar confusión

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene quc: "El derecho mareario no protege prefrjos o partíeulas
comunc§ euando no aonstituyen Por sf mismos el signo distintivo," En ese sentido, eoRno es sabido, la
proteeeión de las mereas se. extiende al eonjunto del signo distintivs y no a sus elementos tomados de
forma aislada, Por ello eabe afirmar que la proteeeién otorgada a la marca registrada se extiende aluso en
conjunto del signo denominativo asf presentado, y no le otorga exelusividad sobre sus elementos tomados
cle forma separada, razón por la eual esta dependencia administrativa eonsidera que tales elementos

¡lueden formar parte de otra mare a, aún en la misnra e lase, toda vez que la marea posterior posea elementos
que la difereneien de la rnarea anterior,

Que, esta Dependeneia es de la tesitura que no se puede deelarar confundibles a las tnarcas por el
solo hecho de qtre dentro de su estruetura existan letras o elementos en eomún, siendo que como se sabe

el análisis debe ser en eonjunto, El tratadista Otanrelrdi, explie a eiertos criterios a ser tomados en euenta
para realizar uR eorreeto análisis de eon,iunto, los euales hemos tsmado en cuenta para la
prescntc litigio, y nos pcrmitimos transeribir a eontinuacién ",,.Enprh cipio, es el
objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria Oa7Y":

tel 1n a

fi,ltn¿0"'l't

I Deree ho de Mureas, f orge Otamendi, Edltor¡eli Lexi¡Neri¡ = A[¡eledr¡.Pelrot añOl ?otX
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Resorución-'!2 6 2
POR LA CUAI SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 739 DE FECHA 23 DE TdqNZO DE 202ó DISTADA POR tA
DIRECCIÓN DE I\4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE TAMARCAU\RTALMAG',
crásE 35, EXPEDIENTE N'31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S,A,

Que, al respeeto, las 'DIRECTRICES PARA El, EXAMEN DE MAR?:AS EN PARAGaAY"señalan euanto
sigue: "(,,.) La eomparación visual ete las mareas eienominativas se basa en un análisis del número y la
seeuencia de las letras o earaeteres, la posieión de las palabras o de los earaeteres caineidentes, el n(tmero
de palabras y la estructura de los signas (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [.,.] Se entenderá que existe similitud tbnétiea si el sonido de la pronuneiaeión de las

elementos verbales de los signos comparadas ñlese el mismo, o lo sufreientemente eereano para que no se

puedan distinguir auclitivamente, Las elementos clave para eJete.rminar la impresión fonétiea generalde un
signo denominativo son sus letras y sllabas y su orden y acentuaeión particulares, El examen de las sflabas
comLtnes reviste una especial importancia al atmparar marL'as fanétieamente, ya que una similituri fanétiea
estará determinada por las sflabas eomunes )/ su eombinae ión ieléntiea o similar, Por ejemplo, /os srgulenfes
signos denaminativos eontienen algunas sflabas ignles pero otras diferentes o eon un ritmr¡ ele

pronunciaeión diférente por lo que san fanétieamente dif'erentes: Signo anteriar ?LENOSAN Signo
posterior AL,EOSA N ¿ (.,, )", - - " = - = - - - -

Que, expresa el Dr, Breuer eR su libro "Tratado de mareas rJe fábriea y de eomereio" que: 'Pá,m

apreeiar la pasibilidad de eanñnión no san detenninantes las diversos detalles, sino las eeraeterfstieas
típicas, la impresién general y las prineipales elementos del signo'd, En ese orden de ideas, sibien es e ierto
que entre las denominaciones existen eiertos elementos en eomún, difieren en la composieión de los

demás elementos, por ello no Reeesarianrente causarán eonfusión en el seno del públieo consumidor pucs,

en su conjunto, soR diferentes una de la eitra y dejan una impresión diferente que aleja toda posillilidad de

que exista una e onfusión entre die has marcas,

Que, en cuanto a la e obertura de las marcas en pugRa, la presente solieitud pretende el registro para

la clase 35: "servieias camprendidas en la clase 35 tales coma: Gestión y administraeién de un negoeio
comercial, servicios de venta de preparacir¡nes farmaeéutieas, veterinarias y sanitarias, asf eotno
sum¡nisfros médicos; pramaeión de ventas para terceros"; la marca anteceelente sc eneueRtra registrada en

la clase 05, para todos los proeluetos, la clase 5 eomprende prineipalmente lels productos farmacéuticos y
otras preparaciones para uso médieo o veterinari6a, :--=--==

En ese sentido, esta clependencia aclministrativa eonsi<lera impoftante meneionar que exieten r¡tras

mercas registradas en la elase 05 'e lase de la marca anteeedentc= eoR denominaeiones similares y que se

encuentran coexistiendo paefficamente, Al respeeto, al realizar la brisqueda en la base de datos del sistema

informátieo institueional se verifiean los siguientes registros: VITAIIX, Registro No, 607064: \llTALE,
Registro No. 562887t \[TALIN, Registro No, 479599;\IITALDh, Registro No, 625099;\¡lTAtUX, Registro No.

585712; \/ITALIT, Registro No, 573130;\IITALITE, Rc.gistro No, 538870, extremo que demuestra la e oexistene ia

de denominaeiones similares registradas en la elase 05 a nombre de rliferentes titularesi por ende, esta

Direceión no eRcueRtra fundamentos legalcs quc impidan que la sslicitud de registro actual pueda

prosperar en registro,

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se reñere

de la marea diciendo: "Un factor de gran importane'ia a tener en euenta en los easos en

confttsién es la coexisteneia anterior de las marces en pugna, Una eoexisteneia en cl
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de heeho, sin que se hayan suseitado

que se

FARAqUAY

: I)ircccitln Nuciorrul de Propicdud Intelectunl (t)INAPI), l)itr,¡'tt'k'et Nutt el extutl le nurt¡,t u Ponruuv,¡tp
httrrs://u wu'.tlinarr. s()v.trv 4)()rt¿ll/v3lnropiedad-ilrdr¡strialimarcas/directrices

'llRfiLltiR M, Pedro C. Trutot|r dc rlrnrcu¡ rlc llrbtieu y rle uorttereio, liditot'iol Ilohln¡, fJueno¡ Ait'es, l94fr,

' (lln¡il'ie oeién-Nf ZA-13-Flrpuñrrl ver¡ion 10!6
htnrs://u rvu.di rrapi. gov.py/portal/v3/pl'opjedad-industrial/rnarcas/clasi ficacionniza'lstauc:Stase

a la e oexistene ia
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Reeorueión-.u 6 2
poR tA euAt sE REvoeA LA RESotueróN N'739 DE FEcHA 23 DE lvrAuo DE 2026 DrsrADA poR r-A
PMECCIÓN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA'VITAL}VÍAG',
etAsE 35, EXPEDIENTE N' 3t43712025, SOLtetTADA pOR DROGUERIA ITALQUIMTCA S.A.

mejor ¡trueba de la ineonfúndibilirlad, y asf se lo ha reconoeido,'d, De la coexistencia de las marcas

registradas rneneionadas en el párrat'o anterior se colige que existen mare as eoneedidas c,n la elase 05, con
el elemento VITAI en eomtln y quc se difereneian en la sllaba final, clue se eneuentran eoexistiendo
paeltieamente en el mereado sin que ello implique confusión o at.eete la libre eornpetitividad de las mismas,

Que, el Artleulo 16 de la Ley I'294198 De Marcas drspone: "CuaRdo la marea consista eR uRa etiquc,ta u
otro signo e ompucsto por un e onjunto ele elementos, la proteccién de exclusiüdad no se extenderá a los
elementoa eontenidos en ella que fuesen de uso eomún o neeesario en el comergis", ------

Que, las denominaeiones de la marea solieitada y el anteeedente difieren en la composieión de sus

respeetivos sufijos: MAG = MEG, es asf que aunque las mismas eompartan sus rafees, e"sta dif'ereneia en sus

terntinaeiones ortográfieas gcRcra distineión Fonétiea, debido que al pronuneiarlas una a eontinuacién de

la otra, tcnemos que la inrpresión auditiva que gcrlcrran arnbas e,s disfrnil:VITALMAG - \4TALMEG, ---------

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el

cxamcn de registrabilidad de la solieitud de registrei; ésta Direeeión General eonsidera quc cs un signo que

Posec las caracterlstieas necesaries para su registro; por eonsiguic.nte, y al no ene ontrarse insefta dentro de
las prohibieiones de la tey N' 1294/98 de Mareas, eorresponde revoear la Resoltreión reeurrida

POR TANTO,
tA DREETORA GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Aft.ls REVOCAR la Resolueién Nu 739 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la
Direeelón de Mareas.

A¡t,2s ORDENAR la prosecueién de trámites de la solieitud de registro de la marea
..'VITALIIAG', clase 7r, Expediente, N' 3L43712025, solieitada a nombre de

DROGUERTA ITALQUIMICA S.A. -.="'==::"--*I::

Aft,3A

'DERECIIU DE MARCA§'= lorge Otamelrdt, g" Ed,, e ABA, Abclerlo Pen'ut, ¿UI7 :



OINECCIÓN NACIONAL DE

W&, PRoPTEDAD
\I INTELECTUAL

itr*\, GOBIERNO nr,r PARA(;UAI
§W PARAGUAY REKUAI

PARAOUAY

Resolueión-'0* 6 5
POR LA CUAL SE REVOEA LA RESOTUEIÓN N' 3054 DE FECHA 15 DE OETUBRE DE 2OZ5 DICTADA POR
LA DIRECCIéN BN N{ARCAS EN Et EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA
'ADELGAIVíATE UOJAHAWA', etASE 30, EXPEDIENTE N" 60221/2024, SOTICITADA POR PAUI ANDRE
MOUSQUERE. ---....

Asunción, 13|llAY2026

MSTO: El reeurso de apelaeión interpuesto por PAUL ANDRE MOUSQUERE bajo patroeinio del
Agente cle Prerpiedad lndustrial, Atrg, Patricio Javier Pirovano, en eontra de la Resolue ión N' 3054 eJe feeha

l5 de octtrbre de 2025, clictada por la Direeción de Mareas, yi ---"--"-"===

RE S U LTA:

Que, en feeha 04 de marzo de 2026 se presenta PAUL ANDRE MOUSQUERE bajo patroeinio del
Agente de Propiedad lndustrial, Abg, Patrieio Javier Pirovano, e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra
de la Resolucién Ns 3054 de fecha l5 de oetubre de 2025, dietada por la Direccién de Mareas,

Que, en fecha ll de marzo de 2026 fue dictada la provideneia que coneedió el reeurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 31 de marzo de 2026, PAUL ANDRE MCIUSQUERE bajo patrocinio de Agente de
Propiedad lndustrial, expresó agravios. Esta Direceión tiene por: presentada Ia expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 09 de abril de 2026,

CON§IDERANDO:

Que, la Resolución recurrida eonsidera: "(.,.)Que la solicitud de registro de la marea ADELGAMATE
IIOIAHA'YVA ha sido presentada para ampat'ar los produetos de la elase 30, Que habiéndose reelizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direeción eonsidera que la misma ineurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponc qlte no pueden constitui.r mareas: La marea se
encuentra incursa en la siguiente prohil>ieión: Art, 2 lnc. e) ,., los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designaeién del productr¡ o servieio de que se frate, a que pueda servir en el
comercio para ealificar o deseribir alguna caraeterfstica riel proclueto a seruieio., La denr¡mi¡taeión se
considera descriptiva y sin distintividad alguna cen relaeión a las produetos que desea proteger,, En
cansecueneia no ha lugar a lo solieitado(,,,)". --"---

Que, entre otros argumeRtos, se agravia el apelante y manifiestat "(,,.)en primer lugar, deba manifestar
que la merce "ADELGAMATE IP¡AHA'YVA" nr¡ puede ser eonsiderada genérica ni deseriptiva, teniendo en
atenta que mi marea constifitye términa de fantasfa, fiuta de mi ingenio en donde eonjugan varias
palabras coneeptuales, Que resulta sarprendente y me causa agravios la resolueión reeurrida ns solamente
porque la misma es Ltna marca que reúne las exigencias rle la ley a las efectos rie su eaneesién, sino por la
violacidtn al principio de igualdad que debe printar a favor de todas las personas tanta frsieas eomo juridieas
que solicitan ante la D.l,N.A,PL el registro de su marea. Que, en efeetrs exisfe una infinidad de mareas
registradas en la misma clase 30 y en tantas atras c:lases que utilizan las denr¡minaeiones "ADELGA" y
"MATE" en sL, denominaeién. y que no han sida consicJera¡Jas genérieas ni descriptivas, sina par el
contrario han sido eoncedidas ¡, a la tbcha siguen vigentes, Como ejemplo pademas eitar solamente
algunas .../... la composición fonética de mi marea hace que esta, bajo ningun termino pueda eansiderarse
genérica ni deseriptiva, ya gue es la unión de las palabras 'YERBA MATE" y "ADELGAZANTE'. tama parte
de esas dos palabras pera crc.ar la palabra de fantasía "Adelgamate", gue no es el sustantivo téenica ni la
denominación usttal de ningún productos de la clase 30 ,,,/.,. La palabra "|\O\AHA'YVA" na puede
considerarse descriptivo sine¡ un ealifíeativo laudaforio para el prodLteto.../,,. Es impartantfsimo meneionar
qLte poseo el nombre "Adelgamate" para la elase 30 en distintos pafses de la región, eama
Uruguay, a esta presentae ión adjunfo co¡tias de: los c'e,rtitic:ados de registrr.t cle ma¡ga(,;,,)" --

Directüi',iircionai

iilna
, I nr.iuirri¡l
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Resolueién*'U 6 5
POR LA EUAI SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIREECIéN DE \4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA \4ARCA
"ADELGAI4ATE I]OIAHAYVA',, CI¿SE 30, EXPEDIENTE N',6022U2024, SOLICITADA pOR PAUL Ai.tDRE
MOUSQUERE. -------

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la procedeneia o no del recurso

interpuesto

Que, la jurisprudeneia y doctrina más destaeada sobre la materia que nos corlvoca, afirman que una

denominación posee el earáeter de genériea o descriptiva, respecto de un produeto o seryieio, cuando la

misrna eernstituye la denominaeión eon la que neeesaria y eorneRtemente se designa al género al que ese

prerdueto s servieis perteneee o proporeiona intsrmaeién, en particular, sobre la eantidad, calidad,

earacterfstieas, finalidad, espeeie o tamaño rle los proeluetos o servieios, Dicho earáeter debe desprenelerse

del srgnifieado que posee para los eonsunridsrcs en e,l lengua¡e csrriente. En ese sentido, a fs,0t de autos

se apreeia que la solieitud de registro dc,la marea'ADELGAI4ATE UOJAJ{A'WA'fue presentada para eubrir
prfldtJÁtfLtele la cl¡sgl0 del nomene lador internacional, tlue textualrnc,nte dese ribe: 'Yerba mate y té", -----

Que, a los efeetos de determinar si la solieitud ele re.gistro de marca'ADELGAIv,ÍATE IIOJAI{AWA"
¡esulta genériea o deseriptiva para los produetos que pretende arnparar, debemos preguntarnos si clieha

denominaeión esnstituye la designaeién usual de los produetos que solicita o si la misma brinda
informacién aeerea de las eara€terfstieas del produeto pedido, En ese sentido, teRemos que la

elenominaeión "ADELGAI4AIE IJO]AHAWA'no constituye el nombre habitual eon elque se designa a los

productos de la elase 30 del nomenelador internaeional y tanrpoco brinda información sobre las

e araeterlstieas de los produetos, -------"--

Que, esta Direeeión entiende que la sslicitucl ele registro'ADELGAI4ATE UOIAHAWA'representa
una ereación lingülstica distintiva. Esta singularielad emana de la artieulaeión de los elementos visuales,

fonétieos e ideológieos que traseienden su significado individual para adquirir urna identidad marcaria

robusta y difereneiadora, El elemento "ADELGA§4ATE' es la unión de los voeablos ADELGAZANTE+MATE

resultando asf en un voeablo de fantasfa que no posee signifieado propio en el lenguaje corriente; por su

parte, el elemento "IJO|AHAYVA' es un vocablo del idioma guaranf que signifiea "inigualable,
ineomparable o únieo", por tanto, es e onsiderado un vse abls laudatorio, sin e,mbargo, al estar ae ompañado

de "ADEIGAI4AIE" heec qtre el eon,unto de la frase sea sufieie,ntemente distintiva a p€1sar dc.l earáeter

laudatoris de "llOJAHAYllA'. : - " == = = - = =

Que, esta comLlinacién estratéglea de térntino positlilita un peisieionamiento ef'ectivo de la marca en

el mercado, En virtud de ello, se puede afirrnar que la marca es evoeativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para scr clasifieada eomo genérica o dese ri¡rtiva,=----"=-==---

Que, al respe€to, el Dr, Jorge Otanrendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca

evocativa, dieiendo: "Le marca evocativa es aquella que, da al eonsumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o earaeterlstiea del produeta o servieio que va a distinguir, a aLtn de la aetividad que desarrolla
su titular,,,/,,, Las maraas evoeativas son eonsideradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en el que se basa csta añnnaeién es que eualquier persona tiene el dereeho de evocar en sus marcas las

propieclades o earaeterfstieas de los produetos o servieios q¿le va a distinguir eon ellas. Esto hace que el
titular de una marca evoeativa deba aceptar, o no pueda impedir, clue otras marcas evoqaen también las

mismas propiedades o earaeterfstieas,'--""-"- ---------;ry

Que, otro criterio a ser analizads a la hora de determinar la posible eoncesién es sf

previa en el nomenelador solieitado, Al respeeto, venros que existen otras rnareas rÉgistr@lq

eon denorninaciones similares que utilizan los voeablos "YERBA MATE" o "AOEtG$ZA
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Resolución*'n2 6 5
POR I,A CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE N4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"ADELGAJvIATE UOJAHA'WA', CLASE 30, EXPEDIENTE N'60221/2024, SOLICITADA POR pAUt ANDRE
MOUSQUERE. -------
su clenominaeií¡n, En ese sentido, según la búsqueda realizarJa en el sistema informáties de la lnstitucrón,
también se encr¡entran registraclas las rnarcas: YERBA tvlAIE COLON MEIOR IMPOSIBLE (SLOGAN),
Registro No. 627190; YERBA I\4ATE AGUANTADORA, Registro No, 6'J1634: YERBA I4AIE N4ATERE, Regrstrr;
No, 632922; YERBA I\4AIE INDEGA FRE§CA, Registro No. 6l?236: Yerba Mate Aromádea Menta y Limón,
Registro No. 601781; TE ADELGAZANTE I MBAREIÉ, Regisrro No, i379l8; CAtvÍpESINO TE CUIDA ,
ADELGAZAIITE; Registro Ne¡, 4368641 extrenlo que demuestra gue las marees eon los voeablos
MATE/YERBA MATE/ADEI"GAZANTE coexisten paefficamente en el mereado a nombre de diversos
titulares.

Que, al respecto la tey de Proeedimientos Adrninrstrativos eontempla en el Art, 32 ineisr¡ h) aee,rea

del Princi¡rio cle Objetividad: "tas autorirlarJes administrativas deberán actuar sin ninguna diseriminación
haeia los administrados, tanto en [a substaneiae ión del prneedimiento como en las rJecisiones que adopte,
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarir:s frente al prete edinliento,,,"

Que, la Resolucién recttrriela se Ft¡nda en lo preceptrrarlo en el ine iso e) de la tey, Al respeeto, lo que
dicho ineiso impide respecto de las rRarees, es que éstas pretendan mono¡rolizar la forma directa,
insoslayable, de que el eomereiante o f"abrieante detre valerse para difundir la naturaleza básiea, o las
características, especificae iones tée nicas ¡.lrine i¡:ales rje str prorlucto, obligánelolo a recurrir a eire unloqrrios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de au¡tos es uRa rnarcta, que no hace ref'erencia a la
nattlraleza básiea o espeeifieacinnes técnieas princi¡rales de sus produetos, es enrinentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad c¡ue perrnite distinguirla elc. ofras e identifiear un produeto, lfnc,a dc"

prodttctos o elconjunto de produetos (ei servieios) qrre provienen de una misma empresa,

Que, en base a las eonsideraciones eJe heeho y de dereeho exptrestas, habiéndose r.ealizarlo el
exameR de registrabilidad de la sr-rliciturj de registrerl ésta Direeeión consirlera que es uR sigRo qlre posee
las earaete'rísticas neecsarias para su registro; por eorrsiguiente, y al no enenntrarse inserta dentrs de las
prohibiciones de la tey Nu 1294lgs de Mareas, eorresponcle revoear la Resolueión reeurriela

Art.le

Art.2s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE KA PROPIEDAD INDUSTRHT

RESUELVE

REVOCAR la Resolucién N' 3054 de fecha 15 de octubre de 2025 dictada por la Direeción
de Marcas,

ORDENAR la prosecueión de los trámites de Ja solicitud de registro de la marca
.ADELGAIvÍATE IIO|A¡1ryyyA', elase 30, Acta N'60221/2024, solieitada a nombre ele PAUL
ANDRE MOUSQUERE. -------

Art.3e NOTTFIQUESE.
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Resorución-.ILz 6 4
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N'525 DE FEEHA lE DE MARZO DE 2025 Y N" 3822 DE
FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR tA PINCCCIÓI{ DE MARCA§, EN Et EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA 'NICOTETTA Y ETIQUETA', CLA§E 35, EXPEDIENTE N'
7097812024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARTA \4CTORIA PISTIIII SEGO\RA.

Asr rnr'idrn, 1 3 ¡ilAY 2026

MSTO: el reeurso de apelaeién interpuesto ¡ror NICOTE BRITEZ Y I,fARtA \4CTORIA PI§TIttl
§EGO\IA por clereeho propio y ha¡o patr«;cinio de Agente de Propiedad lndustrial, Abg, Osear §ehouten,
en e ontra de la Resolt¡ción Nu 3822 rle fee ha 0l dc. rJiciernhre de 2025, elietacla por la Direecién de, Mare as, y;

RESULTA:

Que, en feeha 28 de julio de 2025 se presenten NIeOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISflLLI
SEGOVIA por dereeho propio y bajo patroe inio de Agente de Propieriad lndustrial. Abg, Osear Sehouten, e

interponen Reeurso de Reeonsideraeién en contra ele la Resolueión N' 525 de fbeha l8 de marzo de.2025
dictada por la Direeción de Marcas.

Que, por Resolueión N'3822 de fecha 0l de diciembre de 2A25la Direeeión de Marcas eonfirmó en
todas sus partes la Resolueión N' 525 de fecha l8 eJe marz,o de 2025,

Que, en feeha 09 de elieiembre cle 2025 se presentan NIeOtE BRIffiZ Y N4ARIA\ñCTORLA PI§Rttl
SEGOVIA por derecho propio y bajo patroeinio rie Agente rle Propieclad Industrial, e interpoReR Reeurso

de Apelación en contra de la Resr¡lución N' 9822 de feeha 0l de dieiembre de 2025 dietaela por le Direeción
de Marcas,

Que, en feeha 15 de dieiembre de 2025 fue elietada la provideneia que eoncedió el recurso
interpuesto =-==':"='======

Que, en fecha 06 de fe.brerr¡ de 2026 se presentan NICOLE BRITEZ Y MARIA \¡ICTORIA PISTILII
SEGOVIA por dereeho propio y bajo patroe inio de Agente de Propiedad Industrial y expresan agravios, Esta

Direceién General tiene por presentaela la expresién de agravios y llama autos para resolver en feeha 12 de
febrero de 202ó,

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoltreién consiriere que: "(,,)Que la solieitud de registr<t de la marea

NICOLETTA ha sido presentada para emparar los produc:tos de la elase 25, Que hebiénrlose realizada la
búsqueda de antecedentes de la eitada marea, se ha eonstatado la existeneia en dieha elase de la marea:
Expediente Denaminaeión 2017-17278ru NOOLETTÍ Clase 25 Registro Titular 464A97 fulio eesar anger
Villalba [PY] Comentario: Que las denominacienes son easi idéntieas, muy semejantes, no petdrán tener
eoexistencia paeffiea, en une misma elase, sin erear riesg<t de eanfusián entre los eonsumidores,, por lo que
de eanformidad al artfeulo 6p de la Ley 1294/98 de Mare:as, no ha lugar a lo solieitado(,,,)'.=--==

Que, entre otros argumeRtos, se agravian las reeurrentes y manifiestan: '(,,,)el prapio sistema
marcario admite la eoexisteneia de signas similares euanda na exista riesgo real de eoníusión, eonforme a

la ley, la doctrina y la práetica administrativa, En primer lugar, EL NOMBRE PROPIO COMCI SIGNO
DISTINTIVO eorresponde destac:ar un aspecto esencial gue no fite debidamente eansiderado por el
"NICOLETTA" eonstituye el nombre propio de la solieitante, lo eual se aeredita eon la
personalgue se acompaña. La Ley de Marcas Ni' l2g4/98, asf como el Manual de Exá,

Abg'
Directo¡a ncral I¡terina

de lropicdad lndurtriaiI)irccción

nai de IroPiedad Intelectual
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Resorución-'O2 6 4
POR Iá CUAL SE REVOCA§¡ IáS RESOLUCIONES N" 525 DE FECHA 18 DE I\,,ARZO DE 2025 Y N'3822 DE
FECHA OI DE DICIEMBRE DE 2025 DISTADAS POR Iá DIRECCIÓN DE N{ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
soLtetTUD DE REGISTRO DE Iá N4ARCA ',NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'
3097812024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y IvfARtA \ICTORLA PISTILLI SEGOVLA.

apliearlrs por la DINAPI, reeonoecn cxpresamctúe que los nr¡ntbres propios pueden constituir marcas
registrables, siempre quc camplan fundón distititiva y no induz.ean a eanfusión indebida .,./,,, la

denontinaeién MeALETTA, al tratarse del nanbre propio de la solieitante, no eonstituye una imitación
artifieiose ni un aprovechamiento indebido, sino una identifieaeión legftima elel origen empresarial. La

inearporaeión elcl elementa gráfrea (EWQAETA) refircrza a(tn ntás dieha elistintividacl, otorgando al signo
u n a i mp res i én de eonj un to el aram e nte di feren ei aela(.., )", - - - - - -

Que, eorresponde a esta Direeeión General resolver sobre la procedeneia o Ro del recurso

inte,rpuesto

Que, en prirner término, el análisis marcaris debe se.r realizado en su eonjunto, sin artificiales
elesmembraeioRcs, de Forrna sueesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

e ritcrio que debe primar a la hora de determinar si existc. posibilidad de e onfusión entre las mismas.

Que, en el easo que nos oeupa, si bien la marca solieitada y la marca antecedente comparten
elementos en eorntln ello no Reeesanamente, eonlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el

signo distintivo que se pretende registrar posca elementos que le otorguen identidad marearia.

Que, a los ef'eetos de eotejar las rnareas eR pugna, existen eriterios generales avalados, tanto por la
doetrina eomo por la jurisprudeneia, que penniten sopesar las similiturles dentro de los eampos gráfieo y
fonéties, asl eomo del aspeeto ideológieo o eoneeptual, Además eR su eonjunto, deben ser tenidas en

e ueRta las e oberturas, A eontinuaeión se puede pereitrir la difereneia existente entre las mismas:

NICOTETTA Y ETIQUETA

NICOTETTI

(solieitada), y

(base de reehazo)

Que, si bien es eierto que las denomirraeie¡nes analizadas eontienen similitudes entre sl, no
neeesariamente eausarán eonfusién en el seno del públieo eeinsumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente.-.----"---"

En ese eontexto, analizando el eampo ortográfieo y fclnétieo de las merces en pugna, se advierte que

la denominaeión euyo registro se solieita "NICOLETTA Y ETIQUETA' (elase 35) introduee uRa variaeión en

la voeal de la sflaba final (A/l) en relación a la marea anteeedente 'NICOLETTI' (elase 25), Dichas
partieularidades otorgan a eada signo una identidad visual y fonétiea diferenciada en el análisis
eomparativo, Desde esta perspeetiva, [a eoineideneia inieial, por sf sola, no resulta suficiente para generar

e onfusión,

En tel sentido, Jorge Otarnendi sostienc quer: "El derechs marcar¡o no protege prefrjos o partfculas

eomuncs euando no eonstituyen por sf mismos el signo distintivo,'En ese sentido, eomo es sabido, Ia
proteceión de las rRarces se extiende al eonjunto del signo elistintivo y no a sus elementos tomados de

fornra aislada, Psr ello eabc afirmar que la proteeei(ln otorgada a la marea registrada se extiende al uso en

coniunto del signo denominativo asf prescntado, y no le otorga exelusividad sobre sus elerllqntos tor"4

de furma separada, raz6n por la eual esta elependeneia administrativa er¡rrsidera.Afeotb
puedc'n fonnar parte de otra mare a, atln en la misma clase, toda velz que la marca poqtdÍigr pd

l¡

:l ie N¡ied¡d Industriel

al de lropitdrd lnrtlerrurl

queladifereneiendelamareaanterior,h.::
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Resorución-'Oj 6 4
POR LA CUAL SE REVOCA}I LAS RESOLUCIONES N'525 DE FECHA IE DE MARZO DE 2OZ5 Y N'3822 DE
FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DISTADAS POR I*A DIRECCIéN DE N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'NICOLETTA Y ETIQUETA', CI.ASE 35, EXPEDIENTE N'
7097812024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARTA \4CTORLA PI§TILLI SEGO\4A,

Que, esta Dependencia es de la tcrsitura que Ro se puecle dec'larar eonfundibles a las mareas por el

sr¡lo heelro de que dentro ele st¡ estruetura existan letras o elementos en eelmúrn, sienelo quc eomo se sabe

el análisis debe ser en eonjuntr¡, El tratadrsta Otamendi, expliea ciertos eriterios a ser tomados en euenta
para realizar uR correeto análisis de cnnjunto, los cuales hemos tomaelo en euenta para la resolución del
presente litigio, y nos permitimos transe"'ribir a continuae ión ",,,8n pñnelplo, es el eonjunto el que debe Eer
objeto del enálisis y no sus pafres integrentes separadas en fome arbltrarle ffeZ¡,r====-==

Que, al respeeto, las "DIREC7'RICES PARA EL p:XAMEN DE MAR?AS EN PARAGUÁY"señalan euanto
sigue: "(.,,) La eomparaeión visual de /as mareas denominatiras se basa en un análisis del númera y la
sec'uencia de las letras o earacteres, la pasic'ién de las palabras a de los earaeteres eoineidentes, el ntlmero
cle ¡talabras y la estruetura de kts signas (par ejent¡tlo, los elementas denaminativos separados o unidr¡s
mediante guianes) 1,,/Se entenderá gue exisfe sintiliruri fonétiea si el sonido de la pronuneiaeión rie las
eleme¡ttos verbales de lasstgllos c'omparados lilese ctl mismo, r¡ la stlfic:ie:nteme¡fe e ereana para que no se
puedan distinguir auditivamente, Los elententas elave para determinat" la impresión femétiea general cle un
signo denominativo sor? sus letras y sílabas y su ctrden y aeentuaeicin partieulares, El examen ele las sflabas
corn¿¿nes reviste una especial imprtrtane ia al eamparar mareas fonéticamente, ya que ana similitud hnétiea
estará determinada por las sflabas comune§; y su ea¡nbinación idéntie'a o similar, Por ejemplo, los siguientes
signos denontinetivos cantienen algunas sflal¡as iguales pera atras diferentes o eon un ritmo de
pronuneiación dit'erente prsr lo que san fbnétieantente difbrentes: Signo anter¡or 9LENOSAN Signo
posterior ALEOSAN :(,,)': --==- -

Que, expresa el Dr, Breuer en su librs "Tratado de mareas ele fábrica y de eomereio" que; "Para

apreeiar la posibilidad de eonft¡sión no son determinantes las diversas detalles, sino las earaeterfsticas
tfpieas, la impresión Senoral y las prineipalc:s ele:nte"ntas del stgna'{. En ese orden de ideas, si bien es e ierto
que entre las denominaciones existen eiertos elementos en eomún, ditjeren en la eomposieión de los

denrás elementos, por ello Ro necesariarnente carrsarán eonfusión en el seno del prhblieo eonstrmielor pues,

en su eonjunto, son diferentes una de la r¡tra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilirlad de
qtte exista una eonfusión entre dichas marcas.

Que, en cuanto a la coberttrra de las mareas en pugna, la presente solieitud pretende el registro para
la clase ?5: "servieios com¡trenelidas en la c'lase intentacional 35 tales eama: suministra de espaeias de venta
en linea para vendedares y eompradores de productos y servieias tales como venta y eontereialización ele

praductos como ser vestimentas, calzados y aeeesorios para rlamas, eaballeros y niños, l:oJsas, earteras,
mantas c'c¡nfec:e ionadas de manera artesanal, pultlicidad por todos los ¡nedias de ee»nuniea€ión '',la mare a

antecedente se eRet¡entra registrada en la clase 25, para toelos los prochretos, la elase 25 cermprenrle
prine ipalrnente las prendas de vestrr, el calzado y lers artf e ulos de sombrererla para personasa. :..========"==

En c'se sentido, esta depeneleneia arJministrativa consielera rmportante meneioner que existen otras
mareas registradas en la elase 25 =elase de la marea anteeedente= eoR denominaeiones similares y que se

e.ttcuentran coexistienelo pae ffie amente, Al respeeto, al realizar la trrlsqusda en la base de datos del sistema

informátieo institueional se verifican los siguientes registros: NICCOIINI , registro No.5l5
Unieentro S,A; NICOLU, registro No,472034, a noRlbre de Shanshan Shi;NICCO

ntellnaI Dert clro rle Mrrcas, lrrrge (-)tamentli, Erliinrt¿l: I,exr¡Nexis ' AIr¡'l¡11¡¡'p¡¡¡1,t AÑttt lOttr

https://www.tlinaui. !¿ov.rrvlrrortal/v3/oroniedad-indt¡strial/marcas/directrices

'BREtlF,R M, Pedrr (','[rutnrtr de ur[rcus rle lfhÍie[ y ele *r¡rnereirr, l-ldi«rrtfll llohtn¡, [iuerro¡ Aire¡. l(J.16,
n ('lti¡i I'icueión-N IZA- I t-Erptñol ver¡ion 102ñ
htt¡rs:i/r,r u,u.di napi. qov.pv/nortal/v3/propiedad-i ndustrial/rnarcas/clasificac ionniza'?staqe=Staqe

l,l ¡ i lr¡r, froDiedrd I¡dusrri¿l

Propiedad lntelcctu:l

l+i,t"
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Resorueión*'0 2 6 4
POR L"A CUAI SE REVOEAN LAS RESOTUEIONES N'525 DE FEEHA 18 DE NIARZO DE 2025 Y N'3822 DE
FEcHA 0l DE DIcTEMBRE DE 2025 DIcnADAS poR LA pmpectóN DE lüARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE
souclTuD DE REGISTRO DE tA MARCA ',NICOLETTA Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N'
3097812024, SOTIEITADA POR NICOTE BRITEZ Y N4ARLA \RETORIA PISTILII SEGO\IIA,

nt¡mL¡re de David Nicolas Roeaba«1o Roa; NICKI NIeOtE, registro No, 588738, a nombre ele Nieole Denise

eueco, extrerno que, dentuestra la eoexrstcnera de denorninaciones sirrrilares registradas en la elase 25 a

nornbre de diferentes titulares, por en€le, esta Direce ión no eneuentra firndamentos legales qtre impidan
que la solicitud de registro aetual pueda prusperar err registru,

Que, sobre el punto, Jerrge Otarnendi, en su otrra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia

de la marca diciends: "Un f'aetor de gran tntportatrcia a teter en cuenta en los caso.§ e/l eirle se rilscute la

eontiuión es la eoexisteneia anterior de las narcas en pugne, lJna eoexistcneia en el nercada de das
marees, una de ellas registraela y le otra n¡¿ o antbas cle he'e ho, sin que se hayan suseitado cont'usiones es /a

mejor prueba de la ineonfundibilidad, y asf se lo ha reeonaeido. '', I)e la coexisteneia de las mareas

registradas rneneisnadas en el párraf'o anterior se colige que existen nlarcas concedidas en la clase 25, con

elenr¡minaeiones similares que se difereneian en sus desineneias, que se eneuentran coexistiendo
paeffieamente en elmereado sin que ello inrplique c:onfirsión o afeete la libre eonrpetitividad de las mismas,

Que, aunque las mereas en euestiór1 conrpartan sus rafees, la difereneia en sus terminaeiones
ortográfieas genera distineión fbnétiea, debido quc, al pronunciarlas una a esntinuaeión de la otra, tenemos
que- la impresión auditiva que generan anrbas es disfrrrilr NICOIEITA - NICOLETTI

Que, en base a las eonsidet'aeiones de hecho y de dereeho c,xpuestas, habiéndose rc.alizado e.l

cxanreR de registrabilidad de la solieiturl de registrol ésta Direee ión General eonsidera que cs un signo que

posec las earaeterfsticas nc,e esarias pera su re gtstt'u: Irr)r co]lslguie,ntc, y al no c,neontrarse inserta clentro de

las prohibiciones de la tey N' 1294/98 dc Mareas, corrr:s¡rond€r rc,vocar la Resolueión reeurrida

PORTAI{TO,
tA DIREETORA GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Aft,IA REVOCAR las Resolueiones N" 525 e{e feeha l8 de marzo de2O25 y N" 3822 de flecha

0l de dieiernbre de 2025 elietarlas por la Direceión de Mareas,

Aft,24 ORDENAR la prosecuciórr de trárnites rle la solicitucl

"NICOLETIA Y ETTQUETA', elase 35, Expediente, No

nornbre de NICOLE BRITEZ Y |üARLA VICTORIA

A$.3s

de la marca

solicitada a

de registro
3097812024,

' 'DERDC HO DE l\4ARCA§' : 
Jorge Oturnendi, g" Ed,, cAgA, Al¡eled'r l)r,r|ur, 2u17 :

i-rd¡d lnrtltcrull
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Resolueién*'U 6 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOTUCIÓN N'988 DE FEEHA 30 DE AGOSTO DB 2024 DIgNADAPOR
LA DIRECCIéN DE ASUNTOS MAREARIOS IITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENT€ DE SOTIEITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *POIIIEP", EIA§E 05, EXPEDIENTE NU 4251712022 A NOMBRE DE
L{BOR{TORIO AUSTRAT S.A,,."....""

Asttncil,¡r, 1 3 !t|Ay ?0?A

MSTOSI los reeursos de apelacidrtt interJrrrestos prlr los re¡lresentantes eonveneionale.s de las

firmas DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S,A. y LABORATORIO§ DE PRODUCTOS EneOS CBISA €ñ r:Qr1f¡.¿

cie la Resolueión N' 988 de Feeha 30 de agosto de 2024, die'tada por la Direec.ién de Asuntos Marcaritrs
l,itigiosos, y; ------------

R ES U LTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2A24 s€r presenta el representante eonveneional de
DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. e interpone Reetrrso dc" Apelaeién en eontra de la Resolueién N'
988 de fecha 30 de agosto ele 2024, dietada por la Direee ién de Asuntos Marearios titigiosos.

Que, en feeha 15 de r¡etubre de 2024 se presenta el representante eonveneional rle TABOMIORIO
DE PRODUCTOS ÉICOS CEISA e interpone Reeurso de Apelaeién en eontra de la Resslueién N" 988 de
feeha 30 de agosto de 2024, dictada por la Direeeión de Asuntos Marcarios titigiosos,=-

Que, en feeha 08 rle noviembre rle 2024 fueron dietarias las provideneias que eoneedie«rn los
recursos i nterpuestos,-"- -- -- - -= " ==

Que, en f'eeha 19 ele f'ebrers ele 2025, el representante conveneiorral de DIST,RIBUIDOM tA
POLICLÍNICA S.A. expresó agraviost en f'eeha 25 ele febrero rJe 2025 esta Direeeión General tiene por

¡rresentacla la ex¡:re.sión y ordena el traslado a la etontraparte ¡ror el plazo de ley.

Que, en fecha t0 de jL-rlio de 2025, el representarlte eonveneional de LABORATORIO AUSTRAT S.A.

contestó la expresión de agravios, en eoRseelrencia, en fecrha 14 de julio de 2025 esta Direeeitln Ceneral
clicta la providencia de Autos para resolver,-----------

Que, por Resolueién N'720 de f'eeha 30 de oetuhre de 2025 elsta Direer:ién General declaró operaela la

caducidad <le instane ia en el expediente ele la opersición Nu 22s6ll0 presentada por la firrna LABORATORIO
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A., la et¡al fue nr¡tificada ¡ror cérlula a la reerrrrente en fueha 06 <Je

nc¡viembre de 2025.

CONSIDERANDO:

Qtte, la meneionada Resolueión eonsielera que: '(..,) Que, POL\LEP (ntarea solieitada) vs, POLTPÍL y
PALIMED (marcas aponentes) que si bien las la solicitutl c'amo la oposieión c'ompartcn la misma rafz, PAL.Í,

sahemos qae, para realizar el análisis de las mlsn¡as, debemos realizar el examen en su eanjunto, asf
notamos que; entre las mismas gramatic'altnenfe eada una <^uenta cem la sufieiente distintividad, en los
plancts visual, ortográfreo, eoneepilEl y par sobre toda fonétiea, Que, la partfeula PALI, es de usa eamún en
denominacic¡nes far¡nacéufieas para mareas comprendidas en la elase A5, en eonseeuen€ia, nadie puede
invocar exclusividad sabre palabras o silabas de uso común .../,., resulta evidente que las mareas ob¡eto det

ccttejo son diferentes, por ende, no son eanfunrlibles, es r#cir: el cansumidar na /uetos.
La percepción de ambas no provoca una sensae itfu de sentejanza, al e'ontrario, )árs (llrc
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Resorueión*'Sz6 5
poR tA euAt sE CoNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 988 DE FEcHA 30 DE Acosro Dgzoz4 DIcTADA poR
tA DmEeetóN Bn AsuNTos lüAReARIos LlTlcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE LA lvfAReA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 425L712022 A NOMBRE DE
TABORATORIO AUSTRAL S.A. .........

Que, entre otros argunleRtos, se agravra el apelante DISTRIBUIDORA LA POLICLfNICA SA. y

manifiestar "(,,,) Estas áser'erac'rorres son una clara ntuestra de que las derec'hos de ¡ni prineipal nc¡ Í'ueran

ktmaelos debidamenrc uÁ ,unnfa ptres la ntare¿t POLTMED y ett(lttL.ta rto solo se c./re.uer?tu'a registrada c,n

e/ase 5 a fbvor de ¡ni ntandante, sino tanbién en las clases 16 y 35, datos que pueden ser ettrrobora,lo en la

basc, dt' datos de la Dinapi, las euales tueru¡t tttvacados en el L'scrito inieial de oposición. que

evitlentemente na t'ue tonada en eonsidr.raeirln .,,/,,, Conffarligo totalmenfe g¿le enfi'e las tnarc:as

POLILEPIPAAMED na exista simil¡tud denonttnattva, en le» planos visual, ortográtic'o, c'orreeptual y, por
sotle tacls, fbnétieo, sina que, al eanvario de la alirntads, ellas poscen poseen neteñas sentejanzas que
haeen dcfinitivantente ¡fttpostble su eoexistenc'ia, En efue'to, las mareas ent'rentadas eomparten la misma
eantirlad rie letrus (siete lettas) de las eua/es L'INCO se efic¿rertr^an cn la marca registrada por ni
rcpre,sentaela, ealoe'adas en idéntica posietén e idéntie'o arelen )r s€,É'uerleia. La eont¡'aparte srilo se ha

limitada a eambiar la sflaba ñnal "agO" ¡tor "LEP", ¡tero elicha modiñcaeió.n es lne/evante .,./... A esfo se /e
swna el heelta de'que la elase ampara,Ja por las tnar('as en pugt)a e,s la misma, pues la contraparte solicitó
el registrc de la tnarea POLILEP ¡tara prateget" tt¡<los lús prodtktas <le la Clase 5, la misma cüse en la cual mi
manelante tiene previamente regisffada su rr?ar¿'a POLIMED en nuestro ¡taÍs (...)"

Que, la rcprescRtarlte conveReronal de T"ABORATORIO AUSTRAL S.A. rnanifiesta en su escrito de

contestaeión del traslado de los agravios: "(,..) mi mand;mte ha solieitado el registro de la marca POLILEP cn

la elase 5, exelusivanrcnte para meclieamc,n tr¡s c/e, uso ltumano, destinados al tatamiento de la hi¡tertensiót't
arterial e hiperlipieletnias ...1... La resolueién apelada ha e'entado carrectamente su análisis en el ámbito
c,speeffrea de aplieaetón =la elase 5- .,,1,,. sr t¡ren anil¡as nlareas eotnparren el pretija "POU", la distintividad se

cneaenrra en la eombinación ghtbaldelsigno y, especialmente, en elsutijo tinal que earaeteriza a eada una.

Las terminaetancs "LEP' y "MED" prcseritan rlitL'rc,ne'ias vlsuales', ortagrátic'as y tbnéticas evide'ntes. La

prcnuneiación de "LEP" ¡liñere natariamente de "MED", la que impide eualquier eonfúsión auditiva .,,/.,,

Debe desfaearse, además, que el prefiia "POLI'rrÉ'Dr, r'aree e de túerza dtstintiva. Se frafá de un vocabla de
Itso común en el ámbita farmaeéLtict's, tttilizado d'eurc¡t fe/r¡e/tte conla rafz en eo/¿p¿resros g¿rc aluden
plurulidad o ntúlttples prcpiedades .,,1,,, ,Asf, cuanLlo Lilta ntarea ine'L)rpara un preñjet ele' asa extendido c'on1o

"PC)L\", la carga distintiva re€ae ct1 un xúi¡o o en los elenentos conplemen talro.s clue la rliferencian (,.,)" -"

()ue, en ateneión a lo dispucsto en el Art. 179 del eódigo Proee,sal eivil dc, aplieacién supletoria en

vrr"tud al qrt, 136 de la tey 1294198 De Marcas, que disponc: ",4¡t 179.- Efeatos de la caducidad. (..,) La

eadueidad aperede en insteneias ulten'o¡es eeuercip ñ,tene cJe easa iuzgada a la resolución recurrida (,,,)",
En ese sentlels, rcspeeto a la oposieión proniovirla ¡ror la tirrna IABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS

e.E,l.S.A., en base al registro de le nrarca POl.lPll, en la clase 05, hat-¡iérrrlose dietatlo la Resolucit5n N'720 de

t'eerlra 30 de oetukrre de 2025 que deelaró opcrada la eaelucitJacl dc in.stancia en e.l expediente de la

u¡lustct(ln N" 2256t10, resulta int¡ficioso el esttrdio del recurso y en corlsecueneia de la proeedencia de tal

oposietón en virtud a la normativa merrcio¡rada. :--"-

Pt¡r taRto, eomc.sponde a esta Direccrd;n Lieneral resolver sclbre la proeeelencia o no del reeurso

interpuesto pclr la firma DISTRIBUIDORA t A POLlCLfNtee S.A., y la consecuente eoexistencia o no de las

rnar€as POtltEP (solicitada en clase 05) y la r.náre a POLIMED (registratla en las clases 5, l6 y 35). -------------

Que, al urieiar el análisis de las denonrinaeieines elebe tenerse preserrte que el misrnn sea realizader

elesde uRa visión de eonjunto, eomo es regla general en c,l elerechs mareario, §in artifleiales
desnrernl¡raeioncs y euyo objetivo es advertrr si la peree¡.reién r.le una de las nrareas puede se

l.t utt'tt, De esta nlalret'd, r:or'!'es[)rrndr'¡ r'str ulsl,lnt rrr ,rdrrrntlstr'ulr\a d(,teInlirrur si las tna

a L'on

I

Cristaldo
Ilire.,ora *neral I nrerina

Diitcgiórt§iÉrai le !iopirdad Indusuial

Dirrccidi liacicnai de Propiedad lotelecrual
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Resotueién*.o¿ 6 5
POR LA CUAL SE CONFIRN4A LA RESOLUCIÓN N'988 DE FEEHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DI TADA POR
LA DIRECCIéN DE ASUNTOS MAREARIOS LTNGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE
REGISTRO DE LA MAREA 'POIILEP', ETASE 05, EXPEDIENTE NU 4251712022 A NOMBRB DE
LABORATORIO AUSTRAL S.A. .........

pueden o no ser eonfirndidas
consumidores, ----==--"

en e[ merearkl, tras trn análisis desde la ó¡ltiea de k¡s eventuales

Qtre, en ese orelen eJe ideas, eorresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
positrilidad cle eonftrsión entre la solicitud de registro rle la marea .POIILEP" en la elase 05, eon la marea
oponente'POLIMED" registrada en las clases 05,16yr ?t, 

-=-===-=

POLILEP (mareasolicitada)

POLIMED (mareaoponente)

Que, si bien es eierto que las denominaciones analizaelas eontienen similitrrdes entre sf, no
neeesariamente eat¡sarán eontitsién en el seno del públicer consumidor pues, en su eonjunto, de¡an una
impresión visual muy diflerente. :.-="-==

Que, siguiendr¡ esta llnea de razorrarnientr:, ss¡6 De.pende.ncra es de la tesitura que no se puede
declarar eonfundibles a las mareas por el solo heeho de qrre dentro de su estnletura existan letras o
elementos eR eomúR, siendo que eomo se sabe el análisis eltbe ser en eon¡unte, El tratadista Otamendi,
explica ciertos eriterios a ser tomados eR eueRta para realizar un eorreeto análisis ele eonjunto, los euales
hemos tomado en cuenta ¡lara la resnlrreión elel presente litigio, y nos permitimos transeribir a

continuae ió n " ,,,8n principio, es el eonjunto el que debe Eer objeto del análtsts y no sus pafres lnbgrantes
separadas en fotnta arbitraria (747),t====-=-

Que, analizandei el eampo nrtográfieo y fonétieo cle la solieitante *POLIIEP' y la marea oponente
'POLIMED', por más que eompartan la rafz "POL,I" no se leen de la misma manera al tener terminaciones
disÍmiles, como se puede nc¡tar al eotejar diehas merees. La terminaeién "LEP" de la solieitante difiere
ampliamente de la terminaeién "MED" de la oponente, en ese sentido. son distintas en su estruettrra
ortográfica y por ello también se proRuneian eliferente, -="-------

En tal sentido, forge Otamendi sostienc que: "El derc:chct marcario no protege prefrjas a partfe'ulas
com¿rnes c'uando no eonstituyetl por si mismos el sign«t distintiva." ER esc sentido, como es sabido, la
proteccién de las mareas se extiende al eonjunto rlel signo rljstintivo y no a sus elementos tomados de
Forma aislada. Por ello eahe afirmar que la proteeei6n ertorgada a la marea registrada "POIIMED" se

extiende al uso en eonjuntn del signo denominativo asf pt'esentado, y no le otorga exe luslvidad sobre srrs

elementss tontadr¡s de forma separada, razón por la eual esta dependene ia adrninistrativa eonsidera que
tales elementos ptterlen formar parte de otra marea =aíin en la rnisma clase= torla vez que la marea posterior
posea elententos que la dit-erenercn de la iltarea ant(-.rior.

Que, al respeeto, las "DREeTRICES PARA EL EX,\MEN DE MAR?AS EN P,ARAGLÍA\.", aproliadas por
ResolueiCrn n.' 25912075, señala euanto sigue: "(,..) La eomparación visual de las mareas denaminatiyás se

basa en un análisis del número ), la secueneia de las letras o earaeteres, la posición de las palabras o de.ltts
earacteres c¡. ineidentes, el númera de palabras y la estntt'tura rie los signas (¡tt»r ejempla, los elementr¡s
denominativas separados o unidos mediante guianr,s) 1.../ Se e:ntenderá que existe similitud fanética si el
soniclo de la ¡tronunciac'ión cle los elementos r.erba/m rle los sr'gnos e'ompq¡s¡J¡1s fiiese el ntisnt
suficientemenre cercano para que no se puc,dan distinguir auditivamente. Los

l)r'rIt'lrrrrlIN,l¡tt:its.l')r'q(,()l¡||](,r(lr.frrltlrrti,tltlr,\rr,\r.\rr \l't'l,.,lr,ltr.ilill \N():/'()r)i
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Resorueién*.-0 2 6 5
poR tA euAt sE CoNFIRMA LA REsoLUeróN N'eBB DE FEcHA 30 DE Acosro Dgzozl DIcTADApoR
tá, DIREeeróN DE ASUNToS uAReARros LlTrcrosos, EN EL EXpEDTENTE DE soLrcrruD DE
REGISTRO DE LA N,fAReA "POLILEP', CL"ASE 05, EXPEDIENTE No 4251712022 A NOMBRE DE
L.ABCIRATORIO AUSTRAT S.A. .........

detenninat'la intprcsir1n tbnétiea general de un sigrru denominativa so,r sus letras ¡'sÍlabas S,*t orden ),
ac¡,ntumoián fartirttlates, El examen de las sflabas crnrunes retjsfe una espeeial importaneia al eomparar
nlareas tanétieantente, ya que aM stnttl¡fud fbnénca e'§tará determt¡tada por las sÍlabas comane§ y sa

eumbinaeión idéntiea o si¡nilar, Por ejentpla, /os.r'rgurertres slgflos etenominatit,t¡.s eonfien en algunas silabas

iguales pera arras diferenres a €an un ritnrc tle pronunc'iaeión dif'erentc' par lo que son fonétieamente
diferentes: Signa anterior ?LENOSAN Signr» prtsteúor,4l,EOSAN'(,.,)',===-=

Respeeto, a la ralz *POtl', las "DlRE€?ft/e'á§ PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGTJAY"

aprobaelas por Resolueión n.n 25912025, señala e uanto siguer "(,,.) 3,9,¿ Elementas y partes tle palabras,,,1...

Ébos e/erlentas verbales deben penflane€er librespa".§u Ltso por eualquier com¡tetirlor en el ntereado,

Debida a su natwaleza dese'riptiva de las eeraete,tfsHeas que trdiearl, tlo sotl distlntivos ), na podrian
fbneionar eama máreas, en general o respecta de eiertos praducttts o seryicios. ,.,/.., Por ejentplo, la Ofieina
padrá denegar el registro eoma niarca de ltts srguré,r1fcs ele¡nentos verbales si ltlesen solicitadrss
aislarlamente ,,,1,,, \nulti", poli", "pluri": descri¡stitto de multiplic:idad o que l,es ¡trcduetos o.servlcios fie¡len
a e'ontienen varias o earaeterfstieas a múltiples pt¿stble.s usos (,,.)"

En ese sentirlo, darlo que el prefijo 'POLI" es dese riptivo y carece de tuerza distintiva por sísolo, a los

Efcetos de la eornparaeión rle los signos ar pugna elel¡e deseartarse y el peso elel análisis recae en las

tel'ntinaeiones *LEP' 
), "MED", Estas sflabas finales sun elaranrerrte clistintas en los planos visual, fonético y

cone eptual, Psr tatrto, es posible atjrtnar que el e unsutnidor pertinente ns ineurrirá c.n riesgo de eontusién
nr dc. asoeiaeión, pernritiendo que "POIILEP" y "POLIMED" eoexistan válidanlente en el eelrnereio

Que, adietonalmente, otro entet'ro e ser'analizadu a la heira de determinar acere a cle la proe c,deneia dcr

la oposieión en estudio es si existe coexisteneia previa, Al respeeto, vernos que existen otras rnareas

registradas a nsrnbrre de eliversos titulares en la elase 5 que rrtr[zan la ralz POtt como parte ele su

derrorrtinaeián, En esc scntido, segúrr la btsqueda realieada en el sistc,rna inf'onnátieo de la lnstitueién,
aelertrás de las rnareas que deelujeron oposreión: POtlPlt, rcgistro Ner,63l87l y POLIMED, registro No.

615544, tanrbrén se eneuEntran registradas las nlarcasr POtlVY, r'cgistro Nr¡,600316; POLYPLUS, registro
Na, \4'1144; POtl SUIENO, registro No, 553409; POLY4, registro No. 626223; extremo que demuestra la
eoexistencia dc.l oponeRte eoR otras mareas c()R diclro pretijo -POtl o POLY- a nornbre de dit'erentes
tittrlares y en la rnisma clase 5, por ende, esta Dirección no erlcuentra fundanre¡rtos legales que lm¡riclan que
la solieitud de. registro aetual pueda prosllE rar en regrstlo,

Que, sobre el ¡;unto, Jorge Otamenrli, en su obra DERECHO DE MARCAS se retlere a la coexistencia
de la marea oponente dieierrelo: "lJn taetor de gran int¡tortane ia a tener en cuenfa e.¡r /c¡s casos e¡) que .§e

dist'ttfe la cunfusiitn es la coexl'ste¡rcla atterior de las tnarcas en ptryna, Una eoe.risfe ncia en el ntercado cle

dos mareas, Ltna ,Je ellas regisÜada y la otra no a ambas dt ltec'ho, sln que se hayan suscitado cont'usiones
es la nte¡ar prueba de la incanfündihilidad,T, asf se lu ha rec'onoc'iel<t.'/, ------------

BIñEEEI6N NA€ISNAt DE

Por taftto, resttlta plenamente vratlle una evelrtual e uexistelre ra ¡raeÍtica errtre

la elase O5 y la mare a oponente POIIMED registrada en las e lases t, 16, 35,

httns://wwu,.dinani. qov.oyloort¿l/v3¿proniedad-industrial,'rnar cas/dil cctncr's
' -tltrREtrt{U Dtj MARL'A§. = lotge Utrrrtrondi, g" Erl,. CARA, ,\lrelrü,r trr.r'rilt, lUlT :

et'l

Cristaldo
lnterina

l¡ñil,¿,¿tn¿u't'i't

de !ro¡itdad lnrtlectuat
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ResorueiénNú2 G 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESotueróN N'9BB DE FEcHA 30 DE Aeosro DE zoz4 DISTADApoR
LA DIREccléN pe ASU¡rros MAReARros LlTlerosos. EN EL EXpEDIENTE DE souetruD DE
REGISTRO DE LA IVIAREA "POLILEP,, CTASE 05, EXPEDIENTE NN 4251712022 A NOMBRE DE
LABORATORIO AUSTRAL S.A. ..- --....

Que, en lrase a las cor¡si<leraeiones rle hr¡ch,l ), rle. dt,ret:ho ex¡rrreotas, esta Diree«:lén amitra a la
conclusiótr de que las marcas ern pugna sr:n sutieierntementr) r-liftretntes entre sf, orrgrrrales, distlntas r¡rra rle
otra en toelos los planos rle eonrparación, por tanto, t'orrespontle confirmar la Resolr-reién reeuruida

Art,ls

Art,2a

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAI

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolueién Nu 988 rle f'echa 30 r1e agosto de 2024 rlietarla por la

Direeeién ele Asuntos Marearios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución e,le los trárrrites
.POtltEP", elase 05, Expediente Nu

LABORATORIO AUSTRAL S.A. :.===== 
=

de la solieitud e1e registro e1e la nrarea

425L712A22, solieitarla a nonlbre t1e

Art.3e NOTIFÍQUESE por eéd r rla.
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Resolución-'lf 6 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'II5I DE NEENA3I DE OETUBRE DE 2022 DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MAREARIOS LTNGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE §OIIEITUD DE
REGISTRO DE LA N4ARCA ',MUT PROQUIMUR" CLASE 05, EXPEDIENTE N. 9949E/2021A NOMBRE DE
PROQUTMUR S.A.

e ontinr.tae ión " ,,8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes lntegrantes
separadas en forma arbiuaria (747).¡=-=-===

Que, analizando el campo ortográfieo y fnnétieo de la solicitante *MUT PROQUIMUR' y las mare as de
la erponente'PROGEQUIM'y'PROPOQUIM', por nrás que eompartan elementos en eomún no se leen de la
misma maRera al tener otros e omponentes que permiten diferenciarlas elarameRte, e omo se puede notar al

e otejar dichas marcas, La marca solieitada se eReuentra compuesta por dos voeablos, euatro sllabas y doee
letras; ambas marcas de la oponente euentan eoR uR voeablo, tres sflabas y nueve letras, Al eotejarlas se

apreeian claramente las difererrcias: MUT PROQUIMUR vs. PROGEQUIM - PROPOQUIM, son distintas en

su estructura clrtográfiea y por ello tarnbión ser proRuneian diferente, =--"-'...-

Ahondando en el análisis fonétieo cle las mareas, mientras la marea solieitada 'PROQUIMUR" flnaliza
en "UR", la nrarca de la oponente PROGEQUIM incorpora la sÍlaba "GE" en el medio de la denominaeión y
termina en "lM" ("PRO'GE-QUIM"). Estas variaeiones en la longitrrd,las sflatras intermedias y elsonido final
generan una seeuencia rftmiea distinta al pronuneiarlas, Der igual manera, si se eotejan las denominacir¡nes
'PROQUIMUR" y "PROPOQUIM", la sÍlaba intermedia "PO" en la marea opelnente, sunrada a la elara
difereneia en sus terminaeioRes ("UR" frente a "lM"), rompen el ritmo fonétieo y la aparieneia visual,

En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El deree'ha mareario na pratege prefijas a partfeulas
(:omunes cuando no eonstituyen par sf misntos el signo ¡listintivo," En ese sentido, eomo es sabido, la

proteceión de las mareas se extiende al eonjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteeeién otorgada a las mareas registradas "PROGEQUIM" y
'PROPOQUIM" se extiende al uso en e onjunto del signo denominativo asf presentado, y no le otorga
exclusivie.lacl sr¡bre sus elementos tomaelos de forma separada, razón por la eual esta dependeneia
administrativa considera que tales elementns puerden formar parte de otra marea =at'rn en la ntisma elaset=

toda vez que la marca posterior posea elementos que la cJif:ereneien de la marc'a anterior.

Que, al respecto, las ?//lEC'fRle'á§ PARA EL EXAMEN DE MAR1AS EN PARAGA,AY", aprobadas por
Resolr.tción n." 259120'25, señala euantel sigue: "(,,.) La eomparae:ión visual de las mareas denominatlyas sr.

basa en un análisis elel ntimero y la secuencia de /as /etras r¡ €arac:teres, la posie'ión de las palabras a de los
cáractc"/es coincidentes, el núme:ro ele palabras y la esrn/crur?r de, lc¡s signos (¡tor ejempla, los elementos
denaminativos separadas o unidos meciiante guianes) I,,./Se entenderá gueexr,ste similitud fanétiea si el
sonido de la ¡tronunciación de los e,le'mentes verhales de los srg/?os camparaclas fi¡ese el mismo, a kt
suficientemente cereana para que na se puedan distinguir auditivamente. Las elementas elave para
determinar la impre,sión fonétiea general de un signa denomtnattvo son sus letras y sflabas y su arde,n t,
aeenfitación partiailares. El examen de las sflal>as eo.m¡¡¡1pt rer.,ls'te una espeeial importaneia al eamparar
mareas fbnétieamentc, ya que una sintilitud fontltica estará determinarla par las sflabas eamunes y su
eombinaeión idéntica o similar. Por ejempla, le» siguier?res srgnrrs denaminativas eontienen algunas sflahas
iguales pero otras dit"erentes o ean un ritmo de pronuneiaeión dtferente par la que san fonéticamente
diferentes: Signo anterior C¿E'NOSAN Signo pasterior ALEOS,AN'(..,)'l-"===

Es relevante meneionar que la firma sslicitante PROQUIMUR S,A, ya posee registros mareanos er¡n la
denominación PROQUIMUR solieitada en autos. Al realizar la brlsqueda en el sistema informátieei de la
Institución se verifican los siguientes registros a nombre del solicitante: PROQUIMUR, c'lase 1, R

485077; PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 477222: LAMPO PROQUIMUR, elase 5, Registro

rDr'rechodcl\,lirr'<;rs. 
lorgnotilnror'rdr,Edrtr)nirl: lcxrs\r,xrs Alroledn-PnIrnt AN(), lr)(lt

httns:1/u,uq'.dinapi.gov.p],/nonal/r,-l/u opiedad-i ndustrial/rnarcas/directrices nt erin a
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poR t A, euAL sE CoNFTRMA t-A RESoLUetóN N' lr5l DE FECI{A 3l DE ocruBRE DE 2oz2 DISTADA poR
t-A, DIREeeróN DE Asur.rros lúAReARIos Lmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE
REGISTRO DE LA MARCA UMUT PROQUTMUR" C[-A.SE 05, EXPEDIENTE N' 99498/2021 A NOMBRE DE
PROQUIMUR S,A,

FIDEM PROQUIMUR, clase 5, Regisffo No, 562407; JAKE PROQUTMUR, elase 5, Registro No, 540327;

ATRAZINA 90 WG PROQUTMUR, elase 5, Registro No, 556995; PROQUIMUR SUMOSTAR, elase 5, Registro

No. 5589831 PROQUIMUR STOP, elase 5, Regrsffo No, 590900; PROQUIMUR SALVAT, clase 5, Registro No.

583625; ARTENA PROQUTMUR, elase i, Registro No, 59a29\ PROQUIMUR EFICAZPRO CLEAJ.IER

(SIOGAII), elase l, Registro No, 614024; SEVERE ME PRO PROQUIMUR, elase 5, Registro No. 610449;

ROLffER PROQUIMUR, elase 5, Registro No. 611923, En ese sentrrJo, se puede eolegir qtre el solieitante de

autos prctende extendet su registro mareano con la presc.nte solieitud de registro ele la rnarea "MUT

PROQUIñrUR" 
--="====

Qtte, las mareas de la oporrente PROGEQUIM y PROPOQUIM ya se eneuentran eoexistiencio

pacffieamente en el Rrercado eon la farnilia rle marcas con el elernento en eomún PROQulMtJIt, cR ese

sentielo nos preguntamos: ¿eémo podrfa no haeerlo de igual maRera eon la presente solicitud, cuando ya

eoexiste eon denominaeiones marearias euyo únieo elemento es PROQUIMUR?

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su sbra DERECHO DE MARCAS sc. refiere a la ec¡e.xiste.ncia

de la marea oponetrte dieiendo: "Un factor de gratt im¡tortaneia a tener en e¿/enrá en los eá.§os ell guese
r1¡:se¿rre la eontitsié¡t es la cr¡existencia anterior de 1as mar€as en pugna, Una eoexistencia en el merc'ado de
dos marcas, una de ellas regisffada ¡, la otra tto o anlltas de ltee'ha, sin qut'se hayan suscitado confusiones
es la me¡or pt"ueba rle la ineont'un<libilirlad, y asf se lo I'ta rceonoe:ido.

Que, t'esulta lrnportante destacar que la tlent¡mirraciún etryu registro se solieita'MUTPROQUIMUR',
eonstituye a su vez parte de la razón social de la flrnra solieitante, PROQU[MURS.A.;es deeir, que la marea

solie itada se ide.ntitjea esn la razén soetal que presenta la firnla propietaria, A esc, respeetei, sc. señala qure la

ley marearta protege al norntrre eonrere ial, constituyendo propiedad a lss ef'ectos de la ley e itada, la eual se

adqttiere desde stt prinrer uso públteo, En ese serntido, estando ineluut'la la solieituel de registro de ntarca en

el nrismr¡ nombre er¡nrercial de la finrra solreitarrte, no poelrfa existir nrala f'e por parte de la rnisma pues,

solicita el registro de marea de su propio ¡rotnLrre conrere ial,=

Por tants, resulta plenarnente viable una eventual esexisteneia paeftiea entre las marcas MUT
PROQUIMUR en la elase 05 y las mareas de la o¡rone,nte PROGEQUIM y PROPOQUIM registradas en las

e lases Ot, :====-==

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho c.xpuestas, esta Direeción arriba a la
esnelusión de que las marcas cn pugna son sufieietrtemente dif'erentes entre si, originales, distintas una de

otra en todss los planos de eomparaeién, por taRto, eorresponde er¡nfinnar la Resolucién reeurrida

PORTANTO,
tA DREETORA GENERAL INTERINA DE L-A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUETVE

Aft,ls CONFIRMAR [a Rr.solueión N" ll5l de t'eeha 3l dc, octubre de ]

Direeción de Asuntos Marcarit¡s l,itigiosos.

' l;il1':lJi.l[l''

dictatla'

' "DERE€Ho DE MARCA§- = lorge Oturnendr,9" fid,, CABA,,{b..lr,du [,errr¡r,2ul7 :
Blil :il1 Iil'Hi'.o: i "ii'i't 

r 

', 

ut' u' a
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Resorueién-'!2 6 6
POR LA CUAL §E CONFIRMA tA RESOTUEIÓN N' II51 DE FEEHA 3I DE OETUBRE DE 2022 DIETADA POR
LA DIRECCIéN DE ASUI{TOS MAREARIOS TITIGIOSOS, EN Et EXPEDIETfTE DE SOTIEITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'MUT PROQUIMUR", etASE 05, EXPEDIEI.ITE N' 99498/2021A NOMBRE DE
PROQUTMUR S,A.

Asrrneión,'l J |ll[AY 2026

MSTO: el recurso ele apelaeién interpuesto por la representante eonveneional de la t'irrna

QUIMFA S.A. err contra de la Resolución Nu tl5l de f'eeha ?l de octubre deZA2'2, dietada por la Direeeión de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y: =-===-"=-==-

RE S U LTA:

Que, en feeha 06 de enero de 2023 se presenta el representante eonveneional de QUIMEA S.A., e

interpone Recurso de Apelaeién en esntra de la Resolueión Nu ll51 de feeha 3l de oetubre de 2022, dietada
por la Dirección de Asuntos Marearios titigiosos.

Que, en feeha 08 de Fetrrero de2023 Éue dietada la provideneia que eoneedié el reeurso interpuesto, =

Que, en fecha 03 de marzo deZA27,la representaRte eonrieneionalde QUIMM§á. expresó agraviosl
en feeha l8 de marzo de 2023 esta Direceién General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado
a la eontraparte por el plazo de ley,

Que, en feeha 27 de junio de 2Q23,la representante eonveneisnal de PROQUIMUR S.A. eontestó la
expresiÓn de agravios, eR eonseeueneia, en Feeha l9 de septiembre de 2023 esta Direeeión General dicta la
provideneia de Autos para resolver,=-="---==""

CONSIDERANDO:

Que, la mencieinaela Resolueién eonsidera qLrer "(,..)Que, al realizar el cotejo de las marea§
enfrentadas MIJT PROQUMAR Qnarea solieitada) vs, PROGEQUIM (ntarea erytanc,nte) en eonjuntet ¡.
sucesivamenfe, es posible apreciar que entre /as m¿smas exr.sfen elementos difercneiadares en los aspeetos
visual, fonético e ieleológico, que perrnitirán c¡ue el públiea c:rtnsumidor las identifrque en el ntereado, Qrrc,
la parte openente alega similitud en los elementos PRAQL)\MUR " PROGEQAIM, sin embargo es relevante
me'ncianar que actualmente la parte o¡tonente) ya se halla c:oexistiendo ean la marca PRAQUMAR en la
clase 5 (Registro N," 477222) cuya titularidad eorcesponde a la parte salieitante, por tanto, esta eireunstane¡a
no puede ser alegada por la opanente €omo tündantento dc. una impasibilidael de eae.xisteneia pacffiea con
la marea sslicitada euando ya se halla eoexisteneia eon la mar€a mencianada(..,)" :=-===

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante QUIMFA S.A. y manifrestal .(,,,) la fanna en la que
el Señor Director de Asuntas Litigiasas hizo la evaluaei«1n de a¡nbas denaminaeianes en pugna es
totalntente errada, ya que si hacemos la repetieión reiteradas de ambas clenaminaeianes de¡a la impresión
de una misma idea en el públiea eansumidor ,,,/... En ese ,sentrdo la marca de mi mandante petderá su
capaeidad ditéreneiadora, al sc,r expuestos ambas praeluetas e:n loeales de eamereializaeián atines, E-stamas
en total clesacuerdo ean lo expuesta par el ,Aquo, ).a que a sintple vista puerle ser observada que la marea
solicitada MUT PROQUIMUR, repraduc'e fntegramente la dena¡ninae:ión ele la marea registrada por mi
¡nandante PROGEQUIM. La reprodueeión se da en el misma orden y seeueneia de las letras eyte forman la
denominación de la marea de mi mandante: .,,/,,. l.ln hecho rele,vante que elAc¡uo ha omitida
que, la marca sctlicitada "MUT PROQAMAR", pretende distinguir tsdas las praduetos, e

clase 05, tal como ocarre eon la marca "PRAGEQIJ\M" registrada por mi ,4{t
consecuentemente una ESTRE1HA v DTREC-TA RELACIéN en euanto a las
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Resorución*'O 2 6 0
poR LA euAL sE coNFIRMA t-A, RESoLUctóN N' ll5l DE nEcu¡3r DE ocruBRE DE 2oz2 DIcTADApoR
tá. DIREeetéN DE ASUNToS IUARcARIoS LlTlctosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE Iá MARCA',MUT PROQUIMUR',, C|-ASE 05, EXPEDIENTE N' 99498/2021A NOMBRE DE
PROQUIMUR SA.

Que, la representante eonveneional de PROQUIMUR S.A. nranifiesta r.n su escrito de contestación del

trasladti ele los agravios: "(,.,) Como se di.¡o, tinicantente tie,nen en c'o¡nún TRES letras "P", "R" y "O",

mareanda tada la djfere,neia entre ellas "MAT" en una Sr "QUIMUR" e¡t la otra, que, aporta aún mayctr

rlistintividad a la marea pretendida, El hecho de que /a.s rnarcas e.n litigitt compartan TRES /efias, no puede

tarnarlas c^onfundiblest, pues es preponderante la canti,lad de e,lententos diferenciadores que las haeen

rlisfmiles, de ninguna manera puede atirmarse que "MtJ1' PROQAIMAR" es exfrcntadantente similar a

"PROC\EQU¡M" , por las ditéreneias gramatie'ales y túútieas cxrsfentcs entre ellas, Que, expresa el apelante

E¿lc es evidente que mi mandante na mostré noverlarl ni originalidad al solieitar su marea, indicando que la

misma es ana reprodueción de la marea de su mandante, situac'ión ntás que alelada de la realidad, ya que,

mi mandante posee rcgistras de su marea "PI|AQAMAII", asf eottto solieifltdes de narca en varias clases de

la namenelatura ofieial, diehas tftttlos ele regtstros de, mareas y solieitudes, obran en los arehivos de esa

dependeneia ,,,1,,, Coma mencionamos ¿nterionnetfie en autos, "PROQAIMUR" es una mat ea creada por mi
mandante y adoptada catna nontbre eontt,reial e'an mueha antieipae'ión e¡t el eamercia y es sabido que el

ru»nltre comereial está prrttegida S,ertnstitt))'e tilM PRAPED,AD a kts etbctc¡s de la ley de marcas(...)" -------

Quc,, eorresponde, a L'sta Direceid¡n Ceneral resolver sobre. la procedc.ncia o Ro del recurso

interpuesto por la Firma QUIMFA S.A., y la currsecnente cuexistencia s nei de las rnarcas MUT PROQUIMUR
(solieitada en elase 05) y la rnarca PROGEQUIM (re¡¡istraela en la clase 5); PROPOQUIM (registrada en la
elase 05),

Que, al inieiar el análisis de las denominaciones def¡e tencrse ptesente que el rnismo sea realizado

rlesde una visién de conjunto, eomo es regla general en el eleree ho marcario, sin artiflciales

desnrembraeiones y euyo ob;efivo es adr,Ertrr si la pu'rcc.peión de una de las rrrareas puede ser assciada con

la otra, De esta ffrancra, eorresponde a esta instaneia adnrinistrativa deterrninar si las mareas en euestión
puedc.n o Ro ser eonfundidas en el nrereado, tras un arrálisis desde la óptiea de los everrtuales

eonsumidsres. ================

Que, en ese orden dE ideas, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver si eabe o ns la
posibilidad de eorrfusión entre la solieitud de registo de la marea "MUT PROQUIMUR' en la elase 05, eon

las mareas dc. la oponente *PROGEQUIM' registrada en la elase 05 y "PROPOQUIM'registrada en la elase.

05,:=======

MUT PROQUIMUR

PROGEQUIM

PROPOQUTM

(marea sr¡lieitada)

(rrare as de la oporrente)

Que, si bien es eierto que las denominaeiones analizadas eontienen similitudes entre sÍ, ns
neeesariamente eausarán eonfusién en el seno del públieo eonsumidsr pucs, eR su conjunto, dejan una
impresión visual muy dirbrente. :-=="=="

Que, siguiendo esta lfnea de razonamierlto, esta Dependeneia es de la tesitura que no se puede
eleelarar eonfundibles a las mareas por el solo heeho de que dentro de su estruetura
ele.ntentos en eonrún, siends que eorno se. salre el análrsis dc.be ser en eonjunto, El trEádista Ota-ii€ndi,
expliea eiertos eriterieis a ser tomados en euenta ¡rara realizar uR eorreeto análi,:is,.# ES

a

'car,.t¿o

gl¡g'ctotN

0irtcciirtGet'cr

hentus tonrado eu euenta ¡lara Pe

ffi¡tl*i*t''.'.*
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Resolucién*'0 2 6 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1151 DE TNE'¡E 31 DE OCTUBRE DE 2022 DIETADA POR
LA DIRECCIéI.I DE ASUNTOS MARCARIOS LTflGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',MUT PROQUIMUR',, CLASE 05, EXPEDIENTE N" 99499/2021A NOMBRE DE
PROQUTMUR S.A.

Art,2e ORDENAR la proseeución ele le¡s trárnrtes de la solieitud ele registro de la ntarea
*MUT PROQUIMUR", elase 05, Expeeliente Nu 9949812021, soliertaela a nontbre de

Art.3e NOTIFIQUE§E por eédul a,
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Resolución-'j2 6 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOTUCIÓN N'620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS TITIGIOSOS, EN Et EXPED1ENTE DE SOTICITUD DE
REGISTTO DE LA MARCA '*GtOBAtSAT Y ETIQUETA", CTASE 45, EXPEDIENTE N' 09629/2020,
SOLICITADO POR GLOBALSAT §,A. -......

Asunción, 13lllAY 202tj

VISTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por la representante eonveneional de GlobalEat S,A, en
contra de la Resolucién N'620 de feeha 04 de septiembre de 2A23, dictada por la Direceién de Asr¡ntos
Marcarios Litigiosos, yi ------------

RE§ULTA:

Que, en fecha l7 de enero de 2024 se presenta la representante eoRveneional de Globalsat S,A, e

interpone Recurso ele Apelaeión en eontra de la Resolucién N' 620 de fecha 04 de septiembre de 2023,

dietada por la Diree ción de Asuntos Mare ariss titigiosos,."

Que, en feeha 14 de marzo de 2024 fue dictaela la providencia que eoneedió el reeurso interpuesto, ===

Que, en fecha 09 de abril de 2024, la representante conveneional de Globalsat S.A. expresó agravios,
Esta Direeción General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la eontraparte
por el término de ley,

Que, en feeha 2l de junio de 2024, se presenta la representante eonveneional de Fadl Chahine El
Kassis, y contesta el traslado de expresión de agravios, Esta Direce ión tiene por contestada la expresión de
agravios y llama autos para resolver en fee ha 25 de junio de 28?4,

CON§IDERANDO:

Que, la meneionada Resolueión considera que: "(.,) al catejar las mareas GLABALSAT Y EWQaETA
(solicitada) y CLOBAL SAT (registrada) podemos notar que las denaminaeiones san visualy fonétieamente
iguales, lo que podrfa ea¡Isar eonñtsión en el mereado, Pero, si bien tiene imp«trtaneia el análisis de las
partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión ele eonjunta, Y desde este punto de
vista, presenten un inequfvoeo aire cle familia, lo que puede llevar tanto a la eonfusián direeta (fomar una
marca por otra) como a la indirecta (eonsiderar que ambas tienen un mismo origen de produeeión), Que,
en razón de las iclentidades exii:fenfe entre la marea salieitada y el oponente, el públieo eonsumirior puerte
verse indueido a ercor, y eausar una eanfusión entrer las mismas, además debemos tener presente que las
marcas en euestión tienen por frnalirlad elistinguir servieias/prarluetos muy relaeianadas, la eual
inc'rementa la posibilidad de canfusión entre los consumidores, y que no da la pauta que la opasieión sea
declarad a praeedente(,.,)'i -----""-- "-

Que, entre otros argumentos, se agravia el re¡rresentante conveneional del apelante y manif:iesta:
"(...)se destaca per sé qtrc GLOBALSAT es la razón soeial de mi manelante, eonstituida en eJ aña 2A09 y qrc a

su vez es el nombre comereial de la misma, eonfarme tbe invoeada y evidenciado eon los doeumentos que
ñteron acompañados s¿Istentánclo la representación conveneional invocada ,.,/... na se lta realizaclo un
análisis sobre la falta de identidad de clases, elemento que preeisamente /as difereneia, además elel
elemento figurativo que tambiéu se desfaca en la marea cle mi representada. En etéetct, la resolueién en
cuestión se ha apartado de las nonnativas esteblecidas en la legislación marc:aria que estableee eon e laridad
que elsrstema gue nos rige es el unielase y en el caso que nos oeupa la marca base de la oposieión sehre
una clase de productos , en tanto que la marea solicitade fue petic'ionada para p
contpren<lidas en la clase 45 que hacen relación a "servicios ele seguridad para la pro

¡d lndu¡triri

personas, Servicir¡s cle vigilaneia", es deeir, servieins a ser despiega das por petsonás



gIRE€ÉI6N NA€IONAt BE

.W ^\ GOIIIERNO nrr, PARACUÁI\# PARAGUAY : RrruÁr
]V ,\ PROPIEDAD
\5# INT'ELECTUAL

PARA6UAY

Resorueión*'ge 6 7
poR LA euAL sE coNFIRMA LA REsoLUerén N' tro oi FEcHA 04 DE sEmEMBRE DEzozS,DIqrADA
poR t"A DIRECcTéN DE AsuNTos N¿ARcARIos LlTlcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',GLOBALSAT Y ETIQUETA" CIáSE 45, EXPEDIENTE N' 08629/2020,
SOTIEITADO POR GLOBALSAT §.A. -......

manipulaeión ele eualquier aparato a ser utilizaclo en esfe nrenester, pero mi representada NO fabrica

¡trodue'fos de ninguna e lase ni elabora bases o aecesorios para el titneicutantientct de los misntos conforme
eon la elese 45 qae no las eontempla, por tento, NO exisfe posibilielad de que haya confusión entre las

mismas, en el eontexte¡ de refereneia .../,,. mi mendante es legÍtima titular de la razón social y nombre
eontereial GLABALSAT que su marea ha sido presenta eon un signo bien distintivo y para una clase
rli ferente, ee»tforme I o tenemos ex¡»'esado(.., )", - - - - - - - - - -

Que, eontesta la expresiérr de agravios el oponente "Dejo de lado las demás eansideraeione,s

e,xplfeitas de la Resaluei1n, eonlo san la absaluta identielad gramatieal, tbnétiee dc las mareas en euestión,
el estreeho relaeionamicnto entre le¡s servieios y la eantided de mareas registradas can idéntiea
dcnontinaeién GLOBALSAT il1 riiferentcs c/asc,s ¡trtr mi re¡»esentado, eonfarnte asf ha quedado
demostrado en el eserito de ofreeimiento de ¡rrueba.s oportunanlente presentado, La apelante haee

refcrene'ia a quc (iLOBALSAT es la razón soeial de la parte solieitante, y según alega lo ha demostradr¡ eon
los doeumentos presentados, qae no han sido cuestionedos por parte de mi ¡nandante, pero ello no es

ntotito de análisis en el presente easo en que sc drseufe LA )ANFUND\B\L\DAD EN ÁMB|TO MAR1ARIO,
en el que se enfi'entan DOS MARCAS, una solieitada y otra registrada, anén de que mi nandante eon
mueha ANTePAetÓN ha solieitado y registrada nLtmerosas mareas "GLOBAL SAT" en /as c/ases 9 y 35;

'GLOBAL SAT GS", elases 9 y 35, "CLOBAL TAB', clase 9; 'GLABALAC'8", elase 9 y "GLOBAL ELECTRONICS\
elase 9, e'on lo que también lta quedado demostrado la e'xistencia de wta verdadera FAMILIA DE MARCAS,
adoptac!tleonantieipaciónptlrmimandante(',,)..--..-...

Que, eorresponde a esta dependencia administrativa resolver soLrre la procedencia o no del reeurso
interpuesto

Que, en prinrer término, las mareas en cuestrén deben ser analizadas cR su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de f'orrna sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

erite.rio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de e onfirsión entre las mismas,

Que, analizando el eampo ortográfico y funétieo de las rnarcas cR pugRa, se advierte que la
denomittae ión euyo registro se solieita tiene una estruetura idéntiea a la rc"gistrada, eornpartic.ndo eon la
oponcnte todas las letras que eomponcn sus rcspcetivas denominaeiones, la úniea difereneia radiea en el

espaclo intermedio de la marea soliertada, csto resulta irrsufierente para evitar la eorrfusión visual,
especialmelrte al eonsiderar el eonjurrto general eern la que los eonsumidores suelen identificar a las

mareas, De diehas extremas sinrilitudes ortográficas se gcncra una fuerte similitud fonética, debiclo que al

pronuneiarlas una a eontinuaeión de la stra, tenenros que la impresión auditiva que ge,Reran e,s idéntica,
eomo puede notarse en el siguiente eotejo:

'GLOBALSAT Y ETIQUETA' (marea solicitada)

'GLOBAL SA1" (rnarea oponente)

Que, esta deper-rdenera adrninistratrva eoRsidera que las denominacisnes de las marcas en pugna
"GTOBALSAT Y ETIQUETA' y 'GLOBAL SAT", p«rr las signifieafivas sirnilitude,s visuales y auditivas, resultan

Que, eonvieRe trecr a colaeión lo señalado en el Material: "Direetri€es para

Cristaldo
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Resorución-.1)2 6 7
POR LA CUAL SE CONFIRIVIA LA RESOLUCIÓN N' 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE}O}T,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPED1ENTE DE SOTICITUD DE
REGISTRO DE LA I\4ARCA 'GLOBALSAT Y EIIQUETA', CLASE 45, EXPEDIENTE No 08629/2020,
SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A. -.....-

no son par une situaeión de doble identidad sino prtr la oeurrencia de algitn grada de similitud entre los
srgnos y los produetas o servicios, lo tlue requiere un análisis ntás detenido, En estos ease¡s, la ab¡eción al
registro de una marea se basará en el principio del riesgo de eonfusión, Bajo este prineipio se debe denegar
el registro de tma mar€a e'uando k¡s elementas y eirotnstal?c/ás del caso indiquen epe, si la marea fuese
usada en el comereio en el Paraguay en relaeión can los produetos o servieios espeeifieados, e/ r¡so

¡trobablemente eausarfa un riesgo de eonfusieln en el srctorpertinente de eansumidores, A esfos efee'ftrs
clebe entenderse por eonfusión cualquier supe»ieión o pere:epeién erránea par parte de un eansumidar
sobre la existeneie de un vlneulo e,ntre las mareas en eonflieta, los titulares de diehas mareas o el ortgen
comercial cle los praduetas y servieios designaderc por las marcas, euanda dieho vfneulo en realidad no
exlsfe, Pt 

---------

Qtre, clesechandcl el análisis fonétieo'gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la eobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
marca solicitada pretende la cobertr¡ra de "§ervicit¡s cle seguridad ¡tara la prctteeeión ele bienes y de
personas. Servicic¡s cle vigilancia y rastreo tantet por medio de personas como par medio rie instntmentos
de tecnologia", mientras que la marea oponente que posee el registro de su marca en la elase 9 para fodos
los producfos, la clase 9 eomprende principalmente k:s aparatos e instruntentss cientlfieos o de
investigacién, los eqtripos audiovisuales y cle teenologfa eJe la informaeión y los equipos de seguridad y

salvantento'; y en la elase 35 para los servieios: "lmportaeiirn, exportaeién, eomercializaei(tn y venta de
productos electrónicos, ree eptores satelitales, sus partes y aee esorios'r. :=====..=

Que, las mareas analizadas nr: sol«r presentan similitud gráfiea y fonótiea, sino que los produetos y

servicios amparados se encuentran relacisnadr:s, La marea oponente registsada en la claEe 09, para todos
los produetos, engloáa aparatos e instrumentos de navegacién, deteeeión, señalizaeión y equipos de
seguridad, esto inelu¡'e espe'effieamente a¡taratos de GPS, instrumentos de medieirln y rastrer:, cántaras y
s¡sfemas de alarma, Por su parte, la marca solieitada en la elase 45, ampara servicios de seguridad para la

protece ién ffsica ele bienes materiales y personas y servicros der vigilancia, Al especifiearse que los servre ios
de "GLOBAI-SAT' ineluyen la "vigilancia y rastreo por medio de instrumentos de teenologfa'\ la conexión se

vuelve innegable. Las Directriees para el Examerr de Marcas en Paraguay señalan que los produetos n
servicic¡s se consideran similares por complementarieelad crrando existe una estreeha relacién entre ellns y
uno es indispensable para prestar el otro. En el caso que nos oeupa, los servicios de rastreo y vigilancia
tecnológica de la clase 45 que pretende identifie ar la mare a solicitada no pueden prestarse sln los aparatos
de rastreo (GPS, alarmas, sensores) comprendidos en la elase 09 en la que posee su registro la marca
oponente.

En euanto a k¡s elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas
denominaciones que, como se ha meneionado, son iclénticas. En ese sentido, las etiquetas dg t§ma§

evidencian la extrema similittrd fonétiea y «rrtográñea, por más que las mismas utilieen fias
diferentes, como se puede eotejar a eontinuacién: ------- -=---=-=-=--."'".
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Resorueién*'0 ?-67
poR tA euAt sE CoNFIRMA LA REsoLUcréN N'620 DE FEcHA 04 DE sEp¡EMBRE DEII¿S,DICTADA
poR I-A pnccetéN DE AsuNTos MARcARIoS Lrucrosos, EN Et EXpEDTENTE DE sollcrruD DE
REGISTRO DE tA MARCA ',GtOBAtSAT Y ETIQUETA',, CLASE 45, EXPEDIENTE N' 08ó29/2020,
souemADo PoR GtoBAtsAT s.A. :="-""-

Rlarea solicitada marea oponente

balEr=Ir GLOBAL SAT
Que, al respecto, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DEREC}IO DE MARCAS se refiere a las marcas

irléntieas o similares a otras aRteriores, dieiendo: "La eseneia de una marea está en el poder de excluir a

otros en e/ uso de mareas conf'u¡telibles, Nada más confunelible qae una marca idéntica, La prohibieión del
ine, a) rige, en prineipiet, euando ambas ntarcas van a distinguir los ntisnrcs procltrctas o servicios. Digo en
prineipio porque ésta, que es la regla fundamental o básiea que itnpide esta elase de coexistencias, no es la

tinie a,"' Y ae ertedanxcRte meneiona soLrre la sirnilitud ortográflca: "Es quizás la más habitual en los casos de

conñrción, Se da por la eoincideneia de letras en los conjuntos en pugna. lnfluyen para ello, desde luego, la
misma seeueneia de voeales, la misma longitud y eanridad de silabqs o raelicales o terntinaciones cotnunes,
Han sido deelaradas eonfundibles,' 'Eseoset" y "Eposet' (522), "lJmLE" y "Dcttltus" (524), "Bretitn" y "Eretón"
(592 ), " M áx i m a" y " M exi nt's' (537),"r,- --- -= --=-=-

Que, ésta Direeeión estirna que, la presente solicitud se opone a lo previstei en el ine, fl del Art, 2q de

la tey N' 1294/98, cl eual cxpresarnente prohfbe el registro de signos idéntieos o sirnilares para los mismos
productos o servieiss, o pal'a produeteis s servicrt¡s dit'erentes, euando pudieran eeusar riesgo de confusión
o de asoelaelén con cse marca, situaeión que ae onteee e,R el eascl dc, arrtos, Y, teniendo eR eLteRta que para

el registro nrareario lo determineRte es proteger a quien tiene usr¡ exe lusivo de la marea eontra terceros y
quc en el caso de autos elaramente hay riesgo de eonFusiirn al indue ir a eonflusién o asoeiación a la marca

registrada de manera tal que el eonsumidor pueda ereer que tienen un origen eomún, resulta inviable" la

et¡existeneia paelfiea entre las mismas,

Que, al respeeto, el tratadista Breuer Moreno exprcsa que las marcas pueden producir confusión más

por sLls senlc,eRzes que por sus difereneias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
euenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos mareas no depende cte los elementos clistintos que aparezean en ellas, sino de
los elententos semejantes o de la sentejante dispasició¡t de esos elementos"r. ------------

Adieionalmcnte, se debe evitar la dilueién de rnarcas eomo la de autos. En efecto, el Dr, forge
Otameneli, cR su obra DERECHO DE MARCAS, exprcsar "la tertria de la dilueión ha sido ereada para

defender la releeión ntarea=prodlteto, espeeialnente en cuantrt aquélla implica el arigen de ésfe, Si se
permite que coexistan eon ésta otras marcas iguales, el público consuntidor ya na sabrá el origen de /os
producfos (,,,),"b

Que, en eonelusién, tras el análisis precedente, venlos que existe sirnilitud sufleiente de s

magnitud, ye que las mareas clr pugna esntrenen elenrentos bastante asoeiables, Además, de

elases existente entre las mismas.
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Resorución-.-02 67
POR LA CUAL SE CONFIRMA tA RESOLUEIéN N'620 DE FECHA 04 DE SEP/NEMBRE DE}O}?,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENffi DE SOIIbITUD DE
REGISTRO DE LA N4ARCA ',GtOBAt§AT Y ETIQUETA" CTASE 45, EXPEDIENTE N. 09629/2020,
SOLICITADO POR GLOBATSAT S.A. _.."...

Qr.re, en base a las consiejeraciones de heeho y de rlerecho r.¡p,,uuras, ésta Dire.eeión ar"riba a la
eonclttsión de que no es viable la cclexlstene ia pacfiiea entre las mareas en pugna, por ranto, cor.responde
c'o n fi rm a r I a reso I u c i ó n rcc' u rri d a

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Art. te CONFIRMAR la Resr:lución N' 620 de feeha 04 de septiembre ele 2023 elietarJa por la
Direee ién de Asuntr:s Marearios Litigieisos,

DISPONER el arehivo de la solieitud de registro de la marca 'GLOBAISAT Y
ETIQUETA", e lase 45, Aeta N" 08629/2020, solieitada a nombre rie la firma Globalsat

Art.2c

Art.3e NOTIFIQUESEpoTeédula,=-=-===-==
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Resolución-'O2 6 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I28I DE FECHA DE ?4 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE
SOLTCITUD DE REGISTRO DE LA MAREA'MINERVA ELOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'
799OOI2AL9 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ. :=

Ast¡nción, l3¡4Ayl¡ii
MSTO: el recurso de apelaeién interptresto por la representante eonveneional de MINERIIA

S.A. en eontra de la Resolueión Nu l28l de fecha de 24 de noviembre de 2A22, dictada por la Direeeión de
Asuntos Marearios titi gi osos, y:'= == " =' -, ===

RES U LTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante conveneional de la firma MINEF§IA
S.A. e interpone Recurso de Apelación en cerntra de la Resolueién Nu l28l de fecha de 24 de noviembre de
2022, dictada por la Direceión de Asuntos Mare arios Litigiosos,-.

Que, en fecha ll de abril deZA2? ft¡e dictada la provideneia que e onceclió el ree urso interpuesto

Que, en fecha 2ó de oetubre de !023 la representante eonveneional de la firma MINEI§/A S,A.
expresó agravios; en fecha 0l de noviembre de 2023 esta Dirección General tuvo por presentada la
expresién cle agravios y ordené el traslado a la eontraparte por el término de ley.

Que, en feeha 12 de marzo ele 2024, esta Direeeién dictó la provideneia que declara la retleldfa al

representante convencional de AARON MANUEL AI4IGO DOMANICZIff y REBECA t\4AIDA"tlA RUIZ DIAZ
por no contestar el traslado de los agravios, da por deealdo el dereeho que ha dejado de usar y llama a

Autos para Resolver. -=====-====

CONSIDERANDOI

Que, ia meneionada Resolueién eonsidera que: "(,,,)Que, analizando las mareas en esnflieta,
MINERVA CLOTHING Y ETIQAETA, elase 35 (solieitada) y MINERVA elase 35 (aponente), entre las mismas,
no existen similitud en cuanto a los praductos/servieios a ser protegidos, debemas meneionar las
diféreneias exlsfenfes entre las mismas, la marea sr¡licitada MINERVA 1LOTHING Y ETIQAETA, elase 35, es
para proteger los servicios de impartaeión exportación, eomereializ.aeión y venta de prendas de vestir,
servicios de publicidad, mientras la oponente MINERVA elase 35, para proteger seruieios de impartación,
exportación, comercializaeién de earnes y praduetos de carnes, hamburg¿lesas, láeteos, huevos, €omo
podemos notar servicíos totalmente diferentes uno de otra ,,./,,.entre MINÉRVA 1LOTHING Y ETTQIJETA,
clase 35, solicitada y MINERVA, c/ase i5, si bien eomparten en eomún ciertas letras, eR su eonjunta san
plenamente diferenciables en los planos visual, ortográfico, coneeptual, y ¡tor ssbrc toda fanétieo: ambas
marcas están expresadas de diferentes maneras, la e'ontbinación de /efras es pronunciada totalmente de
diferente manera, Por la tanta. resttlta improbable qtte exisfa confirción y/o asc:e:iaeión(,,,)"

Que, entre otros argumentos, se agravla el apelante manitlesta: '(,,,)El A=quo sosflenc, rle manera
errónea que existen diféreneias entre las mereas en pugna y acJemás meneiona que la solieitada par AARAN
MANUEL AMIGO DOMAN¡ZKY eantiene elemenfos que le brinelan apt¡tud distintiva propia ,,,/,,, la marea
cte mi mandante se ene¿lerrfi'a ENTERAMENTE reprodueida en la salieitada, Los demás voeablos que la
integran no le otargan distintiviclad a la marc'a solic'itacla siendo el elemento MÍNERVA resaltante denf,
la ntisma .../,,. Surge a torlas luces, ante el simple cofe¡o de las mareas en pugna r¡ue la marea soli
muy lejos de contar eon el requisitct de especialidad, pnr el contrario, realiza un vil intenta
clel ¡toder distintivo de la marca tlr mi ntandante provt't1ic"ttte. de un t,sfuc,rzr¡ eeonémico e i.

merecen protección, Se.riora Direetora, las marcas enfrentadas eon en esttremb seme

\,



gIEEC€IÓN NACIgNAL O§

.W .+e GOBIERNO nr,r, I PARAGUÁI
Wd PARAGUAY I nrruÁl$ ,\ PROPIEDAD

§d TNTELECTUAL
PARA6UAY

Resorución*'O 2 6 I
poR LA euAL sE coNFIRN4A LA RESoLUcTéN N' r28l DE FEcHA DE 24 DE No\nEMBRE DE 2022
DIcTADA poR LA p¡nneetóN DE AsuNTos MARcARIoS LITIGrosos, EN EL EXpEDIENTE DE
souetTuD DE REGISTRO DE LA MARCA',MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA',, CIáSE 35, EXPEDIENTE N'
79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AI\4IGO DOMANICZKY Y REBECA N4AIDA¡.¡A RUIZ D[AZ. -.

gramatieal, fbnétiea y eoneeptual, ntotivo por c'l eual una crventual eoexisteneia pacftiea entre las ¡risnlas es

imposible ,,,/,,, La marea de mi ntandante no solo eLenta ean dereehos adquiridos en nuesfro pafs y en

varias jurisdieeiones, sino que tamb¡én cs tlofona y ree'onoetda a nivel mundial, y se publieita tanta en sifios
web eomo en principales redes soeiales(,,.)

Que, la parte solieiteRte Ro eontesté el traslado de, los agravios, por lo quc se la declaró en rebeldÍa, se

dió por deealdo que dejó de usar y se llarnó a Autos para resolver, :"==-=--="

Que, eorresponde a esta Direeeién resolver sobre la proeecleneia o Ro del recurso interpuesto, y la

e onseeuente coexisteneia o no de las mareas 'MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA' (solicitada en clase 35) y

la rnarca "MINERVA' (registrada en las e lases 18, 29, 35 y 40),

Que, al iniciar el análisis de las denominaeiones debe tenerse presente que el mismo sea reahzado

desde una visión de eonjunto, eomo es regla general en el elereelro marcario, sin artificiales
desmenrbraeiones y euyo objetivo es advertrr si la pereepeién de una de las mareas puede ser asoeiada eon

la eitra, De esta RraRera, eorrespondc a esta instane ia adrninistrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser eonfirndidas en el mereado, tras un análisis desde la éptica de los eventuales

eonsurnidorcs, "=="-=====

Que, €,n ese orden de ideas, eorresponde a e,sta instaneia adnlinlstrativa resolver si eabe o no la

posibilidad de eonfusióR cntrc la solieitrrd elc, registro dc. la marea -MINERVA CLOTHING Y ET-IQUETA" en

la elase 35, esn la mare a oponente 'MINERVA' registraela en las elases [8, 29, 35 y 40.

Que, si bien es eierto qrre las denominaciones arraliza<las eontienen similitudes entre sf, no

necesariarnente eausarán eonfusión en el seno del públieo eonsumidsr pucs, en su conjunto, dejan una

irnpresión visual y fclnétie a diferente, eomo se puecle notar en el siguiente e otejo:=-----

MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA (ntarca srtlicitatla)

MINERVA (ntarca oponente)

Que, siguiendo esta lfnea de razonamiento, esta Dependeneia es de la tesitura que no se puede

deelarar eonfundibles a las Rlereas por el solo heeho de que dentro de su estrLlctura existan letras o
elementos en conrún, siendo que eomo se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,

expliea eiertos eriterios a ser tomaelos en euenta para realizar un eorreeto análisis rJe conjunto, leis cuales

hemos tomado cn eucnta para la resolueién del prc,sente litigro, y nos perrnitirnos transeribir a

e ontinuaeión ",,,8n prineipio, es el conjunta el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
seperudes en fotma sbtUaria 0A7¡,t - - " " = - =

Que, anallzando el eampo ortográfieo y t'elriético de la rnarea solieitada "MINERVA CLOTHING Y
ETIQUETA'y la ntarca oponente'MINERVA', por nrás que eompartan letras Ro se, leen de la misma maRera,

eomo se puede notar al cotejar diehas mareas, ta marea solicitaela "MlNERVA CtOTHING Y ETIQUETA'

está eompuesta por dos vocablos MINERVA CIOTHING, eoR un totalde cineo sÍ

e"ncuentra eompuesta por un voeablo con tres sflabas MINERVA, si bic,n com

áGene rel üte ¡ina
i C:nl:;i cr lro¡icdld Inrlust¡irl

Nrcionrl de Propiedad Intrlectual

I Dei'eeho de Mareas, Jorge Utanrentji, Er.litorial: terrsNeris . Abt'lBdo-Pcr'rrrt AÑu: Zutt3

n el pri
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Resolueión*"$J 6 I
POR LA CUAI SE CONFIRMA LA RE§OLUEIéN N' I28I DE.FECHA DE 24 DE NO\¡IEMBRE DE 2022
DICTADA POR t"A DIRECEIÓN DE ASU}.ITOS MARCARIOS TINGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE
soLIclTUD DE REGISTRO DE tA MARCA',MINERVA eLOTt{tNe y ETQUETA', etASE 35, EXPEDTENTE N'
799OOIZAI9 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANIEZKT Y REBEEA MAIDANA RUIZ DIAZ. -.

difieren en la eeimposieión de los elemás eomponentes, esta diferencia en su estruetura ortográfiea conlleva
que también se pronuncian y suenan diferente,

Que, al respecto, Ias "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MAR9AS EN PARACUAY" señalan cuanto
sigue: "(.,,) La comparaeión visual de las marc'as denaminativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o earacteres, la posición de las palabras o de lc¡s earaeteres eoincidentes, elnúmero
de palal>ras y la estruetura de /r:s sr§nr:s (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [,,,] Se entenderá que existe similitud tbné:tica si el sonido de la pronuneiaeión de lss
elementos verbales de los signos comparadas lirese el mismo, o la sufreientemenfe cereano pera que na se
puedan distinguir auelitivamente. Las elementos elave para determinar la impresián funétiea generalde un
signa denetminativo son sus letras y sflabas y su orden y aeentuacirln partieulares, El examen «Je las sflabas
comunes ¡evisfe wta espeeial importanc'ia al eamparar mareas fonéticamente, ya que una similitud tbnétiea
estará eleterminada par las sflabas camunes y su eambinaeión idénfica o similar, Par ejemplo, los siguientes
srgnos denominativos eontienen algunas sflabas rguales pero otras difbrentes o eon un ritmo de
premuneiaeión diferente par la que san fanétic:amente difbrentes: Signo anterior ?LENOSAN Signo
posferior ALEOSA N : (,,)", - -" = - = - = = -

En tal sentide¡, Jorge Otamendi sostiene que: "El dereehr¡ marearia no protege preñjos a partfeulas
eon?unes c'uando no eanstituyen por sÍ mismos el signo distintivo," En ese sentido, eomo es sabido, la
proteceién de las marcas se extienele al eonjunto del signo distintivo y no a sus elementoe tomados de
forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteecién otorgada a la marea registrada se extiende al uso en
conjunto del signo denominativo asÍ presentado, y no le otorga exelusividad sobre sus elementos tsmadss
de forma separada, razén por la cual esta dependencia aelministrativa eonsidera 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 mare a anterisr,

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna, Al respeeto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mueho menos de ennsiderable o signifieativa magnitud entre ellas, La marea solie¡tada euenta
con una etiqueta diferente en cuanto a la grafia, eolores y eomposieién y distribueión de los elementos, la

cual en conjunto deja una impresiórr muy diferente, siendo asÍ, mayores las difereneias que las semejanzas,
como puede apreeiarse en el siguiente er:tejo:

marca solieitada marea oponente

úÍín*oo*CWúsw

147'v lóh [)isPiirr
l'- i icl':i¿i industriel
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Resorueión*'0 26I
POR tA EUAL SE EONFIRN4A Iá RESOLUCIéN N' I28I bE PEEHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR L.A DIRECEIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
soLIetTUD DE REGISTRO DE LA \4ARCA',MINERVA eLOTI{tNc Y mQUETA", CLASE 3i, EXPEDIENTE N'
799OOI2OI9 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDAT{A RUIZ DIAZ. ..

Que, en euanto a la eobertura de las marcas enfrentadas. la nrarca oponcnte "MINERVA'posee el

regisEo de su marea en la clase 35 para"Sc,rvie't os de importae iítn, exportaeión y comercializaeión cle carnes

y produe'tos de earne, hantburguesas, elrueinados, láct'eos, hueyos"; tanrLrién posce elregistro de su marca

en la clege 29 para los productos"Texlos los prueluetos de la elase 29, contprendiéndase entre ellas carne,

peseado, earne de ave y eerne de eaza, cxf¡aefo.§ dc earne,li'ufas y verduras, hartalizas y legunbres en

eonserva, eongeladas, sccas y e'oeidas, ¡aleas, e'onfituras, eompotas, huevos, leehe y produetos láeteos,

aeeifes y gresas comestibles"; en la elese 40 ¡tara 'Sen,l¿Ios prestados por u!1 frigorftico y matadero ele

animalcs"; en la elese 18 para todos los produetr¡s, la e lasc. l8 eeirrrprende prineipalmente el e uero, el e uero

de imitaeión y eiertos preidueteis de estos matenalcsr; mientras que la marea solieitada 'MINERVA
CTOTHING Y ETIQUETA" pretende el registro en la elase 35 para /ers 'Seryie ias de importación,
c,xportaciót1, eafitereializar:ión y venta de prendas de ve,st/r, servicios dc, ¡niltlic'idacl'!, --------

De la eobertura señalada vernos que la naturaleza de lo que protegen las nrareas enfrentadas es

fundanrentalmente distinta: la mare a opoRente' "MINERVA' se dedica al rubro agroindustrial,
eárnico/frigorflieo, de las eoberturas sefialadas se eolige que las mareas de la oponente "MINERVA" operan

eomo un eornplejo produetivo eoR integraeión vertieal, en tocla la caelena ele surninistro desde la faena del

animal hasta la exportaeión y venta al eonsumidor ñnal; en cambio, la marea solieitada pretc'nde el registro
ele, stt marea "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA' ¡rara servicios de importación, exportación y venta de

prendas de vestir.

A diehr¡ respeeto, es conveniente reeordar que e,l sistema seguido por nuestro sisterna mare ario es el

e einoe ids e omo mielase, en virtud del art. 7" de la tey de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solieituel de registro de marea por eada elase en la que se pretenda el registro, tramitándose eada

solieitud mediante expedientes separados, De ello eleriva uns de los principios marearios tundamentales, el

de espeeialidad, el eual eonstituye la eseneia misnra de la marca pues, este sólo adjudica ¡rrote.eción a la

eategorla de produetos o servicios para la que ha siek¡ ereada, tas mareas en pugna amparan servieios
<lirigidos a seetores delpfrtrlieo eonsurnidor plenamente difereneiables, :""-

Qtte, adieionalmente, otro criterio a ser analizaelo a la hora rie determinar ae cre a de la proeedeneia de

la oposieión en estudlo es si existe eoexrste.nera prcvia, Al respecto, v€llRos que existetr otras lnarcas

registradas a nombre de varios titulares y en diversas elases que también utilizan el elemento'MINERVA"
eoRro parte de su denominaeión, Según la búsqueda realiz.ada en el sistema inforrnátieo de la lnstitución,
también se eneueRtran registradas las rllareas: MINERVA N/tARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNAI{DO
CAIIGARIS GAONA, elase 19, Registro No,493658, a nombre de tuis Fernando Caligaris Gaona;MINERVA,
elase 32, Registro No, 445714, a no¡nbre de Mr¡lir¡os Rio De ta Plata S.A.; PUL A MINERVA FOODS

COMPAIü, elase 29, Registro No, 542612, a nonrtrre de Pulsa S.A,; PUL A MINERVA FOODS COMPAlflf,
Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S,A,l PUL A MINERVA FOODS COMPAI.IY, Clase 40,

Registro No, 542614, a notnbre de Pulsa S.A,; PUL A MINERVA FOODS COMPA¡¡Y, clase 35, Registro No.

54261r, a nombre de Pulsa S.A.;MINERVA, elase 24, Registro No, 523453, a nombre de Sandra Patrrcia Lugo
Ortre; MINERVA EXPLORAilON, Clase 42, Registro No, 585152, a nombre de Minerva._Exploration S.A.l

cxtrcmo que demuestra la eoexisteneia del operrrente eon otras mareas regist

'MINERVA" a nombre de dif'erentes titularc,s, por ende, Ros preguntamos:¿cómoff,:iñi,ur;a.e

'f)ir'ucuiún Nuciurul de lttupiedad lntelecntul il)tNAPlt, L'lxsifi.rlr¡{iri=Nll/\=13=l:ripiuiul r,er'¡i¡n ll)l(r,

https://www.dinapi.oov.oy/portal/v3/oropiedad-industrial/marcas/clasificacionniza ?staqe=Staoe



OIRECCIóN NACIONAL OE

V-& PRoPIEDAD
§¿# tNrEtECruAt

,V:\, coBIERNonn I pnnACUAl
\d PARAGUAY I REKUAI

PARAOUAY

Resolución*'O2 6 I
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' uat ne'rucHA DE 24 DE No\¡IEMBRE DB zozz
DICTADA POR LA PIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE NO
799OOI2OI9 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDA}.¡A zuIZ DIAZ, -.

coexisür con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede haeerlo con la
presente solicitud de regisüo de marca?,

Que, Jorge Otamendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia de la marea
oponente riiciendo: "Un fue:ter de, gran impertaneia a fener en euenta en los casas en riue se diseut<. la
eontirci(sn es la eaexisteneia anterior de las marL'as en pugna, Una eaexisteneia en el mereado de dos
mareas, una de ellas registrada y la otra na o ambas de hecho, sin que se hayan suse itaclo eanñtsiones es /a
mejor prueba de la ine'anfundibilidad,;'asi se lo ha rc'conot,ido,'4, =.========-.

Pr¡r tanto, resulta plenamente viable una eventual eoexistene ia paeÍfiea entre las mareas "MINERTIA
CLOTHING Y EflQUETA' en la elase ?5 y la marca oponente .MINERVA" registrada en las elases 18,29,V5 y
40, ---"----

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de derecho expuestas, esta Direecíón arriba a la
conclusión ele que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sl, originales, distintas una de
otra en todos los planos de eomparacién, por tanto, corresponde confirmar la Resolueión reeurrida

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución Nu l28l de l'echa de 24 de noviembre de 2022 dietada
por la Direceién de Asuntos Marearios titigiosos,

Art,le

Art,2s ORDENAR la proseeucién de los trámites de

'MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA', clase 35,

de Aaron Manuel Amigo Domanicz§ y Rebeca

la solicitud cle registro de la marea

Expediente N" 79900/2019 a nombre

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula,

Dikctct
' Dirccciín0eneiC ic

4 'DtiRECHO DE MARe AS": lorge Orarnend¡, q'Ed,, CABA, Abeledrr Perr.r)t, 2017 -
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Resotuerón*'0 26I
POR LA EUAI §E EONFIRMA tA RESOTUEIÓN N" 1282 DE FEEHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2O2Z
DICTADA POR LA DIREECIÓN DE A§UNTOS MAREARIOS LITIGIO§OS, EN Et EXPEDIENTE DE
soLIclTUD DE REGISTRO DE LA MARCA',MINERVA CtOTl-ilNe Y EnQUETA" CLA§E 25, EXPEDIENTE N'
7989912019 A NOMBRE DE AARON MANUET AMIGO DOMEMEZKY Y REBEEA MAIDANA RUIZ DIAZ, :=

Asunción, 13|r{AY2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MINEF§/A
S.A. en contra de la Resolución N' 1282 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Direeeión de
Asuntos Marcarios Litigiosos, yi -------,----

RE S U LTA:

Que, en feeha 02 de febrero de 2023 se presenta la representanter eonveneional de la firma MINERVA
S,A, e interpone Recurso de Apelaeién en eontra de la Resolución Nu 1282 de feeha de 24 de novtembre de
2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marearios titigiosos,-.

Que, en fecha ll de abrilde 2023 fue dietada la provideneia que coneedié elreeurso interpuestr),=..====

Que, en feeha 26 de oetubre de 2023 la representante eonveneional de la firma MINERVA S,A,

expresó agravios; en feeha 16 de noviembre de 2023 esta Direeeión General tuvo por presentada la

expresién de agravios y ordené el rraslado a la eontraparte por el término de ley,

Que, en fecha l2 de marzo de 2024, esta Direeeién dictó la providencia que deelara la rebeldfa al

representante convencional de AARON MANUEL AMIGO DOMANICZIff y REBBCAMAIDAIIARUIZ DIAZ
por no contestar el traslado de los agravios, da por deeafdo el dereeho que ha dejado de usar y llama a

Autos para Resolver, -----"---"-

CON§IDERANDO:

Que, la mencionada Resr¡lueión cernsidera que: "(,,)Que, anaüzando las marcas en ee;nflieto,
MINERVA CLATHNG Y ETIQaETA, elasc 25 (salie:itada) y MINERVA elase 35 (oponente), entre las mismas,
no existen similitud en euanto a las produefos/scrvieios a ser protegirlos, debemos menL'¡onar las
difere.ncias exlsfenfes entre las mismas, la marea salieitada MINERVA ?LOTHING Y EflQAETA, elase 25, e,s

¡tara proteget'las ¡troduetos de ¡trendas de vestir, mientras la aponente MINERVA elase 35, ¡tara proteger
servicios de importación, exportaeión. eamercializaeirln ele earnÉr.§ y praduetas de earnes, hamburguesas,
lácteos, huevos, como podemas notar serweft¡s totalntente diferentes uno de otro ,,,/,,,entre MINERVA
CLOTHING Y ETIQUETA, elase 25, salieitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en eomtln eiertas
letras, en su eanjunto son plenantente difereneiables en las planas visual, artográfre:a, €oneeptual, y par
sobre todo tbnétiea: ambas marcas están expresadas de diferentes maneras la eambinaeión cle /efr"as es
pronuneiada totalmente de diferente manera, Par lo tanto, resulta improbable que exisfa eanfusión y/o
asociación(.,.)" :

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante maniflesta: '(,,,)El A=guo sostiene de menera
errónea gue exrsten difrrencias entre las mareas en pugna y además meneiona que la solieitada par AARON
MANUEL AM¡GO DOMANIZKY eontiene elementos que le brindan aptitud distintive prapia,,,/,,,la marea
de mi mandante se eneuenúa ENTERAMENTE reprctducida en la solieitada, Las demás voeablos que la
integran no le otorgan distintividad a la merce solicitada siendo el elemento MINERVA resaltante dentro ele

la misma .../.., Surge a todas /¿rces, ante el simple eotejo de /as mareas en pugna que la marea salieitada está

muy lejos de contar con el reguisito de especialidad, por el eontrario, realiza un vil intento de a
del poder distintiva de la marea de mi mandante proveniente de un estuerzo eeonómiea e in

oln¡ccróx NActoNAL DE

PROPIH,DAI)
INTELE,CT-UAt
PARAOUAY

mereeen protección. Señora Direetora, las mareas enfrentadas eon en extrema semejanfes

Cristaldo
lri:ciifla
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Resolueión*'0 2 6 I
poR tA euAL sE coNFIRN4A LA RgsotuetéN N' l28z DE FEcHA DE 24 DE NovTEMBRE DE 2022
DIcTADA poR LA pmreetóH DE AsuNTos N,fAReARIos LlTlcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA t\4AReA'MINEFIVA CLOTHING Y ffiQUEAA', eláSE 25, EXPEDIENTE N'
7989912019 A NOMBRE DE AARON N4ANUEL AMIGO DON4ANICZKY Y REBECA ¡\4AIDAI\¡A RUIZ DIAZ. --

gramatie al, fbnético y eoneeptual, motit o por el e ual una cventLtal e oexisteneia paef fica entre las m¡'smas e.s

inposible ,,,/,,, Le marca de ni ntandante no solo euenta con dereehos aelquiridos en nuesfro pafs y en
varias jurisdieeiones, sino que también es notoria y reeanocida a nivel mundial, y se publicita tanta en sitios
v¡,eb coma en principales redes soeiales(,,,)t =----o---==,=

Que, la parte solieitante no e ontestó el traslado de lels agravios, por lo que se la declaró en rebeldÍa, se

dré por dee aldo que dejó de usar y se llamé a Autos ¡rara resolver, :====-====

Que, eorresponde a esta Direeeión resslver sobre la proeedeneia o no del re,eurso intc,rpuesto, y la

corlsecuente eocxisteReia o no de las nlere as 'MINERVA CIOTHING Y ETIQUETA' (solieitada en clase 25) y

la nrarea'MINERVA'(registrada en las elases 18, 29,35 y 40),

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

dcsde una visión de eonjunto, eomo es regla general en el dereeho rRarearis, sin artificiale"s

elesrncmbraeiones y e uyo ob¡etivo es advertir si la pereepeión ele una de las mareas pueele ser asoe iada e on
la eltra, De esta meRcra, eorrespondc a csta instancia administratrva determinar si las marcas en euestién
puerlen o no ser eonfundidas en el nrereado, tras uR análisis elesde la óptica de los eventuales
cronsuntidorcs, ".-====-=-

Que, en ese orden de ideas, eorresponde a esta instaneia adrninistrativa resolver si eabe o no la

posibilidad de confusióR cRtre la solie itud de registro de la marea 'MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" en

la e lase 25, eon la rnarea oponcnte'MINERVA" registrada en las elases 18, 29, 35 y 40,

Que, si bien es eierto que las denorninaciones analizadas eerntienen similitudes entre sl, no
neeesariarnente eausarán eonfusión en el seno del priblico eonsumidor pucs, en su eonjunto, dejan una
irnprc,slón visual y felnétie a diferente, eorno se puerlc, noter c,n e'l siguiente cotejo:====--

MINERVA CTOTHING Y ETIQUETA (n rat't'a sol ir:it¿lda)

MINERVA (rnarea opone,nte)

Que, siguiendo esta lfnea de razonamrcRts, esta Dependeneia es de la tesitura quc no se puede
eleelarar eonftrndibles a las mareas por el solo heehr¡ de que dentro de su estruetura existan letras o
elcmentss cn eomún, siendo que eorno sc sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
expliea e iertos eriterios a ser tonrados en euenta para realizar un eorreeto análisis de conjunto, los cuales

hemos tonrado cR eucRta para la resolueién del presente litigio, y llos permitimos transcribir a

eontinueeión ",,.8n prineipio, es el eonjunto el que debe se¡ objeto del análisis y no sus partes integrantes
separedes en foma erbiaeria (717¡,t=--=-=-

Que, analizando el cernpo ortográfico y flnético rle la nrarea solicitada "MINERVA CLOTHING Y
EIQUETA'y la rnarea opoRente "MINERVA", por más quc eompartan letras no se leen ele la rnisma maRera,

eorilo se puede neltar al eotejar diehas ntareas. La marea solieitada "MINERVA CtOTHING Y
está eompuesta por dos voeablos MINERVA CLOTHIN0, coR un total de cine ei sflabg-§rla:marqa. o

encucntra eompucsta por un voeablo eon tres sflabas MINERVA, si bien .onrppgeii *l pfi@

I Derpeho de h.4ureus, Jorge OterflEndl, Ed¡rorial: Lerrsñir,rrls Abrled¡'Pem,rt Añrl; ¿tlu,

{li
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Resolución*.Oj 6 I
POR LA CUAL SE CONFIRI\4A LA RESOLUCIÓN N' 1282 DE FEEHA DE 24 DE NO\IIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA -MINERI/A CLOTHING Y ETIQUETA', CIÁSE 25, EXPEDIENTE NU
7989912019 A NOMBRE DE AARON I\4ANUEL AMIGO DOMANICZI(Y Y N¡AAECA MAIDANA RUIZ DIAZ. :"

difieren en la eomposieión de los demás eomponentes, c.sta difere-,neia en su estructura ortográfiea conlleva
qrre tamtriéR se proRr¡Reian y sl¡enan dif'erente,

Que, al respeeto, las "DIRECTRIC:ES PARA El, EXAMEN DE MARC'AS EN PARAGAAY'señalan euento
sigue: "(,,,) La eomparaeicln visual de las mareas elenominatlr,as se hasa en tm análisis del númerc y la
secueneia de las Jefras o earaetere,s, la posieión ete las palabras o de las earaeteres eoineidenfes, e/ nrlmero
de palabras y la estruetura de las signos (por ejemplo, los elementos densminativos separados s unidos
mediante guiones) [,,,] Se entenderá riue exrsfe similitu«{ fbnética si el sanido de la pronrmeiaeirln de los
elementos verbales ele los signos eomparadas fuese el mismo, o lo sufreientemente eercano para que no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos elave pera determinar la intpresión fonétiea general rle un
signo denominativo,son sus letras y sflabas y su rtrden y aeentuacién partieulares, El examen de las sflabas
eomunes reviste una espee ial importaneia al c:omparar marcas fbnéticante¡tte, ya que una similituri tbnétiea
estará determinaela por las sflabas c:omunes y su e'o¡nbinación ie'léntiea a similar, Par ejemplo, los siguientes
sígnos deno¡ninativerc eontienen algunas sflabas iguales pero otras diferentes o eon un ritmo de
pronunciacién diferente par kt que son fonéfieamente diferentes: Signo anterior ?LENOSAN Signa
posteri or A LEOSAN / (,,,)", - - - - - - - - - -

En tal sentido, Jorge OtamenrJi sostiene que: "El dereeho mareario no ¡tnttege prefijas a partfetilas
co¿?ur?es cuandc¡ no eonstituyen por sf mismos el sigtto rlistintiva," En ese sentido, eorRo es sabido, la
proteceión de las marcas se extiende al eorrjunto riel signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada, Por ello cabe afirmar que la protece ión otorgada a la marea registrada se extiende al uso en
conjunto del signo denominativo asf presentado, y no le otorga exe lusividad sobre sus elementos tomados
ele forma separada, razén por la eual esta rlependeneia administrativa eonsidera gue tales elementos
pueden formar parte de otra r¡arca =aftn en la nrisma clase= toda vez que la marea posterior posea
elernentos que la difereneien de la marca anterior.

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna, Al respeeto, vemos que no existe similitud
sufie iente ni mueho meRos de eonsiderable o signifieativa magnitud entre ellas, ta marea solieitarJa eueRta
eon uRa etiqueta diferente en cuanto a la grafta, colores y composicién y distribueién de los elementos, la

cual en eonjunto deja una impresién muy diferente, siendo asf, mayores las difereneias que las semejanzas,
como puede apreciarse en el siguiente eotejo:

marca solicitada

qffi
marca oponente

CMl.tuw

:

.;
li 'lr*r*'- --rrr* r"r* ntr.lectuul (l)f NAPI), l)tt'ct tt't¡'et puttt L,l (.tilt¡tt:n lt: ntsr¡,rtt ttt l'.ntrrgtru.\,,pp,i147 y 16ó ,

úfínuroaü

P.aoleie Ctistaldo

ii 1,, i,,i'i'l' ' i' Jut"i'l
httÍrs://rvww.dinapi. gov.n]¡/portal/v-1/plopiedad-i ndustli al, urarcas/directrices

i,ri,ii.i,ir*a'u*t
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Resolucién*'Qz 6 I
POR tA EUAI SE EONFIRI\4A LA RESOTUCIÓU N' 1282 DE FEEHA DE 24 DE NO\REMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCIéN DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOIICITUD DE REGISTRO DE LA lvtARCA "MINERVA CIOTHING Y ETIQUETA', eláSE 25, EXPEDIENIE N'
7989912A§ A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBEEA MAIDAI{A RUIZ DLAZ. -.

Que, en euanto a la eobertura de las marr:as errfrentadas, la rnarea opoReRte 'MINERVA'posee el

re$etro de gu merea en la elaEe 35 para"servle'r os de itnprtrtae'ión, exportae ión y e:omereializaeión de earnes

)t proLlae:tos dc earne, hantburguesas, ehaúnados, laeteos, huevos"; también posce el registro rle su marea

enla elase 29 para los productos"Toelos los produr;'tos,ie la elase'29, eomprencliénelose entre'ellets €arne,

pese'ado, earnc dc ave y cerne de eeza, exffaetos de carne,, trutas y verduras, hortalizas y legumbres en

eonserva, eongeladas, se€as y eoeidas, jaleas, eonfiiluas, compotas, huevos, lee'he y productos lácteos,

aeelres y grasas eomestibles"; éIt la elase 40 para '§errieios prestaelas por un frigorffico y matadero de
animales": en la elase J8 para todos los produetss, la elase l8 e omprende principalmente el cuero, el e uero

de imitaeión y eicrtos productos de estos materiales'; mientras que la marca solicitada 'MINERVA
CTOTHING Y ETIQUETA' pretende el registro en la c/ase 25 para los producfos "exc1¿¿.r'lvamente prenclas

dc vestir",

De la eobertura señalada vernos que la naturaleza de lo que protegen las mareas enfrentadas es

fundamentalmente distinta: la marca oponente 'MINERVA' se dediea al rubro agroindustrial,
cárnieo/frigodfieo, de las eobertr¡ras señaladas se colige que Ias marcas ele la oponente "MINERVA" operaR

eomo un eornplejo produetivo eon inte,graerón vertieal, en toda Ia eadena de surninistro desde la faena del

anintal hasta la exportaeión y vcnta al e onsumidor flnall en eanrbio, la nrarea sslieitacla pretende el registro
de su marea 'MINEF§IA CTOTHING Y EflQUETA' exelusivamcnte para los proeluetos: prendas de vestir, -

A dieho rcspccto, es conveniente reeordar que el sister¡a seguido por nuestro sistema marcarier es el

eonoe ido e omo unielase, en virtud del nrt, 7u de la Ley de Mareas, el e ual supone la presentaeión de una
sr¡la solieitud de registro de marea por eada elase en la que se preterrda el registro, tramitándose eada

solieituel mediante expedientes separados, De ello de riva uno de los principios marearios fundarnerrtales, el

dc espeeldidad, el eual eonstituye la esencia rnisrna de la marca pues, esta sólo acljudica proteeeión a [a

e ategerrfa de preiduetos o servie ios pare la que ha siel«r ereaela, Las marcas en pugna De eomparten la misma

e lase del nonrenelador internaeional. :=--

Que, adieionalrnente, otro eriterio a ser analizado a la hora cle deterrni¡rar aeerca dc, la procc.dencia de

la oposieión en estudio es si existe eoexlsteneia previa. Al respeeto, vernos que existen otras marcas

registradas a nombre de varios titulares y en diversas e lases que tanrbién utilizan el ele,mento'MINERVA'
eonro parte rle su denorninaeién. Según la ti(rsquecla realizada en el sistema inf'ormátieo de la lnstitución,
tarnt¡ién se eneuentran regis$adas las mareas: MINERVA MAzuOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO

CAIIGARIS GAONA , elase l{ Regrstro Ns, 493658, a nsrnbre de Luis Fernando ealigaris Gaona;MINERVA,

Clase 32, Registro No, 445714, e nombre de Molintls Rio De ta Plata S.A,; PUL A MINERVA FOODS

COMPA¡ü, elase 29, Registro No. 542612, a nombre dc, Pulsa S.A,; PUL A MINERVA FOOD§ COMPA¡.IY,

elase 31, Registro Nr¡, 542613, a nornbre dc, Ptrlse S,A,; PUt A MINERVA FOODS COMPA¡ü, elase 40,

Registro No, 542614, a nornbre de Pulsa S,A,; PUt A MINERVA FOODS COMPA}.IY, etASE 25, Registro No,

54'¿615, a nombre de Pulsa §,A,lMINERVA, elase 24, Registro Nr¡.523453, a nombre de Sandra Patrieia tugo
Orue; MINERVA EXPIORAI'ION, elase 42, Registro Nei, 585152, a nornbre de Minerva Exploration S.A.;

cxtrcmo que demuestra la coexisteneia del oponentÉ corl otras marcas regrstradas eon Ia de'nominaeién
"MINERVA" a nonrbre de dif'erentes trtulares, por ende, nos pr€rgLlntamos:¿cómolamarca

eoexistir eoR oEas mareas eon las euáles posee las mismas o meyores semejanzas y no puede
pre§entegolieitudderegiobodemarea?.,..'.........j;
'f)¡rers¡ón Nuclrrnul dc Prrrpit'tlutl ltttclecurul (l)lNAl,l), t'lu¡ilie¡rción.Nl/¡\-lJ-1.:¡punul vcfsió11 ll)20,

https://www.dinaoi.oov.pv/portal/v3/oropiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage
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Resorueión*'Qz 6 I
POR LA CUAL §E CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1282 DE FECHA DE 24 DE NO\¡IEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS I\4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA'MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" ELA§E 25, EXPEDIENTE N'
7989912A§ A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKT Y REBECA N4AIDANA RUIZ DIAZ. -.

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia de la marea
oponente dicienelo: "Un tbctor de gran importancia a tener en euenta en /os eásos en que se eliseute la
conñrci(¡n es la e'oexistenc:ia anfc:rior de las marcas en pugna, IJna eoexisteneia en el mereado de, dos
tnarcas, una de ellas registt'ada y la atra no a ambas de hectto, sin que se fiayan suseitado eonfusiones es /a

mc.jor ¡tnreha de la ineonfitndihilirlad, ¡,aslsc' lo lts ,.,'.,rc¡cido,",, =========.==

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual cnexistencia paelfiea entre las mareas'MINERVA
CLOTHING Y ETIQUETA' en la elase 25 y la marea oponente 'MINERVA' registrada en las elases 18,29,35y
40, -..-....

Que, en trase a las consideraei<¡nes de heeho y de dereeho expuestas, esta Direeeión arriba a la
cone lusión de que las marcas en pugna son sufie ientemente diferentes entre sf, originales, distintas una de
otra en todos los planos de e nmparaeién, por tanto, corresponrle eonfirmar la Resolucién reeurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución Nu 1282 de feeha de 24 ele neiviembre de 2022 dietada
por la Direceión de Asuntos Marcarios titigiosns,

Art.le

Art.2e ORDENAR la prerseeución rje los tránlites de la solicitud de registro de

'MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA', clase 25, ExpedieRte N'g7989912019 a

de Aaron ManuelAmigo Domaniez§y

Art.3s NOTIFIQUESE perr eéelula,

la marca

nonrbre

LDERIICHo DE MAR(A§': JórgF ()t¡rnre ndi, tl'I1d,, e ABA, A[¡elpdo P8r.t.ot, 2017 =
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Resorución*'0 27 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUetóN N' rz93 DE FEcHA DE 24 DE No\REMBRE DE 20zz
DICTADA POR LA PRECCIéN DE A§UNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGI§TRO DE tA MAREA 'MINERVA CTOTHING E§NLO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)', CLASE ?5, EXPEDIENTE NO 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUET AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DLAZ.

Asunción, 13IvlAY2020

MSTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante eonveneiclnal de MINEF§/A
S.A. en contra de la Resolución N" 1293 de feeha de 24 de noviembre de 2022, dietada por la Direeeién de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y i - - - " " - " - - - " -

RES U LTA:

Que, en fecha 02 cle febrero de 2023 se presenta la representante conveneional de la firma MINERVA
S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resoltrción N' 1293 de t"echa de 24 de nsviembre de
2022, dietada por la Direccién de Asuntos Marearios titigiosos,,=

Que, en fecha ll de abril de2027 fue clictaela la providencia que eonceeJié elrecurso interpue.sto

Que, en feeha 26 de oetubre de 2023 la representante conveneional ele la firma MINERVA S,A.

expresó agravios; en fecha 0l de noviembre cle 2023 esta Direeción General tuvo por presentada la

expresión de agravios y ordené el traslado a la e ontraparte por el término de ley,

Que, en feeha 12 de marzo de 2024, esta Direeeión dictó la providencia que deelara la rebeklfa al

representante convencional cie AARON il4ANUEL AI,flGO DOMANICZKY y REBECA MAIDAT{A RUIZ DIAZ

Por no contestar el traslado de los agravios, da por deealdo el dereeho que ha dejado de usar y llama a
Autos para Resolver, -===="="---

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueión eonsidera elue: "(,,,)Que, analizando las marcas en conflieto,
MINERVA CLOTHING ESTILA C)MRINA CON AC-TITAD (SL?GAN), clase 35 (solieitada) y MINERVA elase
i5 (oponente), entre las mismas, no e'xisten similitud en euanto a los produetos/servieios a ser protegirlos,
debemas mencionar las diferenc:ias existentes enlre Jas mismas,la marca solieitada MINERVA ZLOTH\NG
ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOCAN) clase 35, es para proteger los servieios de importaeión,
exportaeión, camerciafizaeión y venta de plendas de vestir, seruieios de publieidad, mientras la aponente
MINERVA elasc 35, para prateger servieios de importación, expartae'ién, come,reializaeión de earnes y
productos de earnes, hamburguesas, lácteas, huevos, c:omo pademos notar set'vieias tatalmente diferentes
uno de r¡tro ,.,/..,entre MINERVA 2LATHNG ESTll,O ?OMBINA eON A?TITUD (SLCIGAN), elase 35,

salicitada y MINERVA, elase 35, si bien eomparten en eo¡ntin ciertas letras, en su e:anjunto son plenamente
diferenc'iables en los planos visual, ortográfico, eonceptLtal S, por,sobre taela fonétieo: ambas marc,as eritán
expresacias de diferentes maneras, la eombinaeién de letras es pronuneiaela totalmente de diferente
menera. Por lo tanto, resulta improbable que exista eonfusión y/o asaeiaeión(,,,)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(,,,)El A-guo sostiene de manera
errénea que existen diferencias entre las mareas €n pugna y además meneiona que la solie:itada por AARON
MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitud eiistintive prapia ,../,,, la marea
de mi mandante se eneuenfi'a ENTERAMENTE repradueida en la sr¡licitada. Las demás voeablos que la
integran no le otorgan clisti¡ttividad a la marca sctlieitacia siendo elelementet MINERVA te dentro dt
la misma .../.,. Surge a todas luees, ante el simple cotejo de las marcas en pugna
muy lejos de contar con e.l requisito de espc.cialidad, pot'c.l contrarío, realiza un

I
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Resorución-.-02 7 0
poR LA euAL sE coNFrRr¿A LA RESoLUcTóN N' 1293 DE FEcHA DE 24 DE NovtEMBRE DE 2oz2
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUT.¡TOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA 'MINERVA CLOTI{ING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SIOGAN)', etASE 75, EXPEDIENTE No 7989812019 A NOMBRE DE AARON NIANUEL AIvllGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDA¡.IA RUIZ DIAZ.

dc'l poder distintiva de la marea de mi mandante proven¡entc de un esfuerza eeonómico e intele,ctualque
mereecn proteeeiín, Señora Direetora, las mareas enft'entadas con cn eNtrema semejantes en los planas
gramatieal, fbnétieo y eoneeptual, ntotir.,o por el eual Ltna cventaal e'oexistencia paeffica entre las mismas es

imposible ,,,/,,, La tnerea de mi nandante no sokt eucnta eon dereeltos adquiridas en n¿resfi'o pafs y en

varias jurisdieeiones, sino que tanb¡én es nataria y re,eonoeida e nivel mundial, y se publieita tanto en sifios
web eomo cn principales¡edes srteialesfi,)

Que, la parte solieitante Ro e sntestó el traslado de los agraviers, por lo que se la declaró en rebeldfa, se

dié por deeafde que dejó de usar y se llarnó a Aute¡s para resolver, :---------

Que, corresponde a esta Direeeión resolver sobre la proeedencia o Ro del ree urso interpuesto, y la

conseeuente coexisteneia o no de las mareas 'MINERVA CLOTFIING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(§LOGAJ.I)' (solieitada eR e lase 35) y la marca "MINERVA' (registrada en las clases 18, 29, 35 y a$,

Que, al inieiar el análisis de las denominaciones debe te.nerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de eonjunto, eomo es regla general en el dereeho mareario, sin artificiales
desmembraeiones y e uyo ob¡etivo es advertir si la percepeión de una de las marcas puede ser asociada con

la otra. De esta manera, eorresponde a esta instaneia adnrinistrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o Ro ser eonfundidas en el rnereado, tras un arrálisis desde la óptiea dc, los eventuales

eonsunridorcs, ===-======

Que, en esc ordcn de ideas, eorrespr:nde a esta instaneia adr¡irristrativa resolver si eabe o no la
posrbilidad de esnfusión entre la sslicrtud de registro de la rnarea 'MINERVA CLOT}IING ESTILO

COMBINA eON ACTITUD (SLOGA}.I)' en la elase 35, eon la marea olronente "MINERVA" registrada en las

clases 18,29,35 y 40, ---='.f,-----=--

Que, si bien es eierto que las denorninaeiones analizaelas eontienen sirnilitudes entre sí, no
neec.sariarncRte eausarán eonfusión en el sens del públieo eonsumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual y fonética diferente

MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTTTUD (SLOGAN) (marca solicitada)

MINERVA (nrarea oponente)

Que, siguiendo esta lfnea de razonamiento, esta Dependeneia es de la tesitura que no se puede

deelarar eonfundibles a las rnareas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siends que eomo se sabe el análisis debe ser c,n eonjunts, El tratadista Otamendi,
expliea eiertos e riterios a ser tomados en euenta para realizar un eorrceto análisis de eonjunto, Ios cuales

he¡nos tornado crl eLlenta para la resolución del ¡,rresente litigio, y nos pernriti,

e ontinuaeió n ",,,8n principio, es el eonjunto el qae debe ser objeto del análisis y no sus

s ep aredas en forma wbitreria 0a7 ¡,r = = " - = - = - - = = =

I ndustrizl

Düecció¡ Nacional de Propiedad Inlelecrual
,l

I Deree ho de Mere'cs, lsrge Otatnendt, Erlin:rial; Le¡tsNe:rrs ' Abr:ledo.Perrr¡t ANoj 2Uol
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Reeorueión-.Qz 7 0
PoR LA cuAL sE CoNFIRMA tA REsoLUetéN N' lz93 DE FECHA DE 24 DE No\4EMBRE DE zozz
DICTADA POR LA PMPCEIÓN DE ASUI.¡TOS MAREARIOS TITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGI§TRO DE LA MAREA 'MINEF§IA CTOTHING ESTILO EOMBINA EON ACTITUD
(SLOGAN)', CLA§E 35, EXPEDIENTE N' 79898/2019 A NOMBRE DE AARON t\4ANUEt AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ,

Que, analizander el campo ortográfieo y fonétieo ele la rnare a solieitada 'MINEttllA CLOTHING ESntO
COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)' y la merea opernente'MINERVA", por más que eompartan letras no
se leen de la misma manera, eomo se puede notar al cr:tejar diehas mareas, ta marea solieitada 'MINERVA
CI"OTHING ESTII-O COMBINA CON ACTITUD (SI,OGAN)" compuesta perr los voeablos MINERVA
CLOTHING y el eslogan ESTITO COMBINA CON ACTITUD, en total posee seis voeablos, guince sflabas; la

marca o¡ronente se eRcueRtra eompuesta por un voeablo eon tres sllahas MINERVA, si bien eomparten el
primer elemento, elifieren en la eomposieión de los elenrás eomponeRtes, esta difereneia en su estruetura
or:tográflca conlleva que tamtlién se proRuncian y sueRaR riifbrente,

Qtre, al respeeto,las "DIRECTRrcES PARA El, EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalaR cLranto
sigtre: "(,,,) La eomparaeión visual de las marees denaminatirras se basa en un anáhsis del número y la
secuenela de las letras o earaeteres, la poiie ión de las palabras o de los caraete¡'es eoineidenfes, e/ nútnero
de palabras y la estruefura de los signos',,(por e¡empk¡, lss eleme,ntos denominafivos separados rs unidr¿s
mediante gianes) [,,,] Se enfenrlerá gue'exlsfe slmilifircl f'anétiea si el sr¡nido de la pronuneiaeión de las
elernenfos verbalc's de lss srgnos eomparáefuts fuese el ntismrs, a kt sutieienfemenre €er€ano para que no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementas elave para determinar la impresieln fonétiea general de un
signa denantinativa so¡? §t/s letras y sflabas y su orden y aeentuaeión partieulares, El examen de las sÍlabas
ec)munes reviste tma espeeial importaneia aleam¡tarar mareas fbnétie:amente, ya gue una similitttd fi¡ttéti«:a
estará determinada por las sflabas camunes y su eombinaeión idéntie:a o similar, Por ejemplo, los siguientes
sigttos denaminativos eontienen algmas sflaltas iguales pero otras diferentes o eon un ritnu¡ rJe

pronunciacién diferettte prtr lo que srsn fonétieamente dift:rentes: Signo anterior 3LENOSAN Signa
posterior ALEOSAN ¿ (.,,)". - - - - - - - " = -

En tal sentido, lorge OtamencJi seistiene qLre; "El dereeha mareario no ¡>reftege prefrjos a partfeulas
eomunes cuando no constituyetl por sf mismos el signa etistintivo," ER cse sentido, eomo es sabido, la
proteeción de las marcas se extiende al cernjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
torma aislada. Por ello eabe añrmar que la proteeeién otorgada a la marea registrada se extiende al uso en
conjunto del signo rlenominativo asf presentado, y no le otorga exclusividad serbre sus elementos tomados
de forma separada, razón por la eual esta dependencia aelministrafiva eonsidera gue tales elementos
pueden formar parte de otra marca =aún en la misnra elase= toda vez que la marea posterior posea
elernentos que la difcrene ien de la rnarca antenor,

Que, en cuanto a la eotrertura de las mareas enñ'entadas, la marea oponente "MINERVA'pooce el
regisko de su marca en la claEe 35 para"§ervle ios de imprtrtaeién, expartacirln y eomereializaeión de ¿.ames
y produetos de earne", hantburguesas, chaeinados, láeteps, huevos"; también posee el registro de su marea
en la c,lase 29 para las produetas"Todas los produe:tos de la clase-,29, e'ompreneliéndose entre ellos earne,
pescado, carne de ave y earne de eaza, extreetrss de earne, flutas y verduras, hortalizas y legumbres en
conserva, congeladas, secás y eoeidas, jaleas, confrturas, eompotas, huevos, leehe y produetos láeteas,
aceifes y grasas eomestibles"; en la clase 40 para "Sc:rvieios prestados por un tiigorffiea y mat, de
animales"; en la clase J8 par:a torlos los productos, la clase l8 e omprende prineipalmente
de imitación y ciertos productos de estos materiales',' mientras que la marca sol

(l)irccciírn 
Nucionnl dc I'ropicdnd lnteleetuul flrfNAPll, {'ln¡ilielieidn"NfZ¡\.1-l=l':¡pnñ,rl vplrh'm l(}ló,

httos://wwwd inaoi.oov.py/oortal/v3/prooiedad-ind ustrial/marcas/clasificacionniza?staoe=Stage

'rl I $tetine. ,

' ', )-r'J 1¡duttttrl,

*pi,i,iiotatu*t
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poR tA euAL sE eoNFIRr,rA tA RESoLUetéN N' 1293 DE FEcHA DE 24 DE NovTEMBRE DE 2022
DIcTADA poR LA pmreetóN DE AsuNTos N4ARcARIoS Lmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE
SOLIEITUD DE REGISTRO DE [A MAREA 'MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(§LCIcA¡.¡)', CIASE ?5, EXPEDIENTE No 79898120L9 A NOMBRE DE AARON ]vÍANUEL AI4IGO
DOT4ANIEZKY Y REBECA MAIDA}.¡A RUIZ DIAZ.

CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGA¡I{)' pretendc" el registro en la c/ase 35 para los

"servieios ele importaeión, cxportaeión, crtntereializae'ión y venta rie prendas de vestir, servicios de

publ i e i cta d', -------'--

De la eobertura señalada vernos que la Raturaleza de lo que protegen las marcas e¡rfrentadas es

f undarnentalnrente distintar la rnere e oponente 'MINERVA' se dediea al rubro agroindusEid,
eámieo/frlgorffieo, de las eobcrturas señaladas se eolige que las ñlarcas 'MINERVA" operaR como uR

ertrrrple,io produetivo eon integraeión vertieal, c,n focla la eadr.na de suminrstro desde la faena del animal

hasta la exportación y vente al eonstrrnielor iinall en eambio, la rnarea solieitada pretende el registro de su

marca -MINERVA CtgfHING ESTITO COMBINA eON ACTITUD (SIOGAN)' para servieios de importación,

exportee ión y venta de prendas de vestir,

A die ho respeeto, es conveniente reeorder que el sistema seguielo por RLrcstro sistema mare ario es e.l

e onoeido eorRo unlcleEe, en virtuel rlel Art, 7" de la tey rle Marcas, el cual suponc la presentación de u¡ra

sola solieitud de registro de marea por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose eada

sellicitud rnediante expedientes separados. De ello eleriva uno de los prineipios marearios fundamentales, el

de eepeeialidad, el eual eonstituye la esencia misnra de la rnarca pue,s, esta sélo adjudica protección a la

eate:gorfa de produetos o servieios para la que ha sielo creada, tes rnarcas en pugna amparan servicios

dirigidos a seetores del públierer consumidor plenamente dif"erenciables. -.--

Que, adieionalmente, otro eriteno a ser analizae{o a la hora de detenninar acerca de la procedencia de

la oposieién en estudio es si exi.ste eoexistencia previa, AI respeeto, vemos que existerl otras mareas

regrstradas a nombre de varios titulares y en diversas elases que tarnbrén utilizan el elemento'MINERVA"
corRo parte ele su elenominaeién. Seguin la btisqueda realizada en el sisterna irrf'ormátieo de la lnstitueión,
también sc eneucRtran registradas las mareasi MINEFIVA \4ARMOIES Y GRANITOS DE LUIS FERNA¡.IDO

CAtIGARIS GAONA, e lase 19, Regrstro No, 493658, a noRrbre de,Luis Ferrrando ealigaris Gaona;MINERVA,

elasc" 32, Registro Ns, 445714, a nornbre de Mulnrus Rio De La Plata S.A,; PUL A MINERVA FOODS

eOMPAi.lY, elase 29, Registro No, 542612, a nonrbre c1e, Prrlsa S.A.t PUL A MINERVA FOODS COMPA¡.IY,

€lase 31, Registro No, 542613, a nomLrre de Pulsa S,A,; PUt A MINERVA FOODS COMPA¡.IY, Cllase 40,

Registro No, 542614, a nonrbre de Pulsa S.A,; PUL A MINERVA FOODS eOMPAllY, Clase 35, Registrer No.

54'¿615, a nombre de Pulsa S.A.IMINERVA, elase 24, llegistro No.523453, a nombre cle Sandra Patrieia tugo
Oruc; MINERVA EXPIORAflON, Clase 42, Fiegistro No, 585152, a ntrmbre de Minerva Exploration S,A,;

cxtrcnlo que demuc,stra la eoexisteneia dc,l oponc"nte eon otras mareas registradas con la densminaeién

'MINERVA" a nombre de diferentcs titularc.s, por encle, nos pregLlRtarnos; ¿cómo la marca oponente puede

eoexistír eon otras m¡ueas con las euáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la
presente solieih¡d de regisEo de ma¡ea?

Que, Jorge Otarnendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se reflere a la esexistencia de la marea

elponente dleiends: "Un faetor de gratt ¡mporfane til u rL.tler en euenta en lss casos en qae se discute la

eonfitsién es la eoexisteneia anterior dc las marcas cn pugna. Una eoexistc'ncia en el nterc
marcas, una de ellas registrada y la otra no o antbas de hecho, sin que se hayan suseitado eonft
mejot'¡trueba de la ineonñtndibilidad, S'asf se lo ha retonoeido,'"r, =-------=-=-=--=----.;';'--------

[!g. uH

.,Dircl:t¡'í,I 
'.!ll:ffit""rtÑt
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ReEorueiónt'Qz7 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUEIéN N' 1293 DE FECHA DE 24 DE NO\REMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECEIÓN DE ASUT{TO§ MAREARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA 'MINERVA ELOTHING ESTITO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)', CLASE 35, EXPEDIENTE NO 7989812019 A NOMBRE DE AARON T4ANUEt AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ,

Por tanto, resulta plenamente viable una eveRrlral coexistene ia paelfiea entre las rTtareas 'MINERVA
CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" en la elase. 35 y la marea oponente'MINERVA'
registrada en las clases 18,'¿9,35 y aO.

Que, en base a las er¡nsideraciones de hercho y ric. dereeho expuestas, esta Direeeión arriba a la
conelusicin de que las marcas en pugna son suficientemente «liferentes entre sf, nriginales, distintas una ele

otra en toclos los planos de comparaeién, por tanto, corre.sponde eonfirmar la Resolueién reeurrida

Art,lP

Art,2s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAT INTERINA DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAT

RE§ UE LVE

CONFIRMAR la Resolueión Nu 1293 de fecha de 24 de noviembre de 2022 dictada
por la Direccién de Asuntos Mare arios titigiosos,

ORDENAR la prosecución r-le los trámites de la solicitud de registro de la marea

'MINERVA CLOTHING ESflLO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAi.I)', elase 35,

Expediente N' 79898/2019 a nomhre de Aa¡on Manuel Amigo Domaniez§ y Rebeea

Art.3e NOTIFÍQUESE por eédula,

Maidana Ruiz Diaz,
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1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1292 DE FECHA DE 24 DE NoVIEMBRE DE 2CI22
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTTO DE LA MARCA 'MINERVA ELOTHING ESTILO EOMBINA EON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDTENTE No 7989712019 A NOMBRE DE AARON t\4ANUEt AMIGO
DOMANICZKT Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, -...

Artlltr t,'rtl,

\4STO; el reeurso de apelaeión interpuesto por la representante eonveneional rJe MINERIA
S.d en e ontra ele la Resnlución N' 1292 ele feeha ele 24 e,ie noviembre de 2A22, dictada por la Direeeión de
Asuntos Marearios titigiosos, y; == - ==-"...='

RE§ U LTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante eonveneional de la firma MINEF§IA
S.A, e interpone Recurso de Apelaeión en contra cle la Resolueién N' 1292 de fecha de 24 de noviembre de
2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigieisos...

Que, en fecha l.1de abril de202? fue dictada la providencia que eoneecJié elrecurso interpuesto

Que, en feeha 26 de octubre de 2023 la representante eonveneional de la firma MINERVA S,A.
expresó agravios; en fecha 0l de noviembre de 2023 esta Direeeién General tuvo por presentada la

expresién ele agravios y ordené el trasladr: a la cerntraparte por el término de ley,

Que, en fecha 12 ele marzer de 2024, esta Direecién dictó la providencia que deelara la rebeldfa al
representante convencional cle AARON MANUET AMIGO DOMANICZICf y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ
por no eontestar el traslado de los agravios, da por deeafdo el deree ho que ha dejado de usar y llama a
Autos para Resolver. =======-===

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución e«lnsidera quei "(,)Qrrc, analizando las mareas en eontlieto,
MINERVA CLOTHING ESTILO C)MBINA L:ON AenTAD §L1GAN), elase 25 (solieitada) y MINERVA elase
i5 (oponente), entre las mismas, n¡t existen similitud en euento a los productos/servieios a ser prategidas,
debemos mencienar las cliferencias exls'fentes entre las mismas, la marea solieitaela MINERVA eLOTlllNG
ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), CLASE 25, es para proteger los praducfos de prendas de
vestit', mientras la oponente MINERVA CI"ASE 25, para proteger servieios de impartaeión, expr>ttaeión,
comercializac'ién de earnes y productos de earnes, harnburguesas, láe'teos, huevos, como podemos notar
servici<ts totalmente diferentes uno de otro ,../,,,entre MTNERVA CLOTHING ESTil,A 7OMBINA C'ON
ACTITUD (SLOGAN), elase 25, sctlicitada y MINERVA, elase 35, sibien cc:mparten en eomún eiertas letras, en
stt cctniunto son ple'rtamentt, difbrenciables en lc¡s ¡tlanos visual, ottográfieo, c'onceptual, y par sr¡l¡re. todo
fonético: ambas marcas están expresadas de dif'erentes meneras,la eombinaeirln de /efras es pranuneiada
totalmente de ditérente manera, Por la tanto. resulta improbable que exista eonfttsión y/o asoeiaeión(,,,)" :

Que, entre otros argluneRtos, se agravía el apelante manifiesta: '(,,,)El A=quo sosfierre rie mane,ra

errónea que existen difereneias e¡lfre /as mareas et1 pugna y además meneiona que la salieitada par AARAN
MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brinrlan aptitud distintiva propia ,,,/,,, la marea
de mi ¡nandar"tte se eneuenfra ENTERAMENTE re¡troúreida en la solieitarla, t.as demás voeablos qut: la

la misma ,,,/,.. Surge a tnrias htct:s, ante el sim¡tle: cnfejo de las mareas en pugna que la ma
muy lejos de contar eon el reqnisito de espeeialidad, por el eontraria, realiz,a un vjJi,

DrRtccróN NActoNAL DE

Vi* PROPIEDAD
§d IN'I'ELECTUAL

del poder distintivo de la marea de mi mandante ¡.troveniente de un esftterzo
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Resorucién *'M7 
1

POR LA EUAL SE CONFIRI\4A Iá RESOLUCIÓN N' 1292 DE T'PiiN DE 24 DE NO\NEMBRE DE 2022
DIETADA POR LA DIREECIÓN DE ASUT.ITOS MAREARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOTICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'MINERVA ELOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(stocAll)', CLA§E 25, EXPEDIENTE Nu 79897120L9 A NOMBRE DE AARON \,ÍANUEL AlvftGO
DON,IANICZI« Y REBECA MAIDANA RUIZ DtAz.

mercecn proteeeión, Senora Direetara, las marees enfre,ntadas eon cn e'xtremo sernejantes en los planos
gramaileal, fonétieo y eoneeptual, motiv'o por el eual una evcntaal eoexistcneia paeffiea entre las rnr's¡nas es

irtposible ,,,/,,, La mar€a de mi mandante no solo e'uenta ean dereehos aelquiridas en nuestro pafs y en

varias jurisdieeiones, sino que tanbién es nofteria y reeonoeida a nivel nun<lial, y se publicita tanta en sitios
¡vc.b eonio en prineipales redcs soeiales(,,,)» =------------

Que, la parte solieitante no eontesté el traslado cle los agravios, por lo que sc la declaró en rebeldÍa, se

dió por deealdo que dejó de usar y se llarnó a Autss para resolver, ----------

Que, eorresponde a esta Dirceeién resolver sobre la procedencia o Ro del recurso interpuesto, y la
eoRsccucRte eoexistencia o no de las mareas 'MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(StOGA¡.I)' (sellieitada en e lase 25) y la merea 'MINERVA" (registrada en las e lases 18,29,35 y a0).

Que, al inieiar el análisis de las «lenominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de eonjunto, corro es regla general en el dereeho rnarcario, sin artiflciales
ciesmembraciones y euyo eibjetivo es advertir si la pereepcién de una de las mareas puede ser asociada con
la otra, De esta rReRcra, eorresponde e esta instanera administrativa dcterrninar si las mareas en euestión

pueden o Ro scr conFundidas en el rnereado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

eonsttnridorc§, ="="""===.

Que, en ese orden de ideas, eorresponde a esta instaneia adnrinistrativa resolver si eabe o nei la
pesibilidad de eonfusión entre la solieitud de registro de la marea "MINERVA CLOTHING ESTILO

COMBINA CON ACT'ITUD (SLOGA}.I)' en la elase 25, con la marea oponentc.MINERVA'registrada en las

e lases 18, 29, 35 y 40,

Que, si bicn es cierto que las denominacisnes analizadas eontierren similitudes entre sÍ, no
neeesariamcRte eeusarán confusién en el seno clel púlrlico consumidor pucs, en su eonjunto, dejan una
irnpresión visual y fonétiea dif'erente,, eomo se pueele ¡totar eR el srguiente eotejo:------

MINERVA CIOTHING ESTILO eoMBlNA eON ACTTTUD (SLOGAN) (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

Que, siguiendo esta llnea de razonamietrto, esta Dependeneia es de la tesitura qLlc Ro se puede
deelarar eontundibles a las rnarees por el solo hecllt¡ de que dentro de su estruetura existan letras o
elementos cn comúR, siendo quc eomo se sabe el análisis rlebe ser en eonjunto, El tratadista Ofamendi,
ex¡lliea eiertos eriterios a ser tomados en euente para realizar un eorreeto análisis de eonjunter, los eualc.s

hemos tornado en euenta para la resolueión del presenter litigio, y nos perrnitirnos transcribir a

eonttnuación ",,,En prinelpio, cs el conJunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas cn foma arbiúarta (7+75,'=======

Que, analizando eleempo ortográfieo y fonétieo de, la marca solieitada "M.INERVA

COMBINA CON ACTITUD (§LOGAN)'y la marea oponente'MINERVA', no7,{íás euÑ
li , rl

IDerer'hurleMurc,rs, 
lrrrgeUlrnrehdr,Edrtrrrt¿ll L¡rrs\crro,Abck'rl¡-PprrotAN(,; Zl,tI{ ti. (
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Resorución "'-0-27 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUEIéN N' 1292 DE FEEHA DE 24 DE NO\REMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCIéN DE ASUNTOS MARCARIOS TITIGIOSO§, EN Et EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGI§TRO DE LA MARCA 'MINEFI'IIA ETOTHING ESNLO EOMBINA EON ACTITUD
(§LOGAN)" CLASE 25, EXPEDIENTE NO 7989712019 A NOMBRE DE AARON MANUET AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ.

se leen de la misma meRera, eomo se puede notar al eotejar diehas mareas, La marea solieitada 'MINERVA
CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" está eompuesta por los voeablos MINERVA
CLOTHING y el eslogan ESTILO COMBINA CON ACTITUD, en total posee seis vocablos, qtrinee sllabas; la
marca oponente se encuentra eoRtpuesta por un vocablo con tres sflabas MINERVA, si trien eomparten el
primer elemento, difleren en la composieién de los delnás componentes, esta diferencia en su estruetura
ortográfica conlleva que también se proRuRcian y slleRan diferente,

Que, al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MAR1AS EN PARAGUAY" señaleR euanto
sigue: "(..,) La com¡taraeión visual de las mareas denominati!?s se basa en un anáJisis del número y la
secue,ncia de las letras o earaeteres, la pasición de las palabras o de Jos earaeteres esincidentes, eJ nrimero
de palabras y la estruetura de los signos (por ejemplo, los c:lententos denominafivos separados o unidos
mediante guianes) [.,.J Se entenderá que existe sintilintd fr¡nétiea si e] sonido de la pronuneiaeirln de los
elementerc verbales de los sigl:os camparadas li¡ese el misma, a lo sufie'ienfemente eereana para que no se
puedan distinguir auditivamente. Lns elemenfos elave para determinar la impresión fonétiea general de un
signa denominativet soR s¿ts letras y sflabas y su arden y acentuae'ir1n partieulares, El cxamen de las sflabas
eo¡nltnes reviste una espeeial imprtrtaneia al eamparar marcas fanétiaamente, ya qlte una similitud fanétie a
estará determinada por las sflabas L'omlmes y su eombinae ión idéntica a similar, Por ejemplo, /os srgulenfes
signos denetminativex eontienen algunas sflabas ignlc"s pero atras dif'erentes o eon un rifma rle,

pronunciacién diférente por lo que son funétieamente diferentes: Signo anteriar ?LENOSAN Signo
posteri or A LEOSA N z (,,, )'. - - - - - - - - - -

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El dereeho mareario no pratege prefijos a partfeulas
comltnes cuando no eonstituyen por si mismos el signr: distintivo," En ese sentido, eomo es sahido, la

protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivei y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccid:n otorgada a la marca registra<la se extiende al uso en
eonjunto del signo denominativr: así presentado, y no le r:torga exclusividad sclbre sus elementos tomadr¡s
de forma separada, razón por la cttal esta dependeneia administrativa considera que tales elementos
pueden formar parte de otra marca -aún en la mísma elase- toda vez que la marea ¡rosterrnr f)osea
elementos que la diferencien de la marca anterior,

Que, en cttanto a la cohrertura de las mareas enfrentadas, la marea opoRente "MINERVA'posee el
regisfto de su marca en la clase 35 para '§ervie ios de impefiación, exportación y eamereializaeión de earnes
y productos de earne, hamburguesas, ehaeinados, láeteos, hL¡evos"; tamtlién posee el registro de su marea
en la c/ase 29 para los produe:tos " Iodos los proeluetos de la clase 29, r'omprendiéndose entre ellos e arne,
pescado, carne de ave y earne de eaza, cxtraetos de e:arne, frutas y verduras, hortalizas S, legumlares en
conserva, congeladas, sec'ás y r:ocidas, jaleas. c:onfinras, e'antpotas, htrcvas, leehe y pradue'tos láeteos,
aceifes y grasas cr¡mestióles": en le clase 40 para "servieios prestaclos por un frigorffic:o y matarlen¡ rie
animales"; en la clase Jd para ¡6dos los produetos, la clase l8 ceimprende principalmente el euero, el e uero
de imitaeién y ciertcls procluetos de estos materiales'; mientras qrre la marca solicitada 'MINERVA
CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)' pretende el registro en la e
productos "exclusivamente prendas de vestir". -- -. . . 

ffi
1,,-

https: //www.dinani.gov.pv/portal/v3/pl'opiedad-industrial/nrarcas/directrices
r[)irccei(')n Nucional dc t'rur¡:iedrd lntelectrurl ll)fNAltl,, ('l0siliulción.NIZA.l3.t:}ipoiill vg'r¡irtn 20]6,

httos.//www.dinaoi.gov.oy/oorlal/v3/prooiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage

Direcció¡ Nícion¡l de
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Resorucién *'M7 1
poR LA euAt sE eoNFlRrdA r-A RESoLUcIéN N' 1292 Bp pciriÁ DE 24 DE NovTEMBRE DE 2022
DICTADA poR LA pmneetéN DE AsuNTos r\4ARcARIos Ltrlctosos, EN EL EXpEDIENTE DE
SCILIEITUD DE REGISTRO DE L.A MAREA 'MINERVA CLOTI{ING ESTTLO COMBINA CON ACTITUD
(§tocA.Nt)', etA§E 25, EXPEDIENTE Nc 7989712Ot9 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DO\4AMEZKY Y REBEEA MAIDA}.IA RUIZ DIAZ.

De la cobertura scñalada vernos que la naturuleza de lo que protegen las Rrarcas enfrentaclas es

furrdarnentalrnente distinta: la rnare a o¡lonente "MINERVA' se dedica al rubro agroindustrial,

eárnieo/fiigorlfleo, de las coberturas señaladas se eolige que las mareas cle la opunente "MINERVA" operaR

eomo rrn comple¡o protluctivo eon integracrirrr vertical, en toda la eadena ele suntinistro desde la faena clel

animal hasta la exportaeión y venta al eonsurnrdor flrral;eR eambro, la marea solieitada pretender el registro

ele su marea "MINERVA CIOTHING ESntO COMBINA eON ACTITUD (SIOGAJ.¡)" exe lusivamente para los

prorluetos: prendas de vestir,

A d¡eho rcspceto, es conveniente reeordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

cr¡noe ido como unleleEe, en virtud del Art, 7' de la Ley de Marcas, el cual supoRe la preserrtación de una

sola solieitud de registro de marea peir eada elase en la que se ¡rretenda el registro, tramitándose cada

solieitud mediante expedientes separados, De ello deriva uno de Ios prine ipios rnarcarios fundamentales, el

de espeeialidad, el eual eonstituye la esencia misnra de la marea pues, esta sólo aeljudiea proteceión a la

e ategorfa de productos o servieios para la que ha s¡do ereada, Las mareas en ptlgna nO comparte.n la misma

elase del nomene laelor internae ional, -:""-=

Que, adieionalmente, otro eriterio a ser analizado a Ia hora dc. deterrrninar accrca de la procerJencia de

la oposición en esturlio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas

registradas a nornbre de varios titulares y en divc.rsus clases que también utilizan c[ elemento "MINERVA'

eomo parte de su denominación, Según la bfrsquecla realizada en el sistema inf'c¡rnrátieo de la lnstitución,
tarnbién sc cneucntran registradas las rilareas: MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO

CAIIGARIS GAONA , elasc. 19, Regrstro No, 493658, a norlbre de Luis Fernando Caligaris eaona; MINERVA,

elase 32, Regrstro No, 445714, a nornbre de Mulinos Rio De ta Plata S,A,; PUL A MINERVA FOODS

COMPA¡{Y, elase 29, Registro No, 542612, a nonrbre de Pulsa S,A.; PUL A MINERVA FOODS COMPAISí,

elase 31, Registro No, 542613, a nombre de Pulsa S,A,; PUL A MINERVA FOODS COMPA¡W, elasc. 40,

§egisn'o No. 542ó14, a nornbre ele Ptrlsa S,A,; PUL A MINERVA FOODS COMPAI{Y, CI-ASE 25, Registro No,

54'¿615, a nornlrre de Pulsa S.A.;MINERVA, Clase 24, Registro No,523453, a noRrbre cle Sandra Patrieia l.ugo
Orue; MINERIIA EXPLOTfflON, elase 42, Registrer No, 585152, a nomt¡re de Minerva Ex¡rloration S,A,;

c"xtreñro que demuestra la eoexisteneia del oporreRte con otras mareas registradas con la denominación
"MINERVA" a nontbre de drferentes titulares, por ende, nos preguntamos: ¿eémo la marca oponente puede
eoexictir coR otras marcas eon las euáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la
prcsente solieitud de registro de marea?,

Que, Jorge Otarnendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se ret-iere a la coexisteneia de la marea

rrponente drciendo: "Un t'actor de gran imprtrtancia a tener en euenta en los c¿tsos en qae se discute la

eonfusián es la e'oexisteneia anteriet de las matcas en pugna, Una c'e¡existeneia en el me'rcado de dos
nlareat;, una de ellas registrada y la otra no o amltas de heeho, sin que se hayan suscitado confusione.s es /a

mejor ¡trueba de la ineetnñmdibilidad, S' asÍ se lo ha reconoeielo,"/, ------------

Por tants, resulta plenarnente
ETOTHING ESTILO EOMBINA EON

registrada en las elases lE, 29, 75 y 40,

viable una eventual coexisteneia paclfrca entrc, las mareas'MINERVA
ACTITUD (SLOGAI\¡)" en la e lase '15 y la n

I "DIjRECHO DE MARCAS': lorge Otamehdi, g" Ed,, CAllA, Abrleelo f,el.r'r,t, zulT :
Ditecci'

-,'!L".-"

I
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Resorución *-027 1
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUctóN N" rzgz DE FEcHA DE 24 DE NovtEMBRE DE 2ozz
DIcTADA poR LA pmrcclótt DE AsuNTos MARcARIos LlTlctosos, EN EL EXpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'MINERVA CLOTHING E§TILO EOMBINA EON AETITUD
(SLOGAN)", CI.ASE 25, EXPEDIENTE NO 7989712019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKT Y REBECA T4AIDANA RUIZ DIAZ.

Qtte, en base a las consicleraeiones de heeho y ele riereehr'r expuestas, esta Direeeión arriba a la
cr:nclusión de que las mareas en pugna sern suficientemcnte dit'erentes entre sf. originales, elistintas una ele:

otra en todos los planos rle eomparacién, perr tanto, eorresponde €onf irmar la Resolueién reeurrida

POR TANTO,
I-A DIREETORA GENERAT INT€RINADE LA PROPIEDAD INDUSTRTAT

RE§UELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolueión N" 1292 de teeha de 24 de noviembre de 2022 dietada
por 1a Direccién de Asuntos Marearir¡s Litigios«ls,

Art.2e ORDENAR la proseeueión de los trámites de la serlieitrrcl de registro rJe la mare:a

'MINERVA CLOTI{ING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (§LOGAN)", elasc. 25,

Experliente N" 79897/2019 a noml¡re de Aaron ManuelAmigo Domanicz§y Rebeca

Art.3e
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Resorucién-'-flz 7 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RE§OIUCIÓN N'902 DE FEEHA 18 DE MAYO DE 2OI8 DIETADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MAREá *HAPFT

JEANS',, CLASE 25, EXPEDIENTE N'45434/2017, §OLICITADA pOR MEUTLA S.A.

Asunción, 13itt|AY2026

MSTO: El reeurso de apelacién interpuesto por el representante eonveneional de MEtlttA S.A. en
e ontra de la Resolueién N' 902 de feeha l8 de mayo de 2018, dictada por la Direeeién de Mareas, yi ====-------

RE§ ULTA:

Que, en fecha 28 de mayo de 2ol8 se presenta el representante eonveneional de MEIILLA S,A., e

interpone recurso de apelaeién en subsidio en eontra de la Resolución N'9oZ de feeha l8 de mayo de 2018,
dictada por la Direce ién de Mareas,-

Que, en fecha 28 de agosto de 2018 fue elietada la provideneia que eoneedi6 el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, el representante eonveneional de MELILLA S.A. expresé agravios en feeha 1l de septiembre de
2018, en eonsecueRcia, en feeha 27 de septiembre de 2018 esta Direeeión General dietó la provideneia ele

Autos para Resolver. ----'-----

EONSIDERANDO:

Que, la Resolueién reeurrida eonsidera: "(,.)Que la solicitud de registro de la marea "HAPPY ¡EANS"
ha sido presentada para amparar los praduetos rle la elase 25. Que habiéndase realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direce ión consielera qlte la misma ineurce en las prohibieiones ele la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden canstifitir mareas: Art, 2 inc. e) ... lcts que esns.lsfe¿
enteramente en un signo gue sea el nombre genériea o designacir3n del praclueto r¡ servieio de que se trate,
o que pueda servli' en el ectmercio para califiear a describiralguna earacterfstiea clelpradueta o senicio,,
En consecuencia no ha lugar a lo sc¡licitado(.,.)'. ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(.)Que, el análisis de faetjbilidad rie
concesión de una solicitud no se debe realizar aisladamente sino la denominaeión en su eanjunto.
Teniendo de esta manera la marea de ¡ni mandante un alto grado de distintividad, espeeialidad y novedad
.,./,.. los consumidores de esta e/ase son más analistas ruzón por la cual ningtln eonsumidor se sentirá
confundido con esta denontinación sins tado lo eontrario e'onstatará que la misma posee distintividad(,,,»'

Que, corresponde a esta instancia administrativa reseilver sobre la proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, la jurisprtrdeneia y doetrina más destaeada sotrre la materia que nos eoRvoea, afirman que una
denominaeión posee el earácter <le genériea, respeeto de un produeto o servieis, euando la misma
eonstituye la deno¡ninacién eon la que neeesaria y eorrientemente se designa al género al que ese

producto o servieio pertenece. Dieho earáeter debe desprenderse del signifieado que posee para los
consumidores eR el lenguaje corriente. En ese sentielo, a fs, 0l de autos se apreeia que la sslieitud de
registro de la marca "HAPPY JEANS" ftre presentada para eubrir p¡gduslgfde la gbsg]§ del nomenelador
internacional, que textualmente describe: 'Exclusivamente prendas de yesarde jeans'----"--

Que, a los efectos de determinar si la sr¡lieitud de registro de marca "HAPPY JEA.
para los servtcios qtre pretende amparar, debemos preguntarnos si dieha denomin

a

la

frnela Cristaldo

D?r.., or r. (te'i'.i, ; i I :r rt ri na.

¡¡uif;¿o 5"¡.,:ir,l; ¡icdalindurrriel
ñir,,,ií, l,,irra ¿, Propiedad Intelecturl
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Resorueión-.fl2 7 2
poR tA euAt sE REVoeA u, RESoLUcTóN N' 9oz DE FEcHA l8 DE MAyo DE 2or8 DICTADA poR LA
pnaeetéN DE \¿AReAs EN Et ExpEDIENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo DE LA IúARcA "HAppy
,EA ¡s', CLASE zs, EXPEDIENTE N'45434/2012, soLterTADA pOR tr¿Et u.t-A, s.A.

designaeión usual de los produetos que solicita. En ese sentido, tencmos que la denominación "HAPPY

JEANS' no eonstituye el nombre habitual con el qrre se designa a los productos de la clase 25 del

nornenelador internaeional."'--=="-

Que, esta Direeeión entiende que la solieitud de rc'gistro "HAPPY JEANS' representa una ereación

lingüfstiea distintiva, Esta singularidad ernana de la artieulaeión de los elernentos visuales, fonétieos e

ideológieos que traseienden su signifieado indrvidual para adquirir una identidad marearia robusta y

rli Fereneiadora, -= =. -=-

Que, al rcspeeto, el Dr. Jorge Otarnendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marea

evoeeti\ra, dieiendo: "La ¡narea evacativa es aquella que da al eonsumidar una idea clara sobre alguna

prupiedad o earaeteústiea del praducto o servieta que va a distirtguir'. o aun de la aetividad que desatolla
su titular,,,l,,, Las mareas evaeativas son cansideradas por los ffibunales eamo marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afrrmaei6n es gue cualquier persona tiene el derecho de evoear en sus marcas las

prcpiedades a earueterfstieas de los productos o senrleios que va a distinguir eon ellas. Esto hace que el
titular de una meree evaeativa deba aceptar, o no pueda impedir, quL. offas mareas evaqLten tantbién las

mi s mas p rapi eda d es o ca ra eterf sdeas, "- - - " - = =

Que, eoruesponde rneneionar que existen otras marcas registradas que han incorporado en su

denominaeión el voeablo inglés "HAPPY', Al realizar la búsqueda en elsistema informático de la Institueién
se verifiean los siguientes registros de mareas: HAPPY BABY, Registro No.615519, clase 29;HAPPYIEWELS,

Registro No, 596139, elase 35; HAPPY BAT}{, Registro No. 566é23, elase 3t DRIVE I{APPY, Registro No, 534954,

clase 391 HAPPY MEAI, Registro No, 489089, clase 43.

En ese senttdo, la tey de Procedilnientos Administrativos esntempla en el Art,32 ineiso h) aeerea del

Prineipio de Ob¡etividad: "Las autoridades adminlstrativas deberán aetuer srn ninguna discriminaeién hae ia

los adrninistrados, teRto en la substanciaeién del proeedirniento eomo en las deeisiones que adopte,

otorgándoles ffatarniento y tutela igualitarios frente al proeeelirniento,,,"

Que, esta Di¡eceión General eonsidera que la presente solicitud "HAPPY JEANS" es uRa e ombinacién
estratégiea de térntinos que posibilita un posicionamiento efeetlvs de la marca en el mereado. En virtud de

ello, se puede afirmar que la rnaree es evoeativa, ya que no satisface los requisitos cloctrinales para ser

elasifi eada eomo genériea o deseriptiva,------- ------

Que, la Resolución recuruida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Alrespecto,lo que

dieho ineiso irnpide respeeto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el eomereiante o fatrricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

earaeterfstieas, espeeifieaeiones técnicas principales de su servle io, obIgándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es uRa marca, que no hace referencia a la

naturaleza básiea o espeerficaciones técnicas prineipales de sus servicios, es eminentemente evocativo,

dotado de eierta personalidad que permite distinguirla de stras e identificar un servicio, lÍnea de servicios o

eleonjunto de servicios (o produetos) que provienen de una misma emprcsa.

Que, en base a las eonsideraciones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el

ee

las earaeterlstieas neeesarias pere prosperar en regrstro; por eonsiguiente, y al no eneoR
dentro de las prohibieiones de la tey Nn 1294198 rle Mareas, e orresponde revoe ar la

examen de registrabilidad de la solieitud de registro; ésta Direeeión considera que es un signo que
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Resorueién-'&2 7 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'902 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DIETADA POR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA *HAPFF

IEANS',, CLASE 25, EXPEDTENTE N.45434/2017, SOLICITADA pOR MELILLA S.A.

Art.Ie

Art.2e

Art.3s

POR TANTO,
LA DIRECTOM GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolueión Nn 902 de feeha I8 de mayo de 2018 dietada por la Direeeión de
Marcas.

ORDENAR la proseeueién de los trámites de la solieitud de registro de la mar€a 'HAPFI
JEANS', elase 25, Acta N' 4543412017, solie itada a

NOTTFIQUESE,.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N'é06 DE FECHA Ol DE MARZO DE 2017, DIETADA POR
Iá DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIET.ITE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA'CUMBRE
PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA', etA§E 41, EXPEDIENTE Nu 51294/2015,
SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. -....

Asuneión, 13II4AY?[:26

VISTO: El reeurso de apelaeión interpuesto por la representante e onveneional de RUNAPAMGUAY
S.R.L. contra la Resolución N' 606 de feeha 01 de marzo de 2017, dietada por la Direeeién de Mare as, y; =.==.

RE S ULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 se presenta la representante eonveneional de RUNA PARAGUAY
S.R.L. e interpone rccurso de apelaeión eontra la Resolueión N' 606 de feeha 0l de marzo de 2017, dietada
por la Direccién de Mareas.

Que, por proveldo de feeha 20 de febrero de 2018 se e oneede el reeurso de apelaeión interpuesto, :

Que, en fecha 17 de abril de 2018, el representante eonveneional de RUNAPARAGUAYS.R.t. expresó
agravios, en eonseeuencia, por provideneia de feeha l8 de oetubre de 20t9 esta Direeeién dietó la
provideneia de Autos para Resolver. --,'-"-"-"-

CONSIDERANDO:

Qtte, la Resolueión reeurrida eonsidera .(..) Que la solicitud de registro de la marea "CIJMBRE
PARAG(JAYA DE GESTIÓN DE PE'RS aNAS" ha sido prcsentada para amparar los servieios de la elase 4t, Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la eitada marea, ésta Direeeión considera que la
misma ineurce en las prohibicianes de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone qae na pueden eonstituir
merees: 'Art, 2 lne. e) .,, los que eansistan enteramente en un signo qae sea el nambre genérieo o
designación del produeto o servieia de que se trate, a eye pueda servir en el eomereio para ealifrear a
describir alguna caraeterfstiea del produeta o servieio, En eonseeuencia na ha lugar a lo solieitado, v:======

Que, manifiesta el apelante eR su eserito de expresión de agravios, eRtre otros argumentos: .(,.,) Es

importante meneionar qae la maree que pueda ser ataeada como genérica deberá eonsistir
ENTERAMENTE en un signo genérieo, la que no eneantramos L,Ít la denaminaeión de esta marca ya que el
mismo contiene ttn conjunto de palabras conformadas eoR sers palabras y ean esto eabe mencianar que la
marca debe scr interpretada de manera CAryUNTA ye que eemstituyen una sala mar€a, tanto el
examinador eomo el Sr, Jefe cle Marcas han pasado por alta el criterio(,,,) ,""=-=======

Que, eorresponde a esta dependeneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, en uso de las atritrueiones otorgadas por la ley a esta dependeneia administrativa, al momentr¡
de analizar la viabilidad para la eorrespondiente eoneesión del registro de una solieitud de marea, no sólo
debe considerar la auseneia de oposieioRes o anteeedentes, sino que el signo no se eneuentre inmerso
dentro de las prohibieiones que estableee la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal e omo lo expresa el Art, 1 de la Ley N' l294l98,las mareas son signos que sirven para distinguir
productos o servieios, Sin embargo, se eneuentran reguladas en la propia legislaeión marearia, eiertas
restricciones para el registro de una marea; es deeir, die has limitaeiones a la hora de eonsideradryiabilidad
del registro marcario se encuentran para preeautelar otros dereehos o intere§es, ta

;,.!

la Cristaldo

á Güneral I nterina
iñnrr¡l dl ProPiedad Indusrri¡l

lircional de Propiedad loteltcrual

derecho a constituir una marea. -'---..-....{ii....-"..";q-
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Resorución-.1)2 7 3
POR L¿, CUAI SE CONFIRN,ÍA I.A RESOLUCIÓN N'606 DE FECI{A OI DE N4ARZO DE 2017, DICTADA POR
r-A DIREcctóN on N,ÍARcAS, EN EL EXpEDTENTE DE sollcauD DE REGISTRo DE t-A I\¿ARcA'cuMBRE
pARAeuAyA Bn ensuóN DE PERSoNAS y ETIeugrA', cLASE 41, EXnEDIENTE N' 51294/2015,
SOLTCNADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L, _...

Que, a los efeetos de determinar si la solieitud de registro ele marea "CUMBRE PARAGUAYA DE

GESTION DE PERSONAS" resulta genériea para el servie io que pretende amparar, debemos preguntarnos si

elieha denominaeión eonstituye la elesignaeión usual del servieiei que. solieita. En c'se orden de ideas,

erorrc.sponde analizar la eobertura de servieios solieitada dentro del nornenelador es un faetor clave al

momento de determinar la generieidad tle la sslieitud de autos. En ese sentido, la solieitud de registro de

marea .e UMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS'pre.tende obtener eobertura para servicios de

la elase 41, que textualmente dese ritre: "Sen'icvr¡.s comprendid<»s e,n la elase 4l (euarenta y una) tales como:

arganización y direeeión dc confereneias, organizaeifut y direeei(tn de congresas, organizaeión y dirección
de seminat'ios, organizaeión y direeción de simposios, organizae'ión y clirec'eión cle talleres de formación,
arientación prafesional [asesr»'anticntet en educ:aeiüt o formaeión], orientaci(rn voeacional Iasesoramiento
en educaeión a formaeiónl, enseñanza por e:orrespondeneia, servieios edueativos, enseñan2s," ------------

Que, la dent¡minacién solieitada se halla conrpueste de los siguientes voe ablc.¡s: "CUMBRE", que es la

designaeión eomútr y habitual en el mereario para ref'erirse a los eventos solieitados; "GESTIÓN pE

PERSONAS", deseribe de manera literal, rlireeta y sin neeesidad de reflexién euál es la temática o el

eontenido edueativo de la eumbre;"p§¡q6UAYA':, tuneiona eorRo un aeljetivo gentilicicl geográficamente
eleseriptivo y que r1o fue reivindieado e onforme sr. desprende del f'ormulario de solie itrrd obrante a fs. I. --

Que, la simple eombinaeión de palabras donde cada una de ellas es deseriptiva o genériea -sin añadir
ningúrn elcmcnto de fantasfa o inusual- da eomo resultado un signo eR sLl eonjunto deseriptivo. La

denominaeión solieitada en autos transmite al eonsurnidor uR meRsaje elireeto e informativo. ---------------

En ese sentido, .€UMBRE PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS" resulta genériea y netamente
deseriptiva para los servieios de la elase 4l que serlieita, por tanto, se eneuentra ineursa en lo dispuestc¡ en el

Artfeulo 2, ineiso e) de la tey N," l?94198 de Mareas,

Por eonsiguiente, y siendo la marea un signo que debe servir para identifiear a un producto o

servieio, nos prcguntamos: ¿euálserfa la eapaeidad distintiva de la solieitud de registro?

Que, eonviene traer a eolaeién lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay'aprobado por Resolueión DINAPI N' 25912025: "(,,.)Dada su naturaleza deseriptiva, tales signos no
§an capeees de dixinguir los produetos o servieios respeetivos en el mereada y, por lo tanto, no cumplen la
f'unei6n eseneiel de una meree. La razón de polftiea públiea que subyaee a este motivo de denegación del
rcgistra es que no deben permitirse dereehos exelusivos respeeto de términos puramente descriptivos que
atras comereiantes puedan neeesitar utilizar en el eurso de operaeiones eomerciales para poder operar y
eompetir normalmente, Para ser eonsiderado "deseriptivo", Ltn signo debe eonsiderarse siempre en relación
eon los produetas a servieios para los que se utilizará la marca(,,,)'----'------

Que, respeeto a las designaeiones genérieas, el Dr. Otamendi cxprcsa: "las designaciones genéricas

defrnen no direetamente el objeto en eeasa, sina la eategorfa, la especie o el género, a los que pertenece ese

abjeto;' Tras el análisis del easo de autos, tenemss que "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE

PERSONAS'cs uRa designaeión que define espeeffieamente el servieio que eomereializa, por lo que trae

aparejado un motivo de reehazo. --------)

Que, de eonformidad a lo previarnente ssstenido, existen impedinrentos ir

solieitud pueda prosperar en registro, pucs, eoRlo rneneionamos previarnente, se l

prohibieión estableeida en el art.2u ine . e) de la t€,y Nu 1294198 de Mareas.

¡¿! Irterina
t :rr:r :r Ilr::i;l indurrrial

ciór liacronai dc !i¡icC¡d Inrelecruii

irlB
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Resorucién-'l)j 7 3
POR LA CUAL SE CONFIRN4A LA RESOTUCIéN N' 606 DE FEEHA OI DE IVÍARZO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN PE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE TAMARCA-CUMBRE
PARAGUAYA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y EnQUETA',, CLASE 41, EXPEDIENTE N. 5l2g4l2ol5,
SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. -...

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de deree ho expuestas, lrabiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud ele registro, ésta Direeeión amiba a la eonelusión de que no es viable su

registro en esas eclndieiones, por tanto, eorrespoRde eonfirmar la Resolueión reeurrida, ============

Art.1e

Art,2q

Art.3s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRHL

RE S UELVE:

CONFIRMAR la Resolueión Nu 606 de feeha 0l de marzo de 2017, dietada por la
Dirección de Mareas,

DISPONER el arehivo de la solieitud de registro de la marea "CUMBRE PARAGUAYA

DE GESTION DE PERSONAS', elase 41, Aeta N' i1294/2015, solieitada a nombre de
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Resorución "V7 4
poR Iá cuAL sE coNFrRNdA LA RESoLUcTóN N'77 DE FEcHA 09 DE FEBRERo Dgzoz6, DICTADA poR
LA DIREcctóN pE AsuNTos MARcARIoS LITIGrosos, EN EL ExpEDIENTE DE sollctruD DE REctsrto
DE IáMARCA'GOLD CITY', CLASE 34, EXPEDIENTE N'57182/2022, SOLIEITADO PORANEHI S,A,.".-."...".

Asuncién,20l'lAY2026

\4STO; el recurss de apelación interpuesto por el representante eonvcneional de Anehi S,A, en
contra de la Resolue ién Nu 77 de feeha 09 de febrero rle 2026, dietaela por la Direeeión de Asuntos Marearios
Litigiosos, yt --"."--".,""

RE S U LTA:

Que, en fecha l8 de Febrero de 2026 se presenta la representante eonveneional de Anehl S,A, e
interpone Recurso de Apelaeién en contra de Ia Resolueión Nu 77 de feeha 09 de febrero de 2026, dietada
por la Dirección de Asuntos Marcarios titigiosos,--

Que, en fecha 06 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que eoneedió el reeurso
interpuesto

Que, en fecha 13 de marzo de 2026,la representante convencional de Anchi §,A. expresé agravios,

dictándose en fecha 17 de marzo de 2026 la providencia por la cual se tiene por prcsentado el eserito de
expresión de agravios y se eorre traslado a la eontraparte por todo el término de ley,---=-,

Que, en feeha 22 de abril de 2026, se presenta la representante eonveneional de eompañia
DisEibuidora lnternacional S.A. (CODISA), y contesta el traslado de expresién de agravios. Esta Direeeión
tiene por eontestada la expresión de agravios y llarna autos para resolver en feeha 24 de abril de 202ó,-=======

CONSIDERANDO:

Que, [a meneionada Resolrreión eonsidera qlre: "(.,.) Que, realizada el eoteja mareario entre la
denominación salieitada "GOLD e¡TY" se observa a simple visfa que la misma es indefeetiblemente
confundible con la marca base de oposieién GOLD CITY se pereibe que entre las mismas cxisten elementos
que las haeen práctieamente idéntieas en los planos fanétieo, t,isual y eanceptual, Que, resulta evidente la
identidad, por tanta esta Dirección eonsielera que la marea solicitada no reúne las eondieiones básieas
esenc¡'a/es que la ley requiere como la fiterza distintiva, not,edad, espeeialidad y ariginalidad, requisitos
indispensables para el registra de una marca. Que, adieianalmente, el salicitante no eontestó el traslado de
la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que rlerivó en la deelaración de su rebeldfa, eonforme a lo
establecido en el Art, 68 y 69 del CPC. (,,,)".-------,-

Que, entre otros argumcntos, se agravia elrepresentante eonveneionaldel apelante y manifiestat "(,,,)

Que entre las mareas, hay que distinguir precisamente las distintas estamentas o ftems que deben
eumplirse para considerar la identidad marearia, y eiertametlfe, en este easo no eandiee ean la expuesto,
dado qae visualmente, son may diferenfes, puesto qLte ana eanstituye una marea mixta
(denominaeión+etiqueta alusiva y ariginal), en eambio la solieitada es eminentementc denominativa,
Heeho este totalmente amitido par la Direetora de Asunfas Litigiasos,,,/,,,Salaemos muy bien,
elasitieaeión de Niza eansfituyen de por sf eampartimentos estaneas y bien ditbreneiados e,ntre
eada elase eubre solamente la elase respectiva, y si se ha individualizado produetos yto^qervi

4ffi-'¡'=
neiel iilterina
Prc¡itde4 lndultrial

dc !ropiedrd lntelectu:i

'cc'lort'
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nesotuciooO 27 4
POR LA EUAL SE EONFIRIVIA Iá RESOLUCIÓN N'77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE2026, DICTADA POR
LA DIREECIÓN DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'GOLD ellY', CLASE 34, EXPEDIENTE N' 57182/2022, SOLICITADO PORAJ.¡CHI S.A.-----------

solamente esos produetos y/o servicios, Que,cones¡.r ondcn a diferentes ¡tretduetos o praduetos espeeifieos,
en le misnta clase, (,,,)",=

Que, contesta la expresión de agravios el oponentc "La eontt'aparfe intenta tbrzar une distincién
basada en qac su solieitud es "denominativa" frente a la marca de mi esnferente que califrca eomo'mixta".
Sin embargo, csfc argamcnto cerece de s¿lsrenfo jurfdieo debida a una ntanifresta identidad fonética y
eoneeptual 'GOLD elTY', este elementet elenominafivo es el núc'leo de la ntarea siendo el ¡tombre ec¡n el
que el eonsumidor identifrea el produc:to, Permitir que ANeH S,A. registre el mismo nombre simplemente
por no ineluir un logo generarfa una eoexistene'ia intposible en el ntc,re'ado, indueiendo al eonsumidor a

ercer qLte ambos produetos provienen del ntisnto origen empresarial. La resolución impugnada
eorreetamente observó que los signos sem indc,t'eetiblemente confundibles y práetieamente idénticos en los
planos fonétieo, visual y eonceptual,,,/,,.La salicitud de ANCHI S,A, earece de toda novedad, la firma
pretende alevosamente apropiarse de una denominaeión ya registrada y en uso por mi ntandante en la
elase 34 desde el año 1991, No se puede alegar ariginalidael euando se capia fntegramente el elemento
fonétieo de una marea prcexistente (,,,) --"-"-""-,

Que, eorresponde a csta depeneleneia administrativa resolver ssbre [a procedeneia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las nrareas en euestión detren ser analizadas eR su eonjunto, sin artiflciales
desmennbraeiones, de forma sueesiva y no simultáneay, el resultado que ar«rje la visión en eonjunto es el

eriterio que, debe prinrar a la hora dc" detc,rminar si existc, posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, analizando el eampo elrtográfieo y f'onético de las marcas en pugRa, se observa que la marea

sr¡lieitada 'GOtD elTY' reproduee fntegramente, la eomposieién derreiminativa de Ia nrarca oponente

'GOtD elry', sin agregar ningÍrn elemento adiciunal que la distinga de su anteeedente, coincidiendo
plenantente en el número de palabras, secuencia de letras, extensión y conforrnación gramatieal, Ambas

c,xpresiones sc cReueRtran integradas por los voeablos "COLD"y "CITY", dispuestos en el mismo orden, lo
quc gcncre una identidad visual absoluta y haee que el consurniclor pereiba ambas denominaciones como
equivalerrtes, En el aspeeto fonético, las marcas presentarr uRa proRu¡reiacién idéntica, dado que
eompartcn exaetamente las mismas sllabas, acentuaeión, ritnro y sonoridad, En el siguiente cotejo se puede
eorroborar la similitud gráfiea y fonétie a errtre las marcas mencionadas: -----------

'GOLD elry' (marca solieitada)

'GOLD CITY' (rnarea oponente)

Que, esta dependeneia administrativa eonsidera que la denominaeión solieitada *GOLD CruY', resulta
indudablenlcRtc cvoeadsra de la marea oponente "GOLD elTY'. eabe resaltar quc la solieitud de autos es

trna solicittrd denominativa. sin etie[rpta. por lo quc Ro aporta sufieiente distintividad eapaz de alejar o
neutralizar las semejanzas existentes entre ambos signos,===="-

Que, desechando el análisis fonétieo=gramatieal, r¡tro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solieitud, es la e obertura que poseen ambas rnare as, en este easo, vcmos

Cristaldo

eIc¡al Interina
ür ftopitdad Indurrtial

de Propicdad Inteltctual

solicitada prc,tende la eobertura dc ',,.Tados los produetos comprendidos en la clase
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Resorueión Qil 4
POR I.A CUAL SE CONFIRI\4T{ LA RESOLUCIéN N'77 DE FECFIA 09 DE FEBRERO DE2A26,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS T\4ARCARIO§ LITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGI§TRO
DE I.A IvÍARCA "GOLD CITY,, ELASE 34, EXPEDIENTE N. 57182/2022, SOLIEITADO PORAI{EHI S,A.="==,=.==""

CUATRO|,', Por otra parte, observamr¡s que la marca o¡ronente protege igualmente -.,,TODOS LO§
PRODUCTOS DE LA CIASE INTERNACIONAL 34 (ffiEINTAY ?UATRO).,.', Dc ello se e olige fáeilmente que,
las mareas analizadas no solo presentan identidad y similitud gráfiea y denominativa, sino que además
amparan los mismos prodr-retos rle la clase 34 del nomenelador internaeional. compartiendo
necesariamente los mismos canales de comereializaeión, puntos de venta y públieo eonsumidor, En

consecuencia, las posibilidades de asociacién indebir:la entre la marea solieitada y la marca oponente se ven
csnsiderablemente aerecentadas, pudie"ndo indueir a error o confusión al consumidor respeeto del ongen
empresarial de los productos distinguidos,-- ---- -----. -

Que, al respeeto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir er¡nfusión más
por sus semejanzas que por sus tJifereneias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y Ro las eliFereneias que existen entre las marcas. Aclarando que 'en efeeto, la

similitud general entre dos mareas no depende de los elementas distintos que eparezean en ellas, sino de
lex ele¡nentos semejanfes o de la semejante disposieión ele esew elementr¡s'i Fundamenta esta regla, cn que
en la nrayorfa ele los casos, "la eonfusián no es un heeho de la easuefidad, sino de la inteneión de ¡trodueir
eonfusianes y de aproveeharse eie Ja reputaei(tn de una marea e.x¡.sfenfe y la inelusi¡1n de element¡¡s
distintos no tiene otre finalidad que aiinnar a sostener que las mar€as son ineonfundibles, euando en el
funda la segunda puede ser una imitae:ión de la prims¡¿'il, -==-===,

AdieionalmcRte, sc debe evitar la rJilueión de marcas como la de autos. En efecto, el Dr, forge
Otamendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: 'la teorfa de la elilueión lta sido ereada para
defénder la relación marea-pradueta, espeeialmente en euanta aquélla impliea el origen de ésfe, §i se
permite que eoexistan eon ésta ñtras marees iguales, el públiea eansumicJr¡r ya no sabrá el origen de los
productos (...)."' - - - - - - - -

Que, en eonclusión, tras el análisis preeedente, vemos que existe similitud suficiente de signifieativa
magnitucl, ya que las mareas en pugna contienen elementos bastante asoeiables, Alrespeeto, Ro se pueele
pasar por alto, lo establecido en elArt. 2 Inc f) de la Ley 1294198, e[ crral expresamcRte prohfbe el registro de
signos idénticos o similares para los mismos produetos o servieios, o para produetos o servicios diferentes,
cuando pttdieran causar riesgo de cerntusión o de asociaeién coR esa mar€a, situaeión que aconteee en el

e aso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registrn mareario lr: determinante es proteger a quien tiene
uso exclusivo de la marea coRtra tereeros y que en e,l easo de at¡tos elaramente hay riesgo de eonfusión al

indueir a eonfusión o asoeiacién a la marea registracla de nranera tal que el eeinsumidclr ptreda ereer guc
tienen un origen eomún, resulta inviable la eoexistencia paeffiea c.ntre las mismas,

Que, en base a las eonsideraeiones de

conelusión de que no es viable la eoexistencia

de dereeho expuestas, ésta Direeeión

entre las mareas eR pugRa, por tanto
e'e¡ n fi nn a r I a resal ució n reea rrid a,

I Conrpcndio dc Dndrina de Propit.dad lndrrslrinl, SuRorintu'Rdr,nria de lndusfrin y Crrnrerun, (lolnmhia, 2(X)5,

heeho y

pacf fie a

¡ OTAMENDI, lorge, DERECHO DE MARCAS, Buerros A¡res, Abeledr Perrot texrs Nexis, ArEer1tlRa, 20l2, 8va, Ed, Pág, 45t,
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Reeorueión*'O 2 7 4
poR tA euAt sE CoNFIRMA rá REsoLUeróN N'77 DE FEcHA 09 DE FEBRERo DE 202ó, DIcTADA poR
tA DIREeetóN pp AsuNTos tüAReARIos LInGIosos, EN EL ExpEDIENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo
DE tA MARCA'GOID elTY', CL"ASE 34, EXPEDIENTE N' 57182/2022, SOLICITADO PORAI.¡CHI S.A.-----------

PORTAAITO,

tA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL
RESUELVE

Aft,Iq

tut,2-s

eONFIRli,fAR la Resolueión Nu 77 dc, feeha 09 de febrero de 2026 dietada por la
Direeeión de Asuntos Marearios titigiosos,

DISPONER el archivr¡ de la soliertud de registro de la marea "GOLD CITY', elase 34,

Expediente N" 57182/2022, solie:itada a nomlr

&t,3e NOflFIQUESE por eédula,=="=-



DIRECCIÓN NACIONAL DE

WI§8JJE8*üO'
fik coBIE,RNO or,r PARAGUAT
VI PARAGUAY REKUAI

PANAOUAY

ResorueiónQ// 5
POR LA CUAL SE REVOEA LA RESOLUEIÓN N' 1541 DE FECHA 23 DE OETUBRE DB 2024, DICTADA POR
LA DIRECCIéN DE MARCAS, EN Et EXPEDIEME DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MAREA íE-AFSA',

CLASE 05, EXPEDIENTE N'68979/2023, SOLICITADO POR CORPORAEIéN DEATIMEMOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S.A. (CAHPSA)....... -..

Asuneién,20[llAY2020

MSTO: El reeurso de apelación interpuesto por el representante eonvencional de la firma
coRPoRACIÓNDEALIMENTOSEHIGIENEDETPARAGUAYS.A.(CÁHPSA) conrra la Resolueión N, l§41

de t'echa 23 de octuhre de 2024, dictada por la Direeción de Marcas, y: =.--.""=====

RE S U tTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante eoRveneional de la firma
coRPoMclÓN DE ALIMENTo§ E HIGIENE DEL PARAGUAY s.A. (eApHSA) e interpone reeur§o de
apelacién eontra la Resolueión N" l54l de fecha 23 de oetubre de 2024, dietada por la Direeeión de Mareas,==

Que, en feeha 2 de dieiembre de 2024 tue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelacién
interpuesto

Que, en feeha 20 de dieiembre de 2Q24, el representante eonveneional de eORPORAetÓN Og
ALIMENTOS E HIGIENE DEt PARAGUAY S.A. (CAHPSA) expresó agravios; y esta Direeeián llamé autos para
resolver en fecha 02 de enero de 2025,==="

EONSIDERANDO:

Que, la Resolueión recurrida eonsidera "(,,) Que habiéndose realizada la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ¡1a eonstatado la existene:ia en dieha clase de la marea: Expediente 2022.22il4q5
Denctminaeién KAPSAT elase 5 Registro 56A0$ Titular Prc¡salud Farma S,a [PY] Comentario: Que las
denominaciones san easi idénticas, nluy semejantes, no podrán tener eoexistencia paeffiea, en una misma
e/ase, srh crear riesgo de confitsión entre los consumiclores,-, poL lo que de canformidad al artfcula 6s de la
Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo solieitada'i="==-=====-==

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(.,,) eomo se puede observar, exlsfen
notables diféreneias entre los signas eontrastados. Además, ambas mareas son DE FANTAS|A, es deeir, las
que gozan de mayor distintividad. Por tanto, el públie'o eon*tmidrtr no porlria jamás eanñtndirse y tomar
una marea pet otra, ya clue no ex¡.ste riesgo de eanfusián ni directa ni indirecta, o\sf, la marea solieitada par
mi mandante eumple perfuetamente ean todos las requisitos exigirlas par la ley para eonstituir marea ;, rle
negársele ese dereeha a mi representaela, se estarÍan t'iolanria sus dereerl as,,,/,,, las praduetas de mi
mandante son ALIMENTI?ICIS a DAMISANITARIOS. En efecta |'ANTIPARACUAY SA es una industila que
se eneuentra a la vanguarclia de la venta de esfe tipa de productas,,,l,,. Por otro lado, PRASALAD F,ARMA SA

es una FARMA1EUTI?A y afreee praductos rclaeianadas a ese rubra.,./"., Es deeir, los pmduetos ofipeidas
por ana y otra empresa son diantetralmente disflnfos, sin la mínima pasibilidad de asaeiacián a eonfusirln
entre ellos, Vale puntualizar que los produetos eamercialiaados balo las mareas enftentadas se afreeen par

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sc¡bre la

a Ctrrzf'lntettna

Ñr,ion,t t, t,uPitt''t tontttt"i
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Resorueién Or2l 5
POR tA EUAI SE REVOEA I.A. RESOLUEIÓN N' 1541 DE FEEHA 23 DE OETUBRE DE2O24, DICTADA POR

LA DRECCIÓN DE MAREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA UCAPSA',

CL.ASE O', EXPEDIENTE N' 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S.A. (CAHPSA).- --- -----

En prirner término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su eonjunto, sin artificiales
desmembraeiones, de forrna sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es e.l

eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas.

Que, al analiear los aspeetos ortográficos, fbnétieos y auditivos de la denominaeién solieitada
'¡O{PSAE frente a la marea previamente regisuada "KrtP§{f, se advierte que la primera se eompone de
cineo leilas y dos sflabas (CAP=SA), mientras que la segunda eontiene seis letras, pero incorporando la

eonsonante frnel uT", elemento distintivo que nrodlfiea de rnaRera perceptible su aparieneia visual y
fsnétie a, resultands en una pronuneiaeién elaramente diferenciable entre ambas,-------------

Que, si bien ambas denominaeiones conrparten eiertas leffas en su conformaeién, diehos elementos
eomunes resultan insufieientes para gcRerar confusién, ya qu€, considerados en su eonjunto y dentro de
sus respeetives cstrueturas densrninativas, configuran signos elaramente difereneiables. En eonsecueReia,
las mareas eonfrontadas exhiben difereneias sustancrales en su longitud, estruetura, eomposicién gráfica,
así eorns en su eonfiguraeién fonétiea y auditiva, lo que reduee signrfieativamente eualquier riesgo de
eonflusién o de asoeiaeión indebida en el mercado, Ello se eorrsberra en el siguiente eotejo:

CAPSA (solieitada), y

KAPSAT (marea base de rechazo)

Que, al respecto, las 'D|REeIRl6,ES PARA ÉL EXAMEN DE MAR1AS EN PARAcU,AY"señalan cuanto
sigue: "(.,,) La eamparaeién visual de las mareas denaminativas se basa en un análisis del número y la
seeuencia de /as letres a caraetetes, la posir'ión de las palabras o de los caraeteres eoincide¡ttes, el núntero
de palabras ), la estuetura de los signas (por e¡emplo, las elementos denominativos separa,los o unidos
mediante guianes) [,,,] Se cntenderá que existe s¡m¡l¡tud fonétiea si el sanido de la pronuneiaeión de los
ele¡nentas verbales de las s/gr?os eontparados fuese el mismo, o lo sufreientcmente eercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los eleme¡'ttas clave para determinat' la impresión fonétiee general de un
signo denominativo son sus letras y sflabas y su orden y aeentuacién particulares. El examen de las sÍlabas
eamunes reviste una espeeial importancia al comparar marcas fbnétieametltc, ye quc una similitud fonétiea
cstará detetminada par las sflabas eamunes y su eombinaeién idéntiea o similat'. Por ejemplo, los siguientes
signos denaminetivas eant¡cnen algunas sflabas iguales pero otras diferentes o eon un ritma de
pranunciación difercnte par la que son fanétieamente diferentes: Signo anterior CLENASAN Signo
pastet'i o r A LEOSAN' (.., )", = = = = = = = =

Que, además de' todo lo menelonads, en el análisis de auters no podemos dejar de manif'estar, que
según la brJrsqueda realieada en e[ sistema inforrnátlco de la lnstitueién, se puede advertir que
eoRPoRAClÓN DE AUMENTOS E HIGTENE DEL PARAGUAY S.A. (CAPSA) (titular solicitante), ya cuenta
esn las siguientes marees regisüadas: 'CAPSA" clasp Ol Registro Ns 591291: UCAPSA" elase O? Registro Ne

591290; úeAP9{e r'lase 2l Regisuo Ns 5912891 ¡CAP§{» clase ?9 Registro Nc 591293; "CAPSA" clase ?l Registro
Np 591297; UCAPSA' ¡lase ?l Registro Ns 591292i Es decir. el ütular de la solicitud de autos ya cuenta con

serlie itud eR eurso, seneillamente, pretende la proteccién rle otra versión de una mare a q sce,
que no rnodifiean sustaneialmente su identidad visual y Fonétiea.=

httus://wrv.dinapi. qov.nyrponal/vJ/propicdad-industrial/nrarcas/dircct.riccs
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varios registros eoneedidos, eR clases relaeionadas y bajo una denominación similar. Por
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ResoruciénAil 5
POR LA CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPSA",
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DEATIMENTOS E HIGIENE DEt
PARAGUAY S,A, (CAHPSA).- - - - - - -- -

Que, en base a las eonsideracir:nes de hecho y de derecho expuestas, esta Direeción eonsielera que la
marea solicitada es un signo con caracterfsticas propias, y que no existe nesgo de eonfusién ya elue,

analizaelas en eon.iunte¡, no existe similitud suficiente entre las marcas analizadas, Confornre a lo
anteriormente expuesto, e orresponde revercar la Resolue ién recurrida, -=-=========

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAT INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RE S UELVE

REVOCAR la Resolueión Nu 1541 de fecha 23 de oetubre de 2024 dietada por la
Direeción de Mareas,=

Art.le

Art.2e ORDENAR la prosecución dc trámttes
'CAPSA', clase 05, Experliente Nn

CORPORACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE

Art.39 NOTIFfQUESE por CéduIa,

de la solieitud de registro ele la marea
solicitada a nombre de

S,A,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIéN N' 153' DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DISTADA POR
LA DIRECCIéN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA MAREA "EAHPSAU,
CLASE 03, EXPEDIENTE N' 65226/2023, SOI¡EITADO POR EORPORAEIÓN OC ATIMENTOS E HIGIENE DEt
PARAGUAY S.A. (CAHPSA). -. - - - - -- -

Asunción, 20 [r|AY 20l[

VISTO: El reeurso de apelaeién interpuesto por el representante eoRveReional de la f'trrna

coRPoMcIÓNDEALIMENTOSEHIGIENEDELPARAGUAYS.A.(CAHPSA) conrra la Resolueién N. 153§

de f'echa 23 de oetubre de 2024, dictada por la Diree cién de Marcas, y; "====.=-=-==

RE§ ULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante eonveneional de la firma
coRPoRActÓNDEALIMENTOSEHIGIENEDELPARAGUAYS.A.(CAHPSA) e interpone reeurso rJe

apelacién contra la Resolucién N" 1535 de feeha 23 de oetubre rle 2024, dictada por la Direeeión de Mareas,..

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de
apelación interpuesto

Que, en feeha 20 de dieiembre de 2A24, el representante eoRveReional de eORPORAetÓN OA
ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) expresó agravios: y esta Direecién llamé autos para
resolver en feeha 02 de enero de 2025.==='

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida eonsidera .(,) Que habiéndase realizado la bitsqueda de anteeedentes
de la citada marea, se ha constatado la existeneia en dieha clase de la marca: Expediente 2020.2A0'J149
Denominación CHAPS Clase 3 Regrstro 5A3046 Titular The Polo/ Lauren eampany, Lp [US] Comentaria:

Qrre /as denetminaciones son casi idénticas, muy semejantes, no padrán tener er¡existeneia pacffica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los crrt,,tnidores.', par lo que de conformi«lad al artfeulo

Que, se agravia el apelante, y eRtre otros argumentos expresa: "(i,.) eomo se puede observar, exjsfen
notables difereneias entre lc¡s srgnos contrastados, En efeeto, las mareas contrastadas SALO IM?IAN eon la
ntisma letra Q) . Luego, las demás letras que integran las mareas, no se eneuentran en el misma orden (ean
lo eual, sLtenan totalmente distintas también), ,\demás, ambas mar€as san DE FAIITASLA, es deeir, las quc.
gozan de mayor distintivielad, Por tanta, el públiea eonsumidar no padrá jamás eanfundirse y tamar una
marca por otra, ya que no existe riesgo de rcntitsian ni directa ni indireeta,,,l,,, csmo se puede eonstatar
rápidamente, los produetex de mi mandante san ALIMENW1IQS a DOMISANTIARDS, En efeeto,
CONTIPARAGAAY SA es una industria que se encuenfra a la vanguardia de la venta de esfe tipa de
praductos.,l'Por atro lado, THE PALO / LAAREN ?OMPANY. LP es una EMPRESA DEDI?ADA AL SECTaR
MODA (ropa, zapatos, accesorios, bolsas, hogar) y ofreee preñLtetos relaeianadas ese rubra (,..) ",=========---.-

Que, eorresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

En primer término, las marcas en euestién deben ser analizadas en su
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arro.ie la

e oRJUR

visión
ales

e oniunto
criterio que debe primar a la hora de deternrir¡ar si existe posibilidad de confusi

el
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POR tA CUAI SE REVOCA LA RESOLUEIéN N' 1535 DE FEEHA 23 DE OCTUBRE DE}O}4,DICTADA POR

tA DIRECEIÓN DE }úARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A N4ARCA'CA}IPSA",
etAsE 03, EXpEDIENTE N' 65226/2023, sollcrrADo poR coRpoRAcróN pr ALIMENToS E HIcIENE DEL
PARAGUAY S.A. (CAHPSA). - - -------

Que, al analizar los aspectos ortográlieos, t'r¡néticos y arrditivr¡s de la denominación solicitada
"CAHPSA' frente a la rnarea previamente re.gistrada UCHAPS', se advierte que la prime,ra presenta una

mayor extensién y una estruetura de sflabas rlistinta (CAHP-SA), En cambio, la segunda (CHAPS), es un
tértnino simple, eon uRa acentuaeión y secuencia fonética más e srta. En efecto, si bien ambas inician con la
letra "e",la esnformaeión de la sflaba inicial difiere elaramente (CAH / CHA),lo cualotorga a cada signo una
sonoridad propia, fáci I rtr ente distinguitrl e

Que, si bien ambas denominaeiones eonrparten eiertas letras en su eonformaeión, dichos elementos
eornuRes resultan insufleientes para gcnerar er¡nfirsién, ya que, eonsiderados eR su eonjtrnto y dentro de

sus respeetivas estrueturas denominativas, conñguran si¡qnos claramente diferenciables. En eonseeuencia,
las mareas eonfrontadas exhiben difereneias sustanciales en su longitud, estruetura, eornposición gráfiea,

asf eomo eR su eonfiguraeién fonética y auditit,a, lo que reduee signifieativanlente eualquier riesgo de

eoniusién o de asoeiaeión indebida en el mercads, Ello se esrrobora en eI siguiente eotejo;

CAHPSA golir'irada), 
St

€HAPS (marea base de recttazo)

Que, al l'espeeto, las "DIREeTRICES PARA El, EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuantcr

sigue: "(,,,) La eamparaeién visual de las marcas denominativás se basa en un análisis del núnero y la
seeueneia de /as letras o earaeteres, la posición de las palabras tt de los earaefercs eoincidentes, el númera
de palabras y la estueturu de las signos (por elenplo, los elementos denominativos separadas o unidos
ntediante guianes) I,,./Se entenderá rTue exrsre similitud titnétie'a si el sonida de la pronuncieei(tn de los
elementos verbales de los slgnos comparados fi-¡cse el mismo, et lo sufit'itnternente c:erc'ano para que no se

puedan distinguir auditivamente, Las elementos e'lave para determinar la intpresi(tn tonética generalde u¡t

signo denominativa son sus leffas ¡'sflabas y su arden )/ aeentuación particulares, Elexan'ten de las silabas
cotltLlnes rel,lste una espee ial importancta al e entparat nlareas tbnétieamente, ya que atla sintilitud fanética
c,stará determinada par las sÍlabas comunes )t su combrnacién tdéntiea o similar. Par ejenplo, los siguientes
stgnos denominativas eontienen algtmas sflabas iguales pero otras diferentes o eon un ritmo de
pranunciación difere¡tte prer lo que sr¡n tbnétieantente ditérenfes: Signo anterior CZENOSáN Signo
postef¡ar A,LEOSA^N t (,,, )" = = = - = = = = = =

Que, de la e ornparaeión se colige que, las rnareas analizadas no se leeR de la misma manere, por ende
tanlpoeo tendrán una pronuneiaeión semejante, ni representan la misma idea eonceptual, euando cle

crrnfusiones se trata, Jorge Otanrendl en su lit¡ro "Dereeho de Mareas" nos die e: " El eontenido eoneeptual es

,le importaneia determinante para deeidir una inconr'wdibilidad, cuando es diferente en las rnarcas en
pLtgna; parque tal eontenido faeilita enonnemente el recuerdet rle la marca"y luego rnanifiesta 'En el eatejo
mare'ario t¡cne una gran influencia el que una de las marcas tenga un eontenido e'oneeptual, o ambas, si son
diferentes,'El p{rblieo eonsumidor podrá recordar e on rnayor f'acilidad €.sas marcas y no se dejará llevar por
offas srrnilitudes gráfieas o auditivas. Por tants, podc,nros eoncluir que, teniendo ambas
euntenido eoneeptual diferente, eubriendo ineluso la misma elase, ellas no son s

eonfusión en el esnsurnidor,

httl;s:,'irvwrv.dinaoi. uov.nv'oortal/v-l/I;ropicdad-industrial/nrarcas/dircctriccs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1535 DE FEEHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA }VMRCA NEAHPSA",

CLASE 03, EXPEDIENTE N' 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACIÓN DE ATIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S,A, (CAHPSA).. - -. -. -..

Que, igtralmente resulta importante destacar elue la denomrnaeión euyo reglstro se solicita
"CAHPSA', er¡ineiele con la raz,ón social der la firma solie itantet, CORPORAC¡ÓN OgAtlMEl.lTOS E HIGIENE
DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA). En ese sentido, la marea st¡licitada se identifiea direetamente eon la r"azón

soeial qt¡e presenta la firma prcpietaria, lo erral le otorga proteceién csnfbrme a lo dispuesto en la Ley de
Mareas, espeeffieamente en su TÍtulo II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas sltuaeiones jurfdieas
vine uladas a é1, -- =-====

Que, la legislaeión nlarcaria protege al nomhre eomercial, como bien jurfdieo, goza de proteeción
desde su primer uso público,El artíeulo 72 de la Ley de Mareas estableee que: 'El nambre c,amereial padrá
estar constituidct por la de:signación, el nombre del cameretante, la raz,ón saeial o denaminación sacial
adoptada, la enseña o la si¡¡la usada legalntente en relación a una determinada actitidad e'omereial, y
e onstituye una prapiedari a las e:feetos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 espee ifica que: .El dereeha
exc'/usivo soürc, un namhre camerc:ial se adqtúere par su printe,r tso púhliect en tl eamereio. No es

necesadr: el registn.-t clel nombre contercial ¡tara ejert'et'los cleret'hos ac'ordaelt)s poresta ley", Por otro lado,
el artículo 75 especifiea quei "El titular de un n¡tmbre comercial tencirá el dereeho de impedir el uso en el
eomercio de tm signo idéntieo aJ nomltre e'amereial protegido, a un signa semejante etnncla ella hrcse
.srrsceprible de causar eanfusió¡t o un riesgrt de asaeiaeirin can la empresa del titular o con susp roduetas a
,serviclos, o pudiera causar al titular un daño económico o camereial injusto par razén de un
apretvechamiento indebido elel prestigia del nombre o de la empresa del titular". En este eont€xto, al

tratarse cle ttna solieitud de registro de marea que eorrespr:nde al mismo nombre eomereial de. la frirma
solicitante, no puede haber indieios de nrala fe plor parte de la mrsnra, La sslieitud en euestión persrgue la
protece ión de un bien que ya le pertenece, es deeir, su propio nombre e omeretal,=

Que, aeiemás de todo lo me¡reionado, en el análisis de autos no podemos dejar'de man¡festar, que
según la busqueda realizada en el sistema informátieo de la Institueién, se puede advertir que
coRPoRACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEt PARAGUAY §-A. (CAHPSA) (tirular solieitante), ya eirenra
e on las siguientes mare as registradas: "CAHPSA'elas,fJü Registro Nq 5912961 'CAHPSA* sl¡sE2f Registro Ne

591295t'CAHPSA' elase 2a Registro Ng 6092211 'CAHPSA' elase ?Q Registro Ne 591?94: "CAHPSA" elqS§jl
Registro Nq 591297: 'CAHPSA' clase ?§ Registro Ne tg3482l Es deeir, el dh¡lar de le solleitud de autos ya
cuenta con varios regisEos concedidos, en elases relaeionadas y bajo una denominaeión similar. Por'
eonsiguiente, la solicitud en eurso, sene illamente, pretende: la proteeeión de otra versién de una marea que
ya le pertenece, qLIe no modifiean sustaneialmente su identidad visual y fonética.=

Que, e.n base a las consideraciones de heeho y rle derecho expuestas, esta Di dera qrre la
marca solicitada es uR signo eon caraeterfstieas propias, y que nr: existe ries ién ya qtre,

forme a loanalizadas en conjunto, no existe similitucl sr:ficiente entre las rnareas
anteriormente expuesto, e orresponde revocar la Resolue ión recurriela. =.";

Cdstaldo

al I rtterina. .

nicd¡d lndusttt¡i
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Resolucién

POR tA CUAI SE REVOEA LA RESOTUCIÓN N' 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEhO}4,DICTADA POR
tA DREECIéN DE }VÍAREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE I.AMARCA'CAHPSA",
ETASE 03, EXPEDIENTE N' 65226/2023, SOLIEITADO POR EORPORAEIéN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY SA, (CAHPSA). - --- -----

6

tut.ls

AJt.2a

POR TANTO,
TA DREETORA GENERAT NTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUETVE

REVOCAR la Resolueión Nu 1535 de feeha 23 de oetubre de 2024 dietada por la
Direeeién de Marcas.-

ORDENAR la prosecueién de trámites de la solieitud de rcgistro de la marca
*CAHPSA', elase 03, Expediente N' 6522612023, solicitada a nombre de
EORPORACIÓN DEALIMENTOS E HIGIENE

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula,

(CAHPSA).-
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POR LA CUAL SE REVOEA LA RESOLUEIéN N'1540 DE FEEHA 23 DE OETUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE TAMAREA NEAHPSA',

CLASE 05, EXPEDIENTE N' 6E968/2023, SOLICITADO POR EORPOMEIÓN DE ATIMEMOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S.A. (CAHPSA).-- --- --. -

Asuncién, 20lllnt 2[.}20

MSTO: El reeurso de apelación interpuesto por el representante eonveneiernal de la flrma
coRPoRACIÓNDEALIMENTOSEHIGIENEDELPARAGUAYS.A.(CAHPSA) cnnrra la Resohrcién N" 1540

de fecha 23 de octubre de 2024, dictaela por la Direee ión de Marcas, yi '"."""".""==

RES ULTA:

Que, en feeha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante esnveneional de Ja firma
coRPoRAclÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEt PARAGUAY s"A. (CAHPSA) e interpone reeurso eJe

apelacién contra la Resolueión N" 1540 de feeha 23 de oetubre de 2024, dietada por la Direeeión de Mareas,=

Que, en feeha 29 de noviembre de 2024 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de
apelaeión interpuesto

Que, en feeha 23 de dieiembre de 2A24, el representante eoRveReional de eORPORAetÓN OA
ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) expres6 agraviosl y esta Direeeién llamé autos para
resolver en feeha 02 de enero de 2025.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida er¡nsidera "(,) Que habiéndose realizada la btisqueda de antecedentes
de la eitada marca, se ha constatado la existeneia en dieha clase de la marea: Expediente 202t=2175754
Denaminaeión CAPSANEM Clase 5 Registro 5581i8 Tiililar Kct¡tpe,rt do Brasil Holding Ltda, IBRl Comentarta:
Qrre /as denc¡minaciones son casi idénticas, muy semejantes, no ¡todrán tener eaexisteneia paeffrea, en una
misma c/asg s¡n crear riesgo de eonfusión entre los eansumidores,", pctr lo que de confarmiriad al aftfculo
6s de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo solicitado'i"=="="-======

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(.,) Como se puede observar, existe¡l
notables diferencies entre los signos contrastados. En efeeto, las marea solieitada está compuesta de CINeA
letras, mientras que la registracla posee A1HO letras. La solicitaela, es una marca DENCIM\NATIVA, en tant«»
que la registrada es MIXTA. Además, ambas marcas san DE FANTAS|A, es cleeir, las que gazan ele mayar
distintividad. Por tanto, el públieo cansumirJor no padrfa jamás confunclitxe y tamar una mar€a por otra, ya
que no ex¡bte riesgo de eonfitsién ni directa ni indireeta-./,.. Parte del análisis que se debe tealizar el
eantraste enfre /as mareas, es eonsiderar a qué rubro se dedican las empresas en euestión 6n ese sentido,
como se puede eonstatar rápidamente, las produetos ¡le mi mandante san ALIMENT\?ÍOS a
DAMISANITARIAS, En efeeto, 3ONT¡PARAGAAY SA es una industria gue se eneuentra a la vanguardia de la
venta de este trpo de praductos.,./., Por otra lada, KAPPERT DO BRASIL LTDA, es aNA EMPRESA
DEDICADA AL SÉCTOR AGR\COLA y otieee produetos relaeionados a ese rubro (,,,) ".====-===

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la proeedeneia et no del reeurso
interpuesto

En primer término, las mareas en euestién deben ser analizadas en su eonjunt
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visié

ffiihrdln,iustrial
dr ?rcPitdrl hteltctual

criterio que debe primar a la hr¡ra de determinar si existe posibilidad de eonfusión en
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POR tA EUAI SE REVOCA tA RESOTUCIÓN N" I54O DE FEEHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR

TA DREEEIÓN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE I-A I\4ARCA'CA}IPSA',
ETASE 05, EXPEDIENTE N'68968/2023, SOTICMADO POR CORPORAEIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL

PARAGUAY S.A. (CAHPSA).. - -- -- ---

Que, al arralizar los aspeetos ortográfieos, fbrréticos y arrditrvos de la denomirración sc¡licitada
UCAHPSA'tlente a la marea previamente registrada ú(){PSA¡¡EM', se advierte que amtros signos ¡lresentan
diferencias sustanciales en su composieión y percepción global, En primer término, 'CAHPSA" constituye
una denorninaeién breve, eorRpuesta por dos sflabas elararnente dif'ere¡reiadas (CAHP-SA), mientras que
.CAPSANEM" posee una estruetura rnás extensa y corlpleja, integrada por varias sflabas (CAP-SA-NEM), lo
que gcnera un ritmo de pronunciacién distinto y táeilrnerrte identifieatrle por el eonsunridc¡r ntedio,
Asir¡ismo, desde el punto de vista fbnéüco, las expresiones produeen una sonoridad elaramente
dif,ereneiada, :=========

Que, si bien arnbas denominaeiones conrparten e iertas letras en su eonttlrtnaeión, die hos elententos
eornuRes resultan insufieientes para generar esnfusión, ya que, eonsiderados eR su eonjunto y dentro de

sus respeetivas esUueturas denominativas, configuran signos claramerrte dif'ererreiables. En eonsecueneia,
las mareas eonttr¡ntadas exhiben dit'erencias sustatrciales en su longitud, estruetura, composieiórr gráfiea,

asf comr¡ en su eonñguraerón t'snétiea y auditiva, lo que reduee srgnitieativarnente cualquier riesgo de

eontusién o de asseiaeión indebida en el mercado, Ello se corrsbora en e.l siguiente eotejo:

EAHPSA (solicirada),;'

€APSANEM (marea base de recltazo)

Que, al respeeto, las ?/RECTRI1ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUáY"señalan cuanto
sigue: '(,..) La eomparaeión visual de las mareas denominativas se basa en un análisis del número y la

secuen€ia de las letras s caraeteres, la pasición de /as palabras rt de los caraeteres esineidentes, el número
de palabras y la estuetura de /os signos (por ejemplo, los elementos denetminativos separados o unidos
mediante guiones) [,,.] Se entenderá guc, exrsre similitud fo¡tética sr e/sonido de la prctnuneiaeión de los
elente¡ttos verbales de los signos comparados fLese el mismo, o lo suticientemente cercano para que no se

puedan distinguir audit¡vamente. Los elL,mcntos elave para cieterntinar la impresién fanétice general de un
signo denominativo sotl sus letns ), sflabas y stt orden y aeennrueión particularcs, E/ examen de las sÍlabas
eomuncs rdvrsfe una espeeial importancia al comparar mareas fonétieametlte, ya qLte una similitud fonética
estará detetminada par las sÍlabas eanturles ;r su eontbittaeión idéntiea o similar, Pe» ejemplo, 1os slgulenfes
srgr?os denaminativas eantienen algunas sÍlabas iguales pero otrus ditérentes o eon un ritmo de
pronuneiaeián diferentc par la que san tbnétieamente drfbrcnres; Signo anterior ?LENASAN Signo
poste riar,ALEOSAN | (,..)", -= = = = = = = = =

Que, igualrnente resulta importante destaear que la denolninacién euyo registro se solicita
"CAHPSA', esineide eon la razón soeial de la firma ss[citante, CORPORACIÓN DEALIMENTOS E HIGIENE
DEt PARAGUAY S.A. (%HPSA). En ese senttdo, la marcá solieitada se identifiea directameRte con la razón
sr¡eial que prescnta la firma propietaria, lo cual le otorga proteeeién eonforme a lo dispuesto en la Ley de
Mafeas, espeeffiearneRte cn su Tftttlo II, relativo al "Nombre esmereial" y las diversas situaci«lnes jr"rrÍdieas

vineuladas a é1, ===="====

Que, la legislaeión marearia protege al nombre eomereial, eomo bien jurÍdico, goza de
desde su primer uso púrblieo,El artfeulo 72 de la tey de Marcas establece que: "E/ nombre
esrar eonstituida prtr la designación, el nomltre del co¡nerciante, la razón saeia

httus:1,'wmv.dinap¡. uov.py¡ponal/v3/plopicdad-industrial/nlarcas/dircctriccs
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Resorución{p.ll
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1540 DE FEEHA zSDEOCTUBRE DE 2024, DIETADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA *EAHPSA'"

CLASE 05, EXPEDIENTE N' ó8968/2023, SOTICITADO POR EORPORACIéN DE ALIMET.ITOS E HIGIENE DEt
PARAGUAY S.A, (CAHPSA).. -. --. --.

adctptada, la enseña o la sigla tnada legalme,nte en relaeión a una determinada aetividad e:ameretal, y
e anstituye: una propiedad a los efeet¡ts ele esta ley", Par otro lado, el artfculo 75 espeeiflca que: .El detr:e ha
exclttsivo soÓre un nontbre canterdal se adquierc por su primer usa pttblieo en el €omereio, No es
nec:esaria el registro del namltre camercial para elercer kss elerechos acareladaspor esfa ley".Par otro lado,
el artfctrlo 75 espeeifiea quei "El titular de un nambre eamercial tendrá el dereeho de impedir el usa en el
eomereia de un signo idéntieo al nambre eomereial prategrda, o un signo semejante euanda ello füese
suseepfió/e de eausar eonfusian o un riesgo ele asaciaeian can la empresa del titular a ean sas produetas o
servicios, o pttdiera eaLtsar al titular un daña eeonómic'o e¡ camereial in¡usta por razrln de un
aprovecharniento indebido elel prestigio dctl nombre a rle la empresa del titular", En este eontexto, al
tratarse de una solieitud de registro de marea que eoruespeinde al mismo nr¡mtlre eomeretal de la firrra
solicitante, no puede haber indicios de nlala fe por parte de la misma, ta solieitud en euestión persigue la
proteccién de ttn bien que ya le perteneco, es deeir, str ¡rro¡rio nombre comerclal,-

Que, además <le todo lo melrcionarlo, en el análisis de autos no podemos rlejar de manifestar, que
segúrn la bixqueda realizada en el sistema informátiero de la lnstitución, se pue«le atlvertir gue
coRPoMclÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY SA. (CAHPSA) (titular solieitanre), ya euenta
con las siguientes mare as registradas: 'CAHPSA'elasc QJ Registrul Ns 5912961 

*CAHPSA" elase'l Registro Nu
591295t "CAHPSA' clase 2a Registro Ns 6092211 "CAHPSA' elasq3g Registro Ne 591294; *CAHPSA' elase-ll
Registro Ns 591297; 'CAHPSA' elase ?l Registrn Nq 5934821 Es decir, el tihrlar de la solieitud de autos ya
cuenta con varios registros coneedidos, en elases relaeionadas y bafo una denomlnaelón slmllar. Per
eonsiguiente, la solieituel en eurso. sencillamente, pretende la proteeeión de otra versién de una marea que
ya le perteneee, que no modifiean sustancralmente su identidad visual y fonétiea.=

Que, en base a las eonsiderae iones de heeho y de dereeho expuestas, esta Direecién considera que la
marca solieitada es un signo eon earaeterfstieas propias, y qlre no existe riesgo ele eonfusiéR ya que,
analizadas en er:njunto, no existe similitud suficiente entre las rnareas en pugna. €onfsrme a lo
anteriormente expuesto, eorresponde revoear la Resolrre ién recrrrrida, ==.=====.===

Art.le

Art.2e

POR TANTO,
I.A DIRECTOM GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolueión Nu 1540 de fee ha 23 de oetubre de 2A24 dietada por la
Direeción de Mareas,-

ORDENAR la p«rseeueién de trámites de la solieitud de registro de la marea
'CAHPSA', elase 05, Expediente No 6896812023, solieitada a nombre de
CORPORACIéN DE ALIMENTOS E HIGIENE DEt (CAHPSA).=

Art.3e NOflFIQUESE por eédula, -==-==-=====,=l



DIRECCIéN NACIONAL DE

W& GOBIERNOnr,r. I PARAGUAI
\d PARAGUAY I REKUAI

V& PRoPTEDAD
\I INTELECTUAL

PARACUAY

Resorucién rl2l S
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOTUEIéN N' 272DÉ FECHA 08 DE ABRIT DE 2024, DIETA.DA POR tA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS IüARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIE}ITE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'PARAUNO', CLASE 35, EXPEDIENTE N' 2774U2022, SOTICITADO POR TABORATORIOS
GALENO S.A.----------

Asuneién, Z0 ¡4Ay 2026

VISTO: El reeurso de apelaeión interpuesto por la representante eonveneional de ehb Oltmpia
contra la Resolucién No 272 de feeha 08 de abril deZQ24, dietada por la Direeeión de Asuntos Marearios
Litigiosos, y; ------------

RE S U tTA:

Que, en feeha 29 de abril de 2024 se presenta la representante eonveneional de elub Ollmpia e

interpone reeurso de apelaeión eontra la Resolueión Nu 272 de feeha 08 de abril de2024, dietada por la

Direceién de Asuntos Mare arios titigiosos.

Que, en feeha 07 de junio de 2024 ft¡e dictada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en fecha 30 de julio de 2A24,la representante eonveneional de ehb Olimpla expresó agravios;
dictándose en feeha 3l de julio de 2024la provideneia por la eual se tiene por presentado el eserito de
expresión de agravios y sc corrc traslado a la eontraparte por todo el término de ley,

Que, en feeha 0l de oetubre de 2024, la representante eonveneional de L,TBOMTORIOS GALENO S.A
contestó la expresión de agravios. Esta Direeeión llamó autos para resolver en feeha en fee ha 03 de oetubre
de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién recurrida eonsidera "(,..) En ateneión a la expuesto notamos que las mismas
podrán coexistir sin posibilidad de confusión debido a la "rliferente nafttraleza de los prcduetos",Que,
teniendo en cuenta lo expuesto preeedentemente pademos natar que na existe relación alguna entre la
solieitud de registro y la marea oponente teniendo en euenta que; la solieitud pretende proteger se¡"rle'ios
qae no guardan siquiera relación eesn le oponente,,,/-.Qut, eatejanda las constancias obrantes en e/
expediente, y haciendo un análisis tninuctoso entre las denominaeianes en pagnas esta Direceión es del
criterio que las marcas .PARAUNO" (salieitada) y .PARA ANO" (oponente), padrá eaexistir sin posibilidad
de confusién entre las mismas debido espeeialmente a las difereneias existentes en el plano gráfiea,
fanéti co y vi sual (...)".-- - - - - - --

Que, se agravia el apelante, y entre otrns argumentos expresa:" (,,,) en primer lugar, aparte del regisüa
en la clase 4l de la marca PARA aNO, fueran también invacadas las registros EL BOSQUE DE PARA ÍJNA,

en las clases 4l y i5; asf como ta¡nbién fue invoeada la marca PARA l, registrada en la elase 41. A efeetas esfe
extremo, me remito al escrita de oposici1n presentado par mi pafte eR su apoftunidad. En segundo lugar,
esta oposición no ftte dedueida en base a la denominación PARA aNO solamente, eomo se afirma, sino ea¡t
base al elevadisimo riesgo de asoc'iaeión o de confusión indirecta existentes entre las mareas en pugna, Vale

decir, mi mandante posee una kmilia de marcas que ostentan coma denominaeión la frase "PARA IJNO", la

cual es creacién exclusiva de mi mandante, El solicitanfe se ha limitado a unir los voc,

de la

General InIettfla, 
,

C Cc lioPi:ded in'iustttzt.

en una sola palabra, pero conservando la misma posieión y orden y mantenigndo

d,itopi,tr't iortltttu'i
\Í.i:. s'l\:i:j7
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nesotucionO 27 8
poR tA euAL sE REvocA tA REsoLUcróN N' ztz DE FEcHA 08 DE ABRIL DE zoz4, DIcTADA poR LA
ompeetóN DE ASUNToS MARcARIoS Lnrcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REGrsrRo DE
LA T,{AREA "PARAUNO', ELq,SE 35, EXPEDIENTE N' 2774U2022, SOLICITADO POR I¿BORATORIOS
GATENO S.A.----------
denominaeiún, Y es idéntieo al nombre eon el eual es conocida la eaneha de mi representado, el elub
Olimpia, el atal es eonoeielo tanto en nuestro ¡taÍs eanto en el exterior, De esta forma, las marcas evocan la
misma idea y esto tiene eonlo resultado, una extremada confttndibilidad ideológiea,lo cualevidentemente
llevará al p(tbliea eansumidor a eonfundit'o esociar las mareas en pugna, al punto de creer que la marea
solieitada por la adversa es también propiedad de mi nandante. (,..)".

Que, eorresponde a esta dependeneia aelnrinistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las mareas en euestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraeiones, de fornra sueesiva y no simultáneay, el resultado que arroje la visién en eonjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de deternrinar si existe posibilidad de er¡nfusién entre las mismas. En ese

eirden de ideas, analizando el eampo ortográfieo y fonétreo de la mare a solieitada 'PARAUNO" Clase 35 y las

Rrareas oponentes *PARA UNO' elase 41, Reg. No 588262, 'PARA l' Clase 41, Reg. N' 5882ó3, "EL BOSQUE DE
PARA UNO' elase 25, Reg. N' 412437 y'EL BOSQUE DE PARA UNO'elase 41, Reg. N' 5882ó5, se advierte que
la denominaeión pretendida reproduee, en idéntieo orden, los voeablos "PARA" y "uNO", elementos
distintivos y predominaRtcs prcscntes en las mare as anteriormente registradas. '------"-

Quc, eR eoRsceueneie, la expresión "PARAIJNO" eoRscrva la misma estruetura eoneeptual, gráfiea y
sotlora de las merees oponentes, tas eoineidencias ortográfleas señaladas derivan, adernás, en uRa marcada
similitud fonétiea, ya quc, al ser prelnuneiadas, las expresiones gencran una impresién auditiva
práetieamente idéntiea o, e ueRto meRos, altamente eonfundible para el e onsumidor medio. En el siguiente
eotejo puede apreeiarse eon mayor elaridad las similitudes gráfieas y f'onéticas existentes entre las marcas
en Pugna,

PARAUNO (marea salieitada), y

PARA UNO
PARA I
Et BOSQUE DE PARA UNO (mareas oponentes)

Que, al respeeto, el tratadista Breuer Moreno cxpresa que las mare as pueden produeir eonfusión más
pot' sus semejanzas que por sus diferene ies, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tcnerse c.n

euenta las semejanzas y no las difereneias que existen entre las rnareas. Aelarando que "eR efecto, la
similitud general entrc dos marcas no depende de los elementr¿s distlhfos qae aparezcan en ellas, sino de
las elementos semejantes o de la semejante disposieión de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayorfa de los easos, "la eonfusión no es un heeha de la easualidad, sino de la intención de produeir
eanfusiones y de aprcveeharse dc la reputaeión de una marea existente y la inclusión de
distintas no tiene otra finalidad que afirmar o sastener que las marces son ineanfandibles,
fondo la segunda puede ser una imitaeión de la primerad

otREeetóN NAcToNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARA6IJAY

t €'ntnpendio rle Doetrlná de Propiedatl tndustriul, Srrperintenrlene iu de lndustna y eomereio, eolomllia, 2005,

Zl.lr*
i)-
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Resoruciénfl|/ 8
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIéN N' 272DE. FECHA 08 DE ABRIT DE 2024, DISTADA POR tA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,IARCARIOS LINGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE §OIIEITUD DE REGISTRO DE
Iá IVIARCA "PARAUNO', CLASE 35, EXPEDIENTE N' 2774U2022, SOLICITADO POR TABORAfORIOS
GALENO S.A.--.-----.-

Adicionalmente, se debe evitar la dilueién de mareas eomo la de autos, En efeeto, el Dr, Jorge
Otamendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la tearfa de la dilueirln ha sido ereada ¡tara
defender la relación marca-pradue:ta, espeeialmente en uanto aquélla impliea el ottgen de ésfe, Si se
permite qtte coexistan cotl ésta otras mareas iguales, el ptiblieo eonsumidor ya no sabrá el origcn de los
prod uetas (..,)."' - --" " " - -

Que, una marea debe eunrplir la funeión eseneial de distinguir e identifiear produetos o servieios
dentro del rnercado, permitiendo al eonsumidor difereneiarlos elaramente de otros de igual naturaleza. Por
eonsiguiente, resulta fundamental euestionarRosi ¿cuál serfa la eapaeidad disündva de la presente marea
solicitada para su registro?, más aún teniendo en euenta que la denominaeión pre.tendida por la parte
solicitante ya goza de un reconoeimiento naeional e internaeional signifieativo, es deeir, no se observan
elementos innovadores s difereneiadores sufieientes que les permitan destaearse de otros eompetidores
eomerciales. En conseeueneia, al caree er de la distintividad Reeesaria, la solieitud no etrnrple eoR uRo de los
requisitos fundamentales para su registro eomo marea,--'---

Que, el Art. 2 lne f) de la Ley 1294198, expresamente prohfbe el registro de signos idéntieos o similares
para los nrismos pr:oduetos o servieios, o pera produebs a serv,ieios difurentes, euando pudieran eausar
riesgo de eonfusión o de asoeiaeión eon esa marea, situaeién r}ür ar:r.ntece en elcasn de arrtns, Yteniendo
en euenta que para el registro mare ario lo determinante es proteger a quien tiene uso exelusivo de la mare a

eontra tereeros y que en el easo de autos elaramente tray riesgo de eonfusión al indueir a eonfusión o
asoeiacién a la mare a registrada de manera tal que el eonsumidor pueda ereer quc tienen un origen eomú1R,

resulta inviable la eoexisteneia paeffiea entre las mismas.

Que, la solieitud en trámite tle registro se enetrentra igualmente ineursa en la prohibieión prevista en
el ine. g) elel Art. 2, al eonstituirse eR una reprodueeión tt¡tal n par:eial de un signo distintivo, idéntieo o
similar, nntoriamente cnnncido en el seetor pertinente del ptihlieg y que perteRe€e a un tere ero, En efeeto,
resulta evidente que la denominaeión .PARAUNO' reproduee susteReialmente el signo distintivo ,PARA

UNO', de titularidad del elub Olimpia, euyo uso, difusión y posie ionamiento le han otorgado notoriedad en
el sector pertinente del públieo, generando el registro pretendido un evidente riesgo de asoeiaeión,
confusién y aprovechamiento indebido de su prestigio y fuerza distintiva,

Al respecto, las "DIRECTRTES PARA EL EXAMEN DE MAReAS EN PARAGIJAY'sef,alan e uanto sigue:
"(...) Un signo que, a través de su ¿lso y promoción publieitaria, ha adquirido una reputaeiiln o notonedad
ante los consumidores pertinentes goza de un carácter distintiv'et rcforzado. El e:arácter distintivo refarzada
está por encima del caráeter distintivo normal. Si una merca anterior tiene un earáeter distintiv¡o reforzado
por razén de su reputación a notorieciad ella puecle favareeer una eonelusión rle riesgo cle canfusión o de
asociación respecto de una marea posterior, incluso tratándase de produetos o servieios diferentes (véase
el rubro 3, abajo)..,/.., Las marcas que tienen un caráeter distintivo refarzado par sa reputaeión ct

notoriedad, gazan de una prateeción más amplia que las marcas can Ltn caráeter distintiva rnenor, La
Aficina tendrá en cuenta el caráeter distintivo refarzada de una marca anteriar para deeidir si una mar€a
posterior puecle dar lugar a un riesga cle eanfusión, ineluido el riesgo de asaeiaeión,,.1,.,8n easq
entre dos ¡narcas, será relevante el earácter disti¡ttivo reforzada, reputaeión a
anterior. El aleance de la proteeeión de la marca anterior cleterminará si el aso de

l*áffiilffi;;-
ienerll rle Pro¡iedad lnduttttlt,

i, i,o'pi,t,a tottttt'u'L

: OTAMENDI, lorge, DEIIECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeletlo Peffot l,exis Nexis, Argel1tina,2012,8ve,
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Resorueión r02l 8
POR tA EUAI SE REVOCA I"A RESOLUEIÓN N' LIZDE FECHA 08 DE ABRIL DE2O24, DICTADA POR LA
DIRECEIéN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
tA MARCA "PARAUNO', CI.ASE 35, EXPEDIENTE N' 2774I/2022, SOLICNADO POR I¿BORATORIOS
GATENO S.A"----------
eausarfa un ñesga de eonfusiún, X€ Qa€ la ntarea anterior Soza de un deree ho exelusit o que prevaleee sobre
la marea posterian(,..1'. ="==--"---=--

Que, tras el análisis preeedente, vcrnos que existe similitud suficiente de signifieativa magnitud, ya
que las marees cn pugna eontienen elementos bastante asoeiables, En base a las eonsideraeiones de heeho
y de dereeho amiba expuestas, atendiendo al earáeter eminentemente eautelar y ttritivo del dereeho
mareario, eonforme a lo dispuesto en la tey N" 1294/98 de Mareas; es eriterio de esta dependeneia
administrativa que eoruesponde rcvo€ar la Rest¡lueión apelada por scr insostenible una eoexisteneia
paeffrea entre las mismas,

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.lE

Art.2E

REVOCAR la Resolución Nu 272 de feeha 08 de abril de2024 dietada por la Direceión
de Asuntos Marearios titigiosos,

DISPONER el arehivo de la solieitud de
Expediente N' 2n4112022, solieitada

registro de la marca "PARAUNO", clase 35,

a nomtr rnra IáBORATORIOS

Art,3E NOflFIQUESE por eédul a, ---- -

?ro",oU Gencral I

cciir, Gcl:rC ce

ció¡ Nxicnel de PI

https://www.dinapi. qov.pyi portal/v3/uropiedad-industrial/nrarcas/dircctriccs
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ReEorueién,o¿7 I
POR LA CUAI SE REVOCA tA RESOLUCIéN N' 271 DE FEEHA 08 DE ABRIL DE2024, DIETADA POR LA
DIRECEIÓN DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSO§, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA'PARAUNO', ELASE 05, EXPEDIENTE N' 27738/2022, SOLIEITADO POR TABORATORIO§
GALENO S.A.----------

Asrrnc:ión, 20|l|AY202E

VI§TO; El reeursr: de apelacién interpuesto pr:r la representante conveneional de elub Olimpia
eontra la Resolueién Nu 271 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la Direceién de Asuntos Marearios
Litigiosos, y; ----"--'----

RE S U LTA;

Que, en feeha 29 de abril de 2024 se presenta la representante eonveneional de Club Ollmpia e

interpone recurso de apelaeión eontra la Resr¡lución N' 271 de f'eeha 08 de abril de 2024, dietada pclr la
Direeeión de Asuntos Marcarios Litigiosos,

Que, en fecha 07 ele junio de 2A24 fue dietada la ¡rrovidencia que concedió el reeurso r1e apelacién
interpuesto

Que, en feeha 30 de julio de 2024, la representante eonveneional de Club Ollmpta expresé agravios;
dictándose en fecha 3l de julio de 2024 la provideneia por la eual se tiene por presentado el eserito de
expresión de agravieis y se e orre traslado a la contraparte por todo el término de ley,

Que, en feeha 0l de oetubre de 2024,la representante conveneional de LABORAIORIO§ GATENO S,A
eontestó la expresión de agravios, Esta Direeeién llamó autos para resolver en fee ha en feeha 03 de oetul¡re
de 2024,----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién reeurrida eonsidera '(,,,) En atencirln a lo expuesto notamos gue las mismas
podrán eoexistir sin pasibilidad cle confusión debida a la "diferente naturaleza de las produefos'i Que,
teniendo en euenta la expuesto preeedentemente podemos natar que no existe relaeión alguna entre la
salicitttd de registro y la marea oponente teniendo en euenta que; la solicifud pretende prateger sei"yrclos
que no guardan siquiera relaeién ean la apanenfe,.,/,,, Qur,, catejando las constaneias obrantes en e/
expeeliente, y haeiendo un análisis minueioso enf¡'e /as denominaetanes en pugnas esta Direceión es del
eriterio que las mareas 'PARAaNA" $olic:itada) y .PARA UNO" (apanente), podrá esexistir sin posibilidad
de confusión enffe las mismas debidr¡ espeeialmente: a las difbrencias exlstenfes en el plano gráfieo,
fotÉtico y vi s ua I (,,,)",- = = = = = = = =

Que, se agravia el apelante, y entre eitros argumentos expresa:"(,,,) en primer lugar, aparte delregistt'o
en le elase 41 de la marea PARA LtNO, fueran también invaeados las registras EL BOSQUE DE PARA ANO,
en las c/ases 4l y 25: asf eomo también fue invoeada la marea PARA I, registrada en la e lase 41, A efectas esfe
extremo, me remito al eserita de oposieión presentado par mi pafte en su oportunidad, En segundo lugar,
esta opctsición no fue dedue ida en base a la denominación PARA LlNo solamente, camo se afrrma, sina e'on
base al c,ltvadlsinto riesgo de asoc-iación s de cc¡ntbstón indirecta exlsfenfes entre las mareas en Valo

dec'ir, mi manelante posee ./r?á fantilia de mareas e¡ue rsstentan eomo de:nominaeirin la frase )
cua/ es creacién exclusiva cle nti mandante, El sr¡lie:itantc, se ha limitacla a unir los

i n,,t.lr.l,'
. .l,i'i

lndurttirl
l¡teltctu¡l

en una sctla palabra, pero eonservanda la misma ¡tosición y orden y manteniendo
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ResorueiónQ27 I
poR tA cuAt sE REvocA LA REsoLUeróN N' z7l DE FEcHA og of ABRIL DEzoz4,DrcrADA poR Lq
ptnscetóN DEASUNToS MARcARIoS tmcrosos, EN EL ExpEDtENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE

LA MAREA 'PARAUNO', EL.ASE 05, EXPEDIENTE N' 27738/2022, SOLICITADO POR I-ABORATORIOS

GATENO S.A"----------
denominaeión, Y es idéntieo al nombre ean el eual es eonocida la eaneha de mi representado, el Club
Alimpia, el eual es eonoeido tento en nuestro paÍs e'omo en el exterior, De esta farma, las marcas evocan la
misma idea y esto tiene eomo resultado, una extrcmada contLndibilidad ideológiea, lo eualevidentemente
llevará al públieo eonsumidor a eonfundit'o asoeiar las mareas en pugna, al punto de creer que la marca
solieitada por la edverca es también propiedad de mi mandanfe, (,,.)".

Que, eorresponde a esta dependeneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del recurso
interpuesto

Que, en prirner térrnrno, las mareas en euestión deben ser analizadas en su eonjunto, sin artificiales
desmernbraeioncs, de fsrrna sue€srve y no sirnultánea y, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el

eriterio que debe prirnar a la hsra de deterrninar si exrste posibilidad de eonfusión entre las mismas, En ese

orden de idcas, analizando el eampo ortográfieo y ftrné,tieo de la marea solieitada'PARAUNO'Clase 05 y las

rnarees oponentes "PARA UNO' Clase 41, Reg. N" 588262, "PARA l' elase 41, Reg, N' 588263 y "EL BOSQUE

DE PARA UNO' elaEe 41, Reg. N' 5882é5, se advierte que la denominaeión pretendida reproduee, eR

idéntieo srden, los voeablos 'PA.RA'y 'UNO", elernentos distintivos y predominantes presentes en las

mareas anteriormente registradas. "="==-===

Que, en eoRsceueReia, la expresión 'PARAaNo' eoRserva la misma estruetura conceptual, gráñca y
soRora de las rnereas opoRcntes. tas eoincideneias ortográfleas señaladas derivan, además, eR uRa mareada

similitud f'onétiea, ya que, al scr pronuneiadas, las expresiones generaR una impresién auditiva
práetieanrente idéntiea o, e uaRto menos, altamente confirndible para el eonsumidor medio. En el siguiente
eotejo puede apre.eiarse eon mayor elaridad las sinrilitucles gráfieas y fonéticas existentes entrc. las marcas
en Pugne.

PARAUNO (marea solieitada), y

PARA UNO
PARAl
Et BO§QUE DE PARAUNO (mart'as oponE,ntés)

Que, al respeeto, el tratadista Breuer Msreno exprese que las rnare as pueden produeir e onfusión más

pc,r' sus semeianzes que por sus elifereneias, perr c,se motivo la regla se sintetiza en qLle deben tenerse en
eueRta las semejanzas y no las difereneras que existen entre las rnareas, Aclarando que '?n efec'to, la
siniliturl general entre dos mareas no depende ele las elementos rtistintos quc aparezean en ellas, sina cle

los elementos semejantes o de la senejante disposie ión de esos elementos'i Fundamenta esta regla, en que
en la nrayorfa ele los easos, "la eonfusió,n /?d es un ltecho de la easualidad, sino de la intene 'ir
eonfusianes y de aproveehatse de la reputaeión ¡Je Ltna marca existente y la inelusir o.§

elistintos no tienc otra iinalidad que afirmar o s¿rsfener e¡ue las mareas son ine:onfu en el
fbnrlo la segunda puede scr une imitaeión de la prirnera"/, --=-=--"'--- ---------------"-/Í,

.i I tttettna
itdeü l'iüu¡ttiai¡ .",-l
triri l¡tclectuai



OINECCIÓN NAEIONAT BE

qüt§sJ'i[8+il, V& G()BIEIINO r¡ur. PARAGUAI
§d PARAGUAY REKUAI

PARAOUAY

Resorución02J I
POR Iá CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIéN N'27I DB FECHA 08 DE ABRIT DEZOZ4, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS IITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE
t.A MARCA'PARAUNO" CLA§E 05, EXPEDIENTE N' 2773812022, SOTICITADO POR LABOMTORIOS
GALENO §.4.----------

Adieir¡nalmeRte, se dehe evitar la dilueión r'le marcas eomo la de autos, En efeetr¡, el Dr', forge
Otamendi, en su obra DEREC Ho DE MARCIAS, expresa: " la teorÍa de la dilue ién ha sida erearla ¡tara
def'ender la relaeión marea.prutdrrcto, especialntente en €uanta a«¡uélla impliea el origen r/e ésfe, § se
permite eTtre eoexlstan eon ésta otras mareas lguales, el públiea eonsumidarya no sabrá el origen de los
productos (,,.),"'' = == = == "

Que, una mar€a dette eumplir la funeión esencial de elistinguir e identifiear produetos o servicios
dentro del rnereado, permitiendr¡ al eonsumidr¡r elifc.ronciarlos elarame¡ntcr de otros de igual naturaleza, Por.

consiguiente, rcsulta fundamental euestionarnosr ¿cuál serla la eapaeidad diEtindva de la preaente marea
solicitada para su regisEo?, más arln teniendo en cuenta qLre la denominaeiórr pretendiela por la parte
solicitante ya goza de un reeonoeímiento naeional e internacional signifieativo, es deeir, Ro se observan
elementos innovaeleires o difereneiadores suficie.ntes que les permitan destaearse de otros cornpetielores
e omerciales, En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, [a solie itud no eirmple con uRo de los
requisitos fr¡ndamentales para su registro eomo mar€a,,.,,.=

Que, el Ar:t, 2 Inc 0 cle la Ley 1294198, expresamente prohltre el registro de signos idéntieos o similares
para los misntos productos o servieios, o para prodactos o servieios diferentes, cuando puelieran eausar
riesgo de ceinFusión ei de asociaeión coR ese marea, situación que aconter.e en clr:asndparrtns,Yteniendo
en e Llenta qlle para el registrei mareario lo determinante es proteger a quien tiene uso exe lusivo de la mare a
eontra terceros y que en el casr¡ de auteis elaramente lray riesgo de confilsión al indueir a confursión o
asociaeión a la mare a registrada de manera tal que, el eonsumidor pueda creer que tienen un origen eomún,
resulta inviable la eoexisteneia paelfiea entre Ias mismas,

Qrre, la solieitrrd en trámite rJe registro se encrrentra igualmente incursa en la prohibicién prevista en
el ine. g) del Art, 2, al eonstitt¡irse en una reproduceión total o parcial de un signo distintivo, idéntieo o
similar, rrntnriamente cnnncidn en ekeetqr fre$inq,nte rlel.,,lnr'rhlif n y que perteneee a un tereero, En efecto,
resulta evidente gue la denominaeién 'PARAUNO' reproc,luce sustaneialmente el signo distintivo "PARA
UNO', ele tittrlaridarl del elub Olimpia, euyo uso, clit"usión y posieionamiento le han otorgado notoriedad en
el seetor pertinente del pútllieo, generando el registro pretendido un evidente riesgo de asociacién,
eonfusión y aprovechamiento indebido de su prestigio y fuerza distintiva,

Al respeeto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan euanto sigue:
"(,,,) Un signo que, a través dc.su uso y promoeión publieitaria, ha adquirido una reputaeión o notoriedad
ante lr¡s consumidores ¡tertinentes goza de un carácter distintivrt reforzada, El caráeter disfinfivo reforzada
está por eneima del earáeter distintivo normal, Si una marea anteriar tiene un earáeter distintivo refarzado
par razón cle su reputaeión o natoriedad ello puede f:avr¡recer una eanclusión de riesgo de confitsién o rle
asoeiaeión respeeto de una marca posterior, inc.luso tratándose de praduetos o sen,ieias diferentes (véase
el rubro 3, abaja).,./.., Las marcas que tienen un earáeter distintiva reforzado par su reputaeión o
notorie¡lad, gozan de una proteceión más antplia que las mareas ean un caráefer distintivo menor, La
Añeina tendrá en euenta el earáeter distintivo ret'brzado de una marea anterior para cleeidir si una marc,a

entre dos mareaa será relevante el earáeter disti¡ttivo retbrzado, reputaeién o notariedad,
anterior, El aleanee ele la proteceión de, la ¡narea anterior determinará si el uso de

: CITAMENtll, lorge. DEtlFlCHO DE MAR('A§, Buen0s Arreu. Al¡eledp Perrr¡t l.pli¡ NFrrr'i, ArBtsnttnir, ?0t-2, llva, Ed, Pág,4§S,

posterior puede dar lugar a un riesgo ele e'anfusión, ineluiela el riesgr: de asaciación,,,/,,,8n
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n"sotueion0 27 9
poR tA cuAt sE REVocA IA RESotuctóN N'z7t DE FEcHA 08 DE ABRIT DEzoz4, DIcTADA poR I¿,
ptnscctéN DE ASUNToS MARcARIoS trTlcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE

tA MARCA'PARAUNO" ELASE 05, EXPEDIENTE N' 27738/2022, SOLIETTADO POR L"ABORATORJOS

GATENO S,A,--""===-=-

causarfa un riesgo de esnfusiót1, ya que la ntarea arteriot'goza de un deree'ho exelusivo que prevaleee sobre
la mart'a posterior,(,,,)t'i =====,=======

Que, tras el análisis preceelente, vemos que exlste sirnilitrrd suficiente de signifieativa magnitud, ya

que las mareas en pugne contienen elcmentos bastante asoeiables, En base a las eonsideraeiones de heeho
y ele rlereeho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente eautelar y ttritivo del dereeho
mereario, eonforme a lo dispuesto en la tey N'1294/98 de Mareas; es eriterio de esta elependeneia
administrativa que eorresponde revoear la Resolulidrn apelacla por ser insosterrible una eoexistencia
paeltiea entrc las mismas,

POR TANTO,
tá. DIREETORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE

Art,Iq

Aft.2q

REVOCAR la Resolución N" 271 de f'eeha oB de abril de'¿A24 dietada por la Direeción
de Asuntos Marcarios Lrtigiosos,

DISPONER el arehivo rle la solie itud ele registro de la nrarea 'PARAUNO", elase 05,

de la flrnra TABORATORIOSExpediente N" 2779812022, sulieitada a nsmbre

Art,3s NOflFIQUE§EporCédula,.""--
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Resorueión*,0 2 g o
POR LA CUAL SE DECLARA LA EADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA PATENTE
'uN MÉropo pARA coNTRoLAR LAs MALEzAs EN uN eAMpo DE pLANTAs oe arcopóN;, expeotcNTE Nq
OO55,4I2OL2 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2012, SOLICITADA POR DOW AGROSEIENEES LLE,"",".",=..

Asuneién,/f II4AY 2|l?6

VISTO: El informe de la Aetuaría de fecha 20 de mayo dcl 2026,..".

CONSIDERANDO

Que, el informe de la ActuarÍa de feeha 20 de mayo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(,,,)También se
observa que ha veneido el plaza para el pago de las anualidades Números 7 a l5 eonfrtrme lo estableee el Art, 30 de la
Ley Na 16t0/AA "DE PATENTES DE INVENCIANES", par lo gue se recontienda declarar la eadueidad de plena
dereeho y posterior are hivamiento de salieitud,(,,,)"===.==.=.==

Que, el Artfeulo 30 de la tey 1630/00 'DE PATENTES DE INVENCIéN" estableeel " De las tasas anuales, Para
mantener en vigeneia una patente o una saficitud de patente en trámite deberán pagarse fasas anuales, Los pagas se
harán antes de eamenzar el perfada anual correspondiente, La fecha de veneimiento para el pago de eada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la salieitud de patente, La primera tasa anual se pagará antes de
comenzer el tereer año, eontado desde la fecha de presentaeién de la solieitud de patente, Podrán pagarse varias
tasas anuales par anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plaza de gracia de seis meses, eontados desde
el eomienzo del perfodo anual earrespondiente, abonando tamhién eanjuntamente el reeargo estableeido, Durante
el plazo de graeia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigeneia, h nlta ae paga de dM
tasas anuales eonforme al presgte Aftfculo p,mducirá la.cedwidad =de=.la oatente o.de la pgljgjtud de
DaLente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificandr: las constaneias de autos eomo asl tamtlién el Sistema
lnflornlático de la Direccién General de Propiedad lndustrial, se ha constatado que efectivamente, en la solie itud NE

OO554I2OI2 DE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "UN MÉTODO PARA CONTROLAR LA§ N4AIEZAS EN UN CAT\4PO DE
PLANTA§ DE ATGODÓN', Ro se registra pago de las anualidades Nq 7 a l5 estando veneidos los plazos, tanto
ordinario como el de gracia, previstos en el Artfculo eitado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de
interés del solieitante en ntantener con vigencia su solieitr-rd y la inexorable eadueidad de la solieitud por el
traRse rrrso del tiempo,"

Que, en ese sentido, habiendo transe urrido el plazo previsto en la legislacién vigenfe, eorresponde dee larar la
eaducidad de pleno dereeho y ordenar el arehivamiento de la solicitud Ns 00t54/2012 DE Ot DE NO\IIEMBRE DEt
2012, 'UN METODO PARA CONTROLAR tA§ MATEZAS EN UN CAMPO DE PTANTA§ DE ALGODÓNT----....-......-.--

Que, en virtud a las eonsideraciones realizadas, haL:iéndose constatado la falta de inter'és por parte del
interesado en mantener en vigencia su solieitrrd, halriendo transeurrirlo en exeeso el plazo legal pr"evisto,
correspottde declarar la eaducidad en la solicitud N0 00554/2012,.----=.--=-

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEFALINTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Inveneién N-q 00554/2012 de feeha 05
de enero del 2ol2 'UN METODO PARA CO EN UN CAMPO DE
PLANTAS DE ALGODÓN", solicitada ¡ror DOWAGROSCIENCES

Cristaldo

ecto¡a General Interina
ión General dc Propiedad Indu¡rrial

ión Iiacicnrl dt !ropiedad Intelecru:l

t.ll D

Art. 29 NOTIFfQUESE y eumplido ARCHIVAR



DIRECCIÓN NACIONAL DE

q#t'§3JtE3+3;," W ^\ GOIllEItNOprl. I PARAGUAI\W PARAGUAY I nETUAI
PARAGUAY

Resorución*.o 28 1

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENM DE SOLIEMUD DE REGI§TRO DE LA PATENTE
'coMBINActóN pp pRoDucros Acrwos FUNGIcTDAs euE cot¡TIENEN uN DERIVADo DE oxtMÉren v
PROPINEB', EXPEDIENTE NP 37440/2006 DE FECHA 30 DE NO\REMBRE DEt 2006, SOTIEITADA POR BAYER
CROPSCIENCE 4G........

Asuneión,22 llIAY 2026

VISTO: El infrrrme de la Aetuarfa de fecha 20 de mayr¡ del 2026,=.=-

EONSIDERANDO

Que, el informe de la Aetuarfa de feeha 20 de mayo rlel 2026 en su parte pertinente, reza:"(,,,)Iambién se
obserua que ha veneido el plazo para el pago de las anualidades Números l7 a 20 conforme lo estableee el ¡rt,3A de
la Ley Nc 1630/00 'DE PATENTES DE INVENCIONES1 par lo que se reeomienda deelarar la eadueidad de pleno
d erecho y pasteri ar arc hivami ento d e soli ei tud, (.,.)"= = = - = - = -' - -

Que, el ArtÍeulo 30 de la Ley 1630/00 'DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece; " De las tasas anuales, Para
ntantener en vigeneia una patente a una solicitud de patente en trámite deberán pagarse fasás anuales, Las pagos se
harán antes de eomenzar el perfodo anual correspondiente. La feeha de vencimiento para el pago de eada tasa anual
será el aniversario de la téeha de presentación de la sr¡licitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes ele

comenzar el tercer año, eontada desde la fec:ha 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 sels /nese-s, e antadcts desde
el eamienzs del perfodo anual eotespandiente, abctnanda también coniuntamente elreeargo estableeida, Durante
el plazo de gracia la patente o la salicitnd de patente manfendrá su plena vigeneia, b-falta de @ga de abuna dek§
tasas anuales confarme al presente-!11:.úculo¿trodueirá la c,:adali€lad .Sk:Ja_Wtente o de la solleitud sh
Datente.

De aeuerdo al informe de la aetuaria y, veritieando las eonstarreias rJe autos eomo asf también el §istema
Informátieo de la Direecién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efeetivamente, en la solicitud N

3744012006 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, .COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTMS FUNGTCIDAS QUE
COi¡TIENEN UN DERIVADO DE OXIMEffin V PROPINEB", no se registra pago de las anualidades Nq fi aZA estando
veneidos los plazos, tanto ordinario como el de grae ia, previstos en el Artfeulo eitado precedentemente, lo eualpone
de manifiesto la falta de interés del solieitante en maRtener eon vigencia su solicitud y la inexorable eadueidad de la
solie itud por el transcurso del fiempo,---- -

Que, en ese sentido, habiendo transeurrido el plazr: previsto en la legislacrén vigente, corresponde eleelarar la

caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 37440/2006 DE 30 DE NO\4EMBRE DEL
2006, "COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGTCTDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTERY
PROPINEB'.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solieitud, habiendo transcurrido en exeeso el plazo legal previsto,
eorresponde deelarar la eadueidad en la solicitt¡d Na 37440/2006,=--'=-='=

Art. la

PORTANTO,
I-A DIREETORA GENEMT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAT

RE S U ELVE

ORDENAR la eaducidad en la sr¡lieitud de Patente de Inveneión Ne ?7440/2006 de fee ha ?0

de noviemhre del 2006 "eoMBNAelÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDA§ QUE
CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMÉTER Y ", solieitada por BAYER

CROPSCIENEEAG.

Cristaldo
lnte¡ina

Art.2e NOTIFf QUESE y e Lrn rpl i d o ARCHIVAR. = - = - = = = - -. = - = = - - - :

Prcpiedad Intelectual
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ffi2"""'
poR LA cuAL sE REVoeA LA RESoLUctéN nr-Rrsot N' ,uru-* DE FEcHA 30 DE ABRIL DEL
zo2o, DIcTADA poR LA omrcetóN DE PATENTEs, EN EL EXpEDIENTE DE sotletruD DE
REGISTRO DE PATENTE 'COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROTAR PLAGAS DE
IN\IERTEBRADOS', EXPEDIENTE N' 3M7712009, DE FEEHA 29 DE SEPTIEMBRE DEt 2009,
SOLICITADA POR BASF SE, .-.-..-...

Asuncién,f llrlAY 2026

VISTO: El reeurso de apelaeién interpuesto por el representante conveneional de la firma BASF §8,
contra la Resolueión DP-RESOL N' 2020-184 de fecha 30 de abril del 2020, dietada por la Direeeión de
Patentes, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de junio del 2020 se presenta el representante eonvencional de la firma BA§F
SE, a interponer recurso de apelacién eontra la Resolueién DP-RESOt Nn 2020'184 de fecha 30 de
abril del 2020, dietada por la Direeeién de Patentes

Que, en feeha t0 de agosto ciel 2020 fue dietada la providencia que eoncede el recurso de
apelacién interpuesto, elevándose los autos al superior,

Que, en feeha t6 de julio del 2025 expresa agravios el apelante, En fecha 07 de noviembre del
2025 se llama Autos para resolver, Esta Direeeión General, eomo medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Ofieina de eoordinaeión de Relatoria de Apelaeión de 2da instaneia pera LIR Dietamen
téenie o en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios,="=======.

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: " (,,.) Que, el dictamen final de la Asesorfa Tée'niea de
Patentes DP-ATP N' 78/2020 entre otras cosas dice; " Dado que el solicitante no salvo las objeciones
señaladas en la Vista de Fondo N" 2 DP-ATP N' 30/2019 de fbcha At/n/20t9, y realizado elexamen de
fondo correspondienfe, se dictamina que la solieituel, desde elpunto de vista técnieo de,l examinador
NO CUMPLE con los requisitos de patentahilidacl dr'spuestos en lt¡s artieulas 3o, 8u, l5u y l7u de la t,ey
1630/00 "De Patentes de lnveneiones". Par tado lo expuesto, se reeomienda el RECHAZA ele la
presente solieitud, salvet mejor pareeer de la Direce ián General de Propiedad tndustrial, (,,,)",,=.=....==""

Qtre, el recurreRte funcla sus agravios en los siguientes términos: '(,,,) El daeumento Dl enseña
que el anilla de piridazina debe susfittruse¡tara garantizar la actividad herbicida (ver el gnryto R5 en la
reivinclicaeión I de Dl, r'uyo signifreada no puecle ser hidrrigenfl, eamo se men(:ir¡nó con
anteriariclad en el ¡trese'nte trámite, Dl no menciona ntnguna actividad insectieida en absaluta, Por
otra parte, en lo que respeeta al dacumentet D2, elexaminadorsostiene queexisteunasuperposición
entre l¡ts comprrcstos gue se reivindican en la presentc' salieihtd y las cam¡tues¡fos de antranilamirla
de D2. Respetuosamente, el solicitante señala que esre na es el caso, El doeumenta DZ enseña en la
reivindieaeión I una sustitución clel anillo dc, ¡tiridaina mediante otra enlaee amida, q¿le se exeluye en
las nuevas reivindieaeiones donde RU, RV y RW son hidrrlgeno. eomo se meneionó previamente, un
sttstituyente en el anillo de piridazina disminuye significativamente la aetividad de los presentes
insecticidas. Asimismo, cabe señalar que las antranilamidas reivindieadas en D2 perteneeen a la e lase
de modo de acción inseeticida de los moduladores del receptor de rianodina (elase zSjÉlJ!?Aq,
mientüs que la presente inveneién se refiere a los ntoduladores de órganos cordotonale
IRAC), qLte son extremadame,nte difbrentes desde el punto de vista estruc'tural(,,,)""""¿-
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nesotucion0 252
POR t.A CUAL SE RSIOCA LA RESOLUCIÓN DP.RESOL NO ZOZO.TE+ DE FECHA 30 DE ABRIL DEL
2ozo, DtcrADA poR Lá, DrREceléN DE pATENTES, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE PATENTE 'EOMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROI.AR PI..AGAS DE
IIflIERTEBRADOS', EXPEDIENTE N' 3447712009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009,
SOLIENADA POR BASF SE. ........-.

Que, e orresponde a esta Direceión resolver sobre la procedencia o ns del recurso interpuesto, -

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N" 1630/2000, rez.a: "Atúcttlo B,- De la

solieitud de patente, El solicitante de una patente podrá ser una persana frsica o una persona jurídica,

naeional o extranjera, La solicitud de patente de inveneión será presentada a la Dirección de la
Propiedad lndustrial, que le asignará número, fecha y hora de presentaeión, e incluirá lo siguiente: a)

lss datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su desuipción;
c) una o más reiuindiceciones; d) los dibujos qae correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de

patente deberá indiear la fecha, el número y la ofieina de presentación de toda sslieitud de patente u

otro tftulo de proteeción que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, euyo proeedimiento incluya un examen de fondo de la solieitud de la patente y qLte se

refrera total o pareialmente a la misma inveneién reivindieada en la solieitud presentada a la
Direeei1n de la Propiedad lndustial,» ""-'-,--'

Que, revisadas las esnstaneias del expedieRte, sc eoncluye que: a) La Direeción de Patentes ha

resuclts elreehazo de la solieitud Nq 3447712009 basándose en elDietamen Finalde Fondo de feeha 16

de abril del 2019, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 14 (eatoree)

reivindieaeiones, presentado en el expe.diente Ns 19107669 de fe,cha 07 de mayo del 2019 como

contestaeión a la vista de Fondo Ns 2 DP=AI'P N" 30/2019 de fecha 0l de octubre del2019, notificada al

solieitante el 02 de oetubre del 2tllg b) El reehazo de la solicitud de patente es realizado

prineipalmente porque las reivindicaeione,s carL,cen de ¡rivel inventivcl y claridad c) EI solicitante, en

su ese rito de expresión de agravi«-rs, nuevanrente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio
argumentando que las mismas eumplen con lus eriterios de patentabilidad y fueron adaptaclas en

base a las observaciones hechas en el Dietamen frnal de Fondo DP-ATP N" 78/2020.

PssteriormeRte, coffrs medida de' me¡or proveer, la Drreecién Genc,ral de Propiedad lndustrial

rernite el Expediente a la Coordinacién de Relatorfa de Apelae ión de Zda lnstancia, a los eFectos de la

forunulación de un Dietamen Técnieo sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El

exanrinadsr a través de su Dietamen Téenieo de Fee'ha 24 de abril, determina que las reivindieaeiones
presentadas fueron expresatlas de manera más clara y que las objeeiones heehas en dietámenes

anteriores fucron subsanadas, por lo que e UMPLE eon los requisitos de patentabilidad exigidos por la
tey 1630/2000 de 'Patentes dc lnvenciones" en sus Art, 3 y u, 8'.

Que el Dietamen de la Asesorfa Téeniea del Departamento de Relatorfa de Apelaeión, entre

otras eosas dice: "(..,) La eombinación de los rlocumentos Dl, D2 y Dj na conduce de manera evidente

a la invención, En pArtieular, no existe ningún ineentivo técnico que motitre al experto en la materia a

eliminar los sustituyentes del anilla de piridazina enseñados eonlo esenc'iales en Dl, ni a contbinar
elieha modifieaeión eon la estructura inseeticida general de Di, Aclieionalmente, los datos técnicos
a¡tortados evideneian un efeets sorprenden tc,, cr.rnslsfente en que la auseneia de sustituyentes en e/
anillo de piridazina eonduce a un inerementct de la aetividad insecticida. Es por ello que se puede
eoneluir que en base a Dl, DZ y Di, no se su¿¡rere ni mrstitta al experto en la materia a ntodificar los

eampttestos eonocidos en la direeeién reivindic'ada. En ¡tarticular, la eliminacién de sustituyentes en

el anillo de piridazina constituye una modtfieac'ión cantraria a la enseñanza explicita de Dl, no
sugerida pur D3, y ajena a la estructura de D2. El efbcta técnico dernostradtt, eonsistente
de la aetividad inseeticida asociada a la ausenua de sus¡iru¡'e,ntes, resulta inesperaclo y
a partir del estado de la téeniea (,,,)"----"""--- -k5 

¡
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ResoruciónN. 0 2S 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIéN DP-RESOL N'2020.184 DE FECHA 30 DE ABRIT DEt
2020, DICTADA POR LA DIRECEIÓN DE PATENTE§, EN Et EXPEDIENTE DE §OIICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE 'COMPUESTOS DE PIMZOT PARA CONIROIAR PLAGAS DE
III\trRTEBRADOS', EXPEDIENTE N' 3M7712009, DE FEEHA 29 DE SEPTIEMBRE DEt 2009,
SOLICIIADA POR BASF SE, ..-.....-.

Que, finalmentel, no ser debe perder de vista quei uno de los fines de la tey de Patentes es

permitir que los inventores puedan reeuperar su inversión otorgándoles una reserva de mereadr¡, lo
que a su vez sirve de ineentivo para Ruevas invenciones lo que, en riltima instaneia, rerjunela eR uR

clars benefieio a la economía naeionalr,==

Por [o tanto, esta Dirección General cr¡nsiclera procedente, REVOCAR la Resolueión DP=RESOL

N' 2020-184 dictada por la Direeeión de Patentes que Rechaza la solieitud de registro de paterrte de la
inveneión 3447712009 de fecha 24 de sep:tiembre del 2009.-'--""="

Art.le

POR TANTO,
LA D IRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolueión DP"RESOL N' 2020=lE4 de feeha 30 de abril del2020,
elictada por la Direeeión rle Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOTICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N' 9A94477 Dtr
FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL2OO9, SOLICITADA POR I.A FIRMA BA§F §E,

BAJO LA DENOMTNACTÓN "COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROTAR

PIAGAS DE IT.I\trRTEBMD OS "

Art.z e ORDENAR la proseerrción de
.COMPUESTOS DE PIRAZOL
INVERTEBRADOS', ¡ II 74477 I 7,009

trámites en la solie itud de patente

PANA CONTROLAR PTAGAS DE
trre del 2009,======='=

Art.3e NOTIFIQUESE peir cédula,--- -'"- -- --'- "= -: )

Cnstaldo

tora General Interina
General dt ProPitdad lndustrial

Nacional de Propiedad Inrelecruel

' Rapela. Miguel A., Innovae ión y Propieclad Intelectr.ral en el mejoramiento vegetal y biotee nr:logfa, Editorial l-leliasta,
Buenos Aires, Argentina.2006. p. 74.
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nesorucionNo 2 g 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUqéN DP.RESOI N' 2O22.IOó3 DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR I.á DIRECCIéN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENIE "COMPOSICIéN HERBIEIDA", EXPEDIENTE NN 1511227, DE
FECIIA 1I DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARY§TA LIFE§EIENEE INE

Asuneidrn,22ll¡,y 
2026

VISTO: El reeurso ele apelaeión interpuesto por la representante conveneional de la firma AF¡fsTA
LIFE§CIENCE INe,, eontra la Resolueién DP=RESOL Nq 2022=1063 de fecha 26 de dieiembr:e del 2022,

dictada por la Direee iérr de Pate ntes, y: ===========-

RE S ULTAI

Que, en feeha 20 de febrero del 2023 se presenta la representante eonvencisnal de la firma
ARYSTA LIFESCIENCE INC., a interponer reeurso de apelaeién eontra la Resolueién DP.RESOI Ns
2022'1063 de fecha 26 de dieiembre de|2022, dictada por la Direeeión de Patentes

Que, en fecha 08 de marzo del 2023 , fue dictada la providencia que eoncede el reeurss de
apelacién interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 24 de noviembre del2023 expresa agravieis la apelante. En feeha 22 de octubre del
2024 se llama Autos para resolver. Esta Direeeión Ge¡reral, eomo medida de mejor proveer, remitió el
expediente a la Ofieina de eoordinaeión de Relatorla de Apelación de Zda instaneia pare un Dietamen
tée nico en relacién a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravio§,,=.=.=====

EONSIDERANDO

Que, la Resolueión recurrida rezat " (,,,) Que, el dietamen final de la Asesorfa Téeniea de
Patentes DP=DEF N'410/2A22, entre otras eosas diee: "Dado que el solieitante no salva las objeeiones
señaladas en la vista de Fondo N" I DP=DEF N' 216/2A22 de t'eeha l5/Ail2022 y realizanelo el examen de
fonda eatespondienfe, se dictamina que la salieitud desde el punto de vista del examinariar. NO
CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dlspuestos en los artfeulss 3u, 8', l5u ¡, 17' ele la Ley
1630/00 "De Patentes de lnveneiones". Por todo lo ex¡tuesto, se reeomienda el REeHAZO de la
solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección(,,,)".---"-....

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términe¡s; "(,,,) Según el exantinadar Dl
(U55629262A) menciana un ¡nétaelo para eontrolar mal¿:zas en cultivas en ereeimiento que, eons:lste
en adninistrar <iex herbic'idas de ciclc¡hexadiana en canticlades sinérgieamente efeetivas', sjene/o esos
activos eletodint y caloxidint, Tantet Dl ersmo la ¡tresente solicitud mencir¡nan composieiones donde
el ingrediente aetivo es un compuesto derivarlo de eiclohexadionas, eomo pet ejemplo eletodint; par
tanto Dl ya prevé la preparac'ión ele composieirsnes c'on el ingrediente aetivo eletodi¡n, Sin embargo,
cabe señalar qlte Dl na dice ni desc:ribe ni enseña una composieién que consista en solo una
eetmbinac'ión de das compuestos solame,nte, a saber, un primer compuesta seleeeionado de
r1uizalofbp-p-etil y rluizaktfttp-p-tefitriJo o sus sa/es, y Ltn segunrlo gempussto que es e'letodim en una
relación concreta de l:1,8 y l:2,2 respectivamente, Según elExaminador DZ @N1CI2696617A)meneiona
eomo aetivex un eoncentrado de plaguietda emulsional'tle eam¡tuesto ¡tar eletadim, aeetoelor y
quizalafop-p-etila. Así al comparar DZ con la presente salic:itud, en ambos easas mene'ionan
eomposiciones herbicidas que contienen Erizalotitp-p-etil y cletodim cama ingredientes aetivos: DZ
anticipa la preseneia de los compuestas eitadas eamo parte de una eomposieién, Sin embargo, en
nuestra opinión, no salo DZ divulga una composición ternaria, sino que además no eleseribe ni ense¡1a

Ltna camposición gue consiste en la eombinacion de los das únicos aetivos eletodim y un primer

ffti':rtr¿
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poR LA euAt sE coNFIRMA r.R RESoLUctóN pp-nrsol N' 2022-1067 DE FEct{A 26 DE
DIcEMBRE DEL zo2z, DICTADA poR LA prnncctóN DE pATENTES, EN EL ExpEDIENTE DE
sottelruD DE REGlsrRo DE PATENTE "coMposrctóN HERBIcTDA', EXpEDTENTE No rsuz2z, DE
FEEHA U DE N,IARZO DEL 2015, SOLICITADAPORARYSTA LIFESCIENCE INC

las proporeiones reivindicadas l:1,8 y l:2,2, En este sentirJs la sinergia es un efeeto técnico
sorprendente y totalmente impredecible elue un expcrto no puede esperar, y por lo tanto, la
eontposieión herbieida reivin«lieada debe eonsieler?r.se inventiva, (,..)" """"'

Que, eorresponde a este Diree cién resolver sobre la proe ecleneia o nt¡ del reeurso interpuesto. -

Que, en primer lugar se observa que el Art, l3 de la Ley N' 1630/2000, reza: ",Arúculo 13,- De la

solieitud de patente, El solicitante de una patente podrá set una persona ffsiee o una persona jurfdiea,

naeional o extanjera, La solieitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad lndustrial, que le asignará número, feeha y hora de presentación, e ineluirá lo siguiente: a)

los datos del solieitante y del inventor; b) la denantinaeión atribuida a la invención y su desuipción;
e) une o más reiuindiaaeiones; d) los dibu¡os qLte eorrespondieran; y e) un resltmen. La solicitud de
patente deberá indiear la feeha, el número y la ofrcina de presentaeión de tada solieitud de patente u

otro tftulo de proteeción que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, eayo proeedimiento ineluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se

refiera tatal o pareialmente a la misma int,enci¡Ln reivindicada en la solicitud presentada a la
Direeeión de la Propiedad Industrial." -----------

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

resuelto el reehazo de la solieitud Nq l..l227l2ol5 ttasándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19

de dieiernbre del 2022, elaborado por el examinaclor, en base al nuevo pliego reivindieatorio de

quinee (15) reivrndicaciones, presentado en el expediente Ne 7289533 de feeha 13 de octubre del2022

ec,R1o eontcstaeión a la vista de Fsndo Ns I DP"DEF N" 216/2022 de feeha 15 de julio del 2022,

notifieada al solieitante cl tq de julio del 2022; b) El rechazs de la sr¡lieitud de patente es realizado

prineipalmente porque las reivindieaeisnes eareeeR de nivel inventivo y de elaridad; e) El solieitante,
en su eserito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un Ruevo pliego reivindieatorio, coR

euatro (4) reivindieaeisnes,"-=-

PosteriormeRtc, eomo medida de mejor proveer, la Direceión General de Propiedad lndustrial
remite el Expediente a la Coordinacién de RelatsrÍa rJe Apelaeión de Zda lnstancia, a los efecteis de la

f'onnulaeién de un Dietamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El

exanrinador a través de su Dietamen l'éenico de Fecha 30 de abril del2A26, determina que atrnque las

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

obijeeiones heehas en dictárnenes anteriores fueron sut¡sanadas, las mismas aún carecen de Nivel

lnventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos cle patentalrilidad exigidos por la t.ey 1630/2000

de " Patentes de Inveneioñes" en sus Art, 3' y 8"

Que el Dictamen de la Asesoría Técniea del Departarncnto de Relatorfa de Apelación, entre
otras e osas diee: '(,,) En términos generales, la simple mezela cle pesticidas conocidos /?o se considera

int¡e'ntiva euanelo: (i) los eontponentes individuales ya son conocidos, (ii) su combinación ha sido
sugetida o rlivulgada en el estado de la téenie'a, y (iii) no se dentuesüa wt et'ecta téenieo inesperado o
una mejora signifieativa rcspceta a las eambinaciones exisfenfes, En esfe caso, se eumplen estas

eondieiones, elado que tanto los eompucstt)s eomo s¿1 ¿lso eombinado s¿rri c

EtkEeet6r{ ñAcroNAL bE
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obvie a partir de D2, En eonelusión, la e'omposteión herbieida
inventiva frente a la eombinaeión de los documentos Dl y D2,

ntodifieaeión introducida (composicién binaria ;, ajuste r1e proporeiones) ¡tuede derivarse
reivindieada eareee

)'a
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PoR t-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN pp-nesoL N. 2azz.Lo63 DE FECHA 2ó DE
DtctEMBRE DEL zozz, DICTADA poR Iá p¡npcctóN DE pATENTEs, EN EL ExPEDIENTE DE
sollctruD DE REGISTRo DE pATENTE "coMpostctóN HERBIcIDA', EXpEDIENTE Nn tsnzzl,DE
FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFE§CIENCE INC

partiendo de D2 y eonsideranda las enseñanzas generales de Dl sobre sinergia entre herbieirlas,
habrfa llegada de manera evidenfe a una eompasieión binaria que eantenga ele;fttodim ),
qúzalafr>p-¡t-etilo, ajustando sus proparciones mediante experintentaeión rutinaria,(,,,)"===.".===========

Por k¡ tanto, esta Direceión General consirlera procedente, CONFIRMAR la Res«¡hteión
DP'RESOt N' 2022"1063 dictada pr:r la Direceién de Patentes que Reehaza la scllieitud de registro de
patente de la invene i6n 1122712015 de feeha tl de marzo del 201§,.""'

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución DP-RESQL N'2022.1063 de Feeha 26 de die iembre
del 2022, dictada por la Direee ién de Patentes'POR Et CUAL SE RECHAZA L,A

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N"20I5.15I1227 DE FEEHA II DE

MARZO DEL 2015. SOI"ICITADA POR LA FIRMA ARYSTA TIFESCIENCE INC,
.COMPOSICIÓN HERAICIDA", ". = " =

ORDENAR el archivo de

Ne I 122712015 de f-echa I I

la solieitrrd ele patenre'eoMPostelÓN HERBICIDA",
rJe ntarzo

Art.3e NOTIFIQUESE p«rr cérlula,-= ====. ==== =l

Art.Ie

Art.2 s

rectoralGeneral I nterina
ión Gcnerll de Propieded Indu¡rrial

óo Neciorial de Propiedad I¡relerrual
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUctóN op-npsol N. 2022-764 DE FEct{A 06 DE
SEmEMBRE DEL zozz, DIcTADA poR LA pmrcctóN DE pATENTES, EN EL EXpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE 'METODOS PARA MEIORAR EL CRECIMIENTO DE UNA
PLANTA" EXPEDIENTE N' 1442989, DE FECHA 2,6D8 SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FME
CoRPoR.ATION .---------

Asuneión, I f |v|AY 2026

VISTO: El reeurss de apelaeión inte,rpuesto pnr la representante esnveneional de la firma FMC
CORPORATION,, eontra la Resohre ión DP=RESOt Ne 2022-764 de feeha 06 de septiembre rlel 2022,

dietada por la Direeeién de Patentes, yl ======"-==-

RE § U LTA:

Que, en fecha 06 de febrero del 2023 se presenta la representante convencional de la firma FMe
CORPOMTION, a interponer re€urso de apelaeiéR contra la Resolucién DP=RESOI Na 2022=764 de
fecha 06 de septiembre del 2022, dictada por la Direeeién de Patentes

Que, en fecha 0l de marzo del 2023 , fue elietada la provideneia que eoneede el recurso de
apelaeión interpuesto, elevándose los autos al superior,

Que, en fecha 31 de agosto del 2023 expresa agravieis la apelante. En feeha 22 de oetubre del
2024 se llama Autos para resolver. Esta Direceién General, como medida de mejor Froveer, remitié el

c'xpediente a la Oficina de eoordinaeién de Relatorfa de Apelacién de Zda instaneia pare uR Dietamen
técnico en relaeién a las nt¡evas evideneias presentaelas en el ese rito de expresión de agravios,,======.-=

CONSIDERANDO

Que, la Resolueión reeurrida rezai " (,.,) Q¿¡e, el dietamen frnal de la Asesorfa Téeniea de
Patentes DP=DEF N'279/2022, entre otras eosas diee: "Dada que el solieitante no salva las abjeeiones
señaladas en la vista de Fonda N' I DP=DEF N" ?8/2022 de fecha ll/A4/2022 y realizando el examen de
fonda eorcespondiente, se riietamina que la solieitud desde el punto de vista del examinador, NQ
?UMPLE eon las requisitos de patentabilidad dl'spuesfos en los artfeulos 3', 8u, l§e y l7u de la Ley
1630/00 "De Patentes de Invenciones", Por toda lo expuesto, se recomienda el RE1HAZO de la
solicitud, salvo mejor parecer de la Direceién(,,,)",---"-

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(,,.) Como fundaments,
respetuosamente me permito manifestar ante esa Oticina que el eontenido ele la resolueión Nu
2022-764 demuestra que, durante el examen técnico realizado a la solieitud denegada, se realizé una
evaluaeión incorrecta del objeto de la inveneién alli reelamada, sin cansiderar su verdadera aleanee y
la valiosa contribucién técniea. Las reivindieaciones se han mc¡difreado para resaltar la auseneia de un
componente insectieida, Debido a que eJ examinador continúa en desaeuerda eon que las
reivindic:aeiones no son simplemente el uso de la composicién, hemas ineluido una defrnieión
adicional de /os pasos para preparar la mezela, incluyendo el paso de rnezelar las eomponenfes en
auseneia de un eomponente insectieida. El solieitanüe es consciente de que este es un argumenta
difleil de realizar, pero el heeho es gue el praeeso es muy simple, pero sin embargo es imporfante que
el erecimiento de las plantas se pueda mejerar srn e/lnsecticida presente. En vista delheeho de eyrc
las referencias ineluS,en el componente inseeticida en la composieién frnal, el Solieitante eree qae
esto es más inventivo que las refereneias, Este métado praporeiana un ineentivo para la redueeión de
eosfos, la reduceión del cantacta humano ean los produetos qufmieos inseetieidas y la reduceión del
im¡tacta ambiental por el usn excesivo de insee'tie idas, al mismo tiempa que brinela el be,ry

ro¡a Genetal lnte¡tna. 
,

Cencrai de PtoPicdad lnduttttat

l',,i,n,1 t, r,oPita'a rtott'-t'

meior ereeimiento cle las plantas, Si bien todas estos benefieios na se espeeifrean en la
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Resorución*'0 28 4
POR tA CUAI SE CONFIRMA Iá RESOLUCIéN DP.RESOL N' 2022.764 DE FECHA 06 DE
SEP/NEMBRE DEL 2022, DIETADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOTIEITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA MEIORAR EL CRECTMIENTO DE UNA
PTANTA', EXPEDIENTE N' 1442989, DE FEEHA 2ó DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC
CoRPoRATION .--------"

se¡ de sentido eom{tn darse eucnta de que estos bene,fieios resultan de la eliminaeión delinseeticida
rlonde no se neeesita y al mismo tiempo britular los benefreios rie un mejor creeimiento de las plantas
L'onlo se demuesffa en la salie'itud, La tée'ntea anterior enseña la aplic'aeién de composrc'ion¿,s

inseetie idas para redueit' el daña sufrido por los rllsce ros y, por lo tanto, ntejorar el ereeimiento de las

plantas, Esta se¡licitud enseña un métoda diferente'que impliea el uso de una e'ontposic'ión difert'nte,
pcra na es simplemente el uso lo que es inve¡ttivo, El método reivindicedo no cs simplentente la
aplieae'ión de una eomposición, es el paso de eliminer un eomponcnte enseñado por el estado de la
tée'niea, prcperer una eomposieión y luego apliearla, El ¡taso de aplicar la eomposieión es Ltn pasc)

¡teecsario para lograr el resultado deseado, ), por lo tanto, no elebe reproeharse al solie itante gue esfé
ineluido en el método reivindieado, Sin cmbargrs, la actividad inventiva radica en la ¡treparac'i(tn de la

ntezela sin rnsecric¡da (,,,)"

Que, e orresponde a esta Direeción resolver sobre la proe edene ia o no del recurso interpuesto, -

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

solieitud de patente, El solieitante de una patentc podt'á ser una persona fisiea a una persona jurfdiea,
naeional o extranjera, La sol¡eitud de patente de inveneión será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, feeha y hora de presenteeión, e ineluirá la siguiente: a)

las detos del solieitante y del inventor; b) la denontinaeión atribuida a la inveneión y su deseripeión;
e) una o más reluindieaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumcn. La selieitud de
patente deberá indiear la feehe, el n(tmero y la ofieina de presentación de toda solicitud de patente u

rttro tfzuls de proteeción que se hubiese presentado o patentada anteriormente en una instaneia
extranjera, euyo proeedimienta ineluya un exañcn de fondo de la solieitud de la patente y que se

refieru tatal o pareialmente a la misma inveneión reivindicada en la solieitud presentada a le
Direceión de Ia Propiedad Industrial," --=-------

Que, revisadas las eonstaneias del expreeiieRte, se coneluye que: a) ta Dirección de Patentes ha

resuclts el reehazo de la solieitud Ns 4?98912AA basándose en el Dictarnen Final de Fondo de fecha

02 de septiernbre del 2022, elaborads por el c.xaminador, en base al nuevo pliego reivindieatorio de

diez (10) reivindieaeiones, presentado en el expediente Ns 2259Oa3 de feeha 12 de julio del2022
eorno esntestaeión a la vista de Fonder Ne I DP-DEF N' 98/2022 de fecha I I de abril del2A22, notiflcada
al solieitante el 19 de abril del 2o2z; b) El reehazo de la solicitud de patente es realizado
prineipalrnente porque las reivindieae iones eareeen de nivel inventivo y de elaridad; c) El solicitante,
en su eserito de expresién de agravios, nuevanrente, prcseRta un Ruevo pliego reivindieatorio, con
diez (10) reivindieaeiones,---===-

Postcriormente, corRo medida de me¡or proveer, la Direeelén General de Propiedad lndustrial
rernite el Expediente a la eoordinaeión de Relatorfa de Apelaeién de 2da Instaneia, a los eFectos de la

formulaeión de un Dietarnen Téenieo sobre las nuevas evirleneias presentadas por el apelante; El

exarninador a través de su Dietamen Téenieo de Fc,eha 04 de mayo del 2026, deten¡ina quc aunquc
las nuevas reivindieaciones presentadas fueron expresadas de manera más elara y varias de las

ob¡eeiones heehas en dictárnenes eRteriores fue.ron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel
lnvcntivo por lo que NO €UMPLE eon los requisitos de patentabilidad exigidos por la

dc " Petentes de lnvencionel'en sus Art. 3u y 8' "---""""-

:,. t' '-$*.;H##,,T[flil'.: ' 
...Dltcción Gtnetrl de Ptopiedad lndultrtet

'. -,,'-'''.'ldtrecció¡NacionaldePropitdadlottltctuat
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Resolueién-M8 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN DP.RESOL N' 2022.764 DE FEEHA 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIREECIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE -METODOS PAIL{ MEJORAR EL CREEIMENTO DE UNA
PIáNTAN, EXPEDIENTE N' 1442989, DE FECHA 26DE SEPTIEMBRE DEL 2014, §OLICITADA PORFME
CoRPoRATION .---------

Que el Dictamen rJe la AsesorÍa Téenica del DepartameRto de Relatorfa de Apelaeión, entre
otras cosas dice: '(,,,) En este eontexto, la eliminaeión del insectieida no introduee una nueva
arquiteetura eompasieional ni Ltna inferaeeión téeniea distinta enfre los eampanenfes, sina que
simplemente suprime un ingrediente activo euyo rol es independiente de los eomponentes
estrueturales ya eonoeidos, Además en D2 ya proporeiona una enseñanza elara sobre e/ uso de sifieats
cle aluminio y magnesia eoma componente agrfeola benetir:iaso para el ereeimiento de eultivos, Por
ello, partir de dicha mineral y formularlo en una presentaeión distinta, ya sea eon o sin inseetieidas, S,

el uso de agentes drspersantes y estabilizanre§, padrfa eansiderarse una adaptaetén téeniea pre,visible,
espeeialmenfe sI eJ abjetivo es faeilitar su aplieación homogénea sobre semillas, material de
prapagaeión, suela o partes rzegefa/es, En c:anseeuencia, la c-.araeteristiea distintiva alegada en la
presente solieitud, eomo la ausenc:ia de rnsee'tie ida, no confrere por sf misma novedad fimeianal ni
efecto téenieo inesperado, )/a que el resta de las eomponentes y su funeión dentra de la eompasiei(tn
están plenamente deserifos y reconoeidas en el estado de la téenica, La madifieaeián se limita a una
seleeeión negativa de eomponentes dentrr¡ de un s¡stema ya conacido, la eual constifuye una
variaeií¡n obvia para el experto en Ja materia Adieionalmente, desde el punta de vista del métarla
reivinelicado, el mismo se limita eseneialmente a (i) mezclar eamponentes fc¡rmulantes c'anaeiclos
hasta homogeneidad y (ii) apliear la composición obtenida a matr.rial de propagaeión vsg¿,¡sl, Estas

operaciones cctnstituyen práctieas nttinarias y universalmente conoeidas en el ámbito de la

formulación y aplieaeión de produc'tos agrfeolas, tal conte¡ se evideneia en Dl y D2, dr¡nele la
preparaeión de mezelas eon eoadyuvantes y sLt postet'ior aplieaeion direeta a eultivos o semillas es

una ensc:itanza constante del estada de la téeniea, En esto sentido, la auseneia del insee:tieida na
madifica la naturaleza del métoda reivindieado, ya que las etapas del método permaneeen
sustaneialmente idéntieas a las divulgadas en el estado de la téeniea, variando únieamenfe la
preseneia a auseneia de un ingrediente especffieo dentra de la eomposieión, Por lo tanto, el método
reivindieads no puede eansiderarse con nivel inve:ntivo en sf mismo, ya que las etapas que lo
eonstituyen, asf eomo su seeuencia operativa y finalidad general de aplieae ión agrleola, §e en€Ltentran
plenamente antieipadas por el estado de la téeniea,,(,,,)"=-="=,"-

Por lo tanto, esta Direeción General eonsidera proeedente, eONFIRMAR la Resolueión
DP-RESOI N' 2022-764 dietada por la Direeeién de Patentes que Reehaza la solieitud de registro de

patente de la invención 4298912014 de feeha 26 de septiembre del 2014.

Art.le

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD INDUSTRLAL

RESUELVE
CONFIRMAR la Resolrrción DP-RESOL N' 2022-764 de fecha 6 de, septiembre
del 2022, clictada por la Direceión rle Patentes "POR Et CUAI SE RECHAZA LA

SOLÍCITUD DE REGISTRO DE PATENTE N'20I4.1442989 DE FECHA 26 DE

SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC EORPORATION,

'METODOS PARA ME ORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA',==-"-,-"=====.

Art.2 e ORDENAR el arehivo de la solicitud de patente -METODOS 
PARA MEJORAR

EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA', N 42989/2014 rje feeha '26 de

a Pamela Cristaldo
Dilctora Ge ne¡al Inrerina

'üircciión 
General de propiedad Indusrrirl

Direcció¡ Nacional de propiedad Inrelccrual

Art.3e NOfiFfQUBSE por eédula,=====
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ReEorueién0¿8 5
poR LA cuAt sE coNFIRMA LA RESotucróN N' 659 DE FEcHA 05 DE Aeosro DEt 2019,
DlcrADA poR LA pmgcetéN DE pATENTES, EN EL EXpEDTENTE DE souetruD DE REefsrRo DE
pATENm 'FoRMA calÉNteR DIVISIBTE QUE pEzurrE UNA LtacRActóN MoDIFIcADA DEt
PRINCIPIO AETIVO', EXPEDIENTE N" 8072862, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEt 2CI08,
SOLICITADA POR tES LABORATOIRE§ SERVIER .. " " ". " ". " "

Asuncién,22lLÁrY 2026

\4STO: El recurso de apelación interpuester por la representante eonveneional de la firma tE§
LABORATOIRES SERVIER,, contra la Rr.solueién Ne 659 de fecha 05 de agosto del 2019, dietada por la
Direceién de Patentes, yi -------.--"

RE S U LTA:

Que, en feeha 12 de ageisto del 2019 se presenta la representante eonvencional de la firma LES

LABORAIOIRES SER\[ER, a interpoRer recr¡rso de apelaeién eontra la Resolueién Ne 659 de feeha 05

de agosto del 2019, dictada por la Direceién de Patentes

Que, en feeha 23 de agosto del 2019, fire dietada la provideneia que eoncede el reeurso de
apelaeión interpuesto, elevándose los autos al superior,

Que, en feeha 10 de octubre del 2025 expresa agravios la apelante, En feeha 25 de febrero del
202fi se llama Autos para resolver, Esta Diree ción General, e omo medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de eeiordinaeión de Relatorla de Apelae ión de 2da instaneia para un Dietamen
tée nico en relación a las nuevas evideneias presentadas en el eserito de expresién de agravios,,=========

CONSIDERANDO

Qtte, la Resolueión recurrida rezai " (.,,) Que, el dietamen frnal de la Asesarfa Téeniea de
Patentes AfN N' 175/2019, enfre ntras eosas diee; "Dado que el solieitante no salvo las objeeiones
señaladas en la vista de Fondo N' I AT N' 121/2018 de feeha 20fi2/2015 y realizanda el examen de
fondo en base a los antecedent'es encontrados, se dietamina que la solieitud desde el punto de vista
del examinador, NO CUMPLE eon los requisitos de patentabilidad dispuesfos en los artf€Ltlos 3u, 8u,

15' y 17" de la Ley l$A/00 "De Patentes de Inveneione§", Por tada lo expuesto, se reeamienda el
RECHAZO de la solicitud, salvo mejar pareeer de la Dirección General de Propiedad tndustrial
(.,,)".---------

Que, el reeurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(,,,) El daeumentrs Dl se eité
inicialmente eoma un doe umenta de eategorfa A, relevante únieanente para la reivindieaeián 1, dado
que la reivindieación I se ha visto limitada por la inearporaeién de earaeterfstieas téenieas de la
reivindicación l0 inieial, el daeumento Dl no es relevante para el pliego de reivindieaeiones
meñifreado gae se adjunta á esre escrito, En relaciót1 €on el problema téenieo de la presente
invenei(tn, el solieitante manifresta que el eitado problema técnieo cansiste en la formuJaeión de un
comprimido ditisible de liberacién prolangada, earacterizado porque el camprimida na divisible
(comprimido entero) y la dosis fi'aecionada obtenida por fraceionamiento presentan perfiles de
disr¡lución similares. Esfo es espeeialmente importante para la gliclazida, ya que es fundamental en
cualquier tratamienta ¡tara la diabetes controlar cem precisién la dosis para evitar la hiperylueentia, l.a
prcsente invencién resue/ve el problema: Como se ejemplifica en la sslieitud de patente, la presente
inveneién resuelve el problema de obtener una fornuilación de un comprimido divisible de
liberaeión prolongada, earacterizado porque el eontprimida entero y la dosis frace
fraccionamiento presentan perfiles lineale,s de liberación proktngada similares, et

e¡al dc P¡opitdad lndu¡uial

propiedad divisible y la de liberación prolctngada en una ntisnta tbrma
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Ressrueión-fl¿8 5
POR tA CUAI SE EONFIRMA tA RE§OIUEIéN N' 659 DE FEEHA 05 DE AGOSTO DEL 2019,
DI TADA POR tA DIREEEIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE "FORT\4A GAIÉNICA DMSIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIéN MODIFICADA DEL
PRNCIPIO AETIVO" EXPEDIENTE N' 80328ó2, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008,
SOTIEAADA POR LES LABORATOIRES SERVIER ...........

ye se ha explieado, la división de los eomprimidL,s en fragmentos aLtm¿'nta cansiderablemente la
su¡:ertieie, En eanseeuencia, suele alterar el pertil rle lit¡eraci,3n prulongada ele dichos fragntentos.
Por su parte el doe:umento DZ supera el problema tée'nie'<s de: los etsntprimidus divisibles de libe,rac'ién

sostenida graeias a su tbrma original, ranuras de rotura y Ltna su¡terfieie ele Íi'ac'tura redueida, El
comprimido clivisible de libt,raeión t'ontralatla de, D presenta unas propor?is,?e,s relativas e.rpecflicas
tle longitud/ancho/altura de las ranuras de 2,5 a 5/ 0,9 a 2/1, Estas ranurus reducen signiticetiva¡nente
las superfieles de fraetura, evitando asi los eli,eros desv,entajosos e/e/ aumento de superÍieie del
utnr¡»rimida divisible, A diferenda de los q,t.r¿, se: describe en D2, la setlución tée niea de la ¡tresente
petcnte na ineluye un tatnaño ni fbrma esper'ilieo.s para elcomprinirlo ni para las ranuras. En euanto
al daeume'nto D3, csrc sÉ, rcliL're a un cuntplitnirlo no divisible de glie'laziela micronizada de liberaeión
mad¡fieada, Par lo tantCI na resuelve el proltlema téenies de la presente inveneión. Por tlltmo el
documenta D4 se refrere e un camprimido r1e ilhcración sostentda no divisible, D4 no resuclve el
problema de la presente invención , es rleeir, la obtenr:ión de una fornulaeión de un eomprimida
divisible de liberae¡ón pralangada, earaeret'izada porque el eomprimiele eomple,to y una dasis
dividida obtenida por subd¡visión presenran perfiles lineales de liberación prolongada similares (,..)" -

Que, eorresponde a esta Direeeién resolver solrre la procedeneia o no del reeurso interpuesto. -

Que, en prirner lugar se observa que el Art. 13 de la l,ey N" 1630/200O,reza'."Atdculo 13,- De la

solieitud de patente, El solieitante de una patenfe podt'á ser una persolrá ÍÍsiea o una persona jurÍdica,
naeional o extranjera, La solieitud de patente de invenci1n será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, qtte le asignará ntimero, feeha y hora de presentaeión, e ineluirá lo siguiente: a)
los datrss del solicitante y del inventor; b) la denominaeién atribuida a la invención y su deseripción;
c) una o más reiuindieaeiones; d) los dibujos que corresltondieran; y e) un resumen. La salicitucl de
patentc deberá indiear la tbcha, el número y la oticina de presentación de toda solicitud de patente u
otro tftulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente e¡t une instaneia
extranjera, euyo procedimiento incluya un examen de tbndo de la solieitud de la patente y que se

refiera total o pareialmente a la misma inveneión reivindieada en la solicitud presentada a la
D i recei ón d e l a Pro pi e dad t n d ustri al,' = = = = = - = = = = -

Que, revisadas las eonstaneias del e,xpediente, se eonclrrye que: a) ta Direeeién de Patentes ha

resuclto el reehazo de la solicitud Nq 3286212008 basándose en el Dietarlrer'r Final de Fondo de f'echa

25 de ¡ulio del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo plie,go reivindieatorio de treee
(13) reivindieaeiones, prcsentado en el expediente Ne 19'¿7747 de fecha 22 de marzo del 2019 eomo
contestaeión a la vista de Fondo Ns I AT N" l2ll2018 de t'eeha 20 de dreic,mbre del 2018, notifieada al

solieitante el 27 de dieiembre del 2ol8: h) El reehazo de la solieiftrd de patente es realizado
prine ipalmente porque las reivindicaeiones earerren de nivel inventivo y de elaridad; c) El solicitante,
en su escrito de expresiÓn de agravios, nuevanlente, ¡rresenta Lrn nLrevo pliego reivindicatorio, con
tres (3) reivindieaeiones.-----"-

Posteriormente, eomo mcdida de mejor proveer, [a Direcerórr General de Propiedad lndustrial
remite el Expediente a la Coorelinación de Relatoría de Apelaeión de Zda lnstancia, a los efectos de la
fr¡rrnulaeión de un Dictamen Téenieo sobre las nuevas evideneias presentadas por el apelante: El

exarninador a través de su Dietamen Técnico de Fecha 06 de mayo del 2026, determina
las nuevas reivindieaciones presentadas fueron expresaelas de nrane ás clara

ob¡eeiones heehas en dietámenes anteriores fleron subsanadas, ll
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nesorucionN0 28 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N' 659 DE FECH"A 05 DE AGOSTO DEt 2019,
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE 'FORN4A GALENICA DM§IBLE QUE PERMITE UNA LIBERACIéN MODIFIEADA DEL
PRINCIPIO ACTIVO", EXPEDIENTE N' E032862, DE FECHA 03 DB SEPTIEMBRE DEL 2008,
SOLICITADA POR LES IáBORATOIRES SERVIER,.....,..-.

lnventivo por lo que NO e UMPI,E con los requisitos de patentatrilidad exigidos por la l,ey t630/2000
de "Pater¡tes cle Invenejol?es" eR sus Art, ')u y 8'

Que el Dictamen ele la Asesorfa'l'éeniea elel Deparramento de Relatorfa rie Apelación, entre
otras e osas diee: "(,,,) En ese sentido, las reivindic'ae'ir,tnes presentadas pueden ser yl,Efas eomo Ltna

agregaeión de: earaeterlsflcas eonr¡eidas: glie'lazida de liberaeión proktngada er¡ma se descrlbe en Dt,
gliclazirla rle liberaeión modifiearia ean HPMC eonociela por D7 y D4, y eomprimi«*ts rJivisihles de
libc'raeión sr¡stenida cenaeidas por D2, Aelentás, dosls de 60 mg ya aparp'..? en dr¡cumentos anterirsres
de glielazida de liberaeirin modifieada. El usr¡ de ranuras de rotura para facilitar la divisirln de
ectmprimidets cle /iáerae icln sosteniela ya esfaban enseñadas par D2, par la tanto, las reivindie.ÍrcloRes
dependientes 2 y 3 tampoca parecen aportar, aisladamente, tilt elentento tée:nico eapaz de aportar
nivel inventivo. En conclusián, y en base a lo expuesto anteriormente, se considera qul un experto en
la materia, partiendo cie una fi¡rmulaeirln eonoci¡{a de gliclazida de liberacién pralangada, hahrfa
tenido una motivaeién raznnable para adaptarla a una fbrma divisible aplieando enseñanzas previas
sobre cctm¡trimidos ranurados rs frac'eionables cle liberaeión sastenida, La seleceién de glielazida 60
ntg, HPMC, lactosa, maltodextrina, sflice coloidal y estearato cle ntagnesio se deriva de eomponentps y
ll¡rtcie¡nes ya eonocidos en t:l arte ¡trevio, tnientras que la presencia de ranuras de rotura eorresponde
a una solución conveneional para faeilitar el fraccionamiento S,aportar una dosis y perfiles adeeuados
cle liberación del prineipio aetivo, (,..)'r---"-----

Por lo tantn, esta Direceión ejeneral eonsidera procedente, CCINFIRMAR la Resolución Nu 659

dietada por la Direeeión de Patentes que Reetraza la solieitud de registro de patente de la inveneién
3286212AA8 de fecha 03 de septiembre del 2008,--=""="=

Art.lq

POR TANTO.
TADIREETORA GBNERAL INTERINA DE TA,PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

CONFIRMAR la Resohreiólr N' 6§9 de feeha 05 de agosto del2019, dietaela por
la Direeeión de Patentes "POR Et eUAt SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N"8032862 DE FECHA 03 DE

SEPTIEMBRE DEt 2008, SOLICITADA POR LA FIRMA LES LABORATOIRES
SERVIER, 'FORMA CALÉNIEA DM§IBLE QUE PERMITE UNA LIBERAEIÓN
MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTTVOT,. = -- = - - = " =. =. =

Art.2 e ORDENAR el arehivo de la solicitud de patente 'FORMA GAIÉNICA
DMSIBLE QUE PERMITE UNA LIBERAEIéI! EADA DEt PRINEIPIO
ACTIVO', N!¡ 32862/2008 de fee ha 03 r1e se¡ffiembre

Art.3c NOTIFIQUESEpnTeérilrla,.-=-=

Cristaldo
a General Inrerina

dc Propíedad Indusrriai
de Pro¡iedad Inrelectual
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poR LA cuAL sE coNFIRMA t"A Rpsotuclót¡ op.Resol N' zozS-rzs DE FEcHA 24 DE FEBRERo
DEL zoz3, DICTADA poR LA pmeecréN DE pATENTES, EN EL ExpEDIENTE DE solletruD DE
REGISTRO DE PATENTE 'COMPUERTA DE AIU§TE DE ATTURA Y DE VARLABITIDAD DE FTUJO DE
PRoDUcros ArLIcABLE EN EL Dlsposrrn¡o DosrFrcADoR DE uÁquuas E IMpLEMg'h¡ros
ecRfcoles", ExpEDIENTE N' 1829677, DE FEcHA 24 DEABRIL ppL zota, soLIctrADA poR srARA
S.A INDUSTRTA DE IMPLEMENTOS AGRIEOLAS.. - -. - -

Asuneión,22 lvlAY 2026

VISTO: El reeurso de apelaeión interpuesto por la representante eonveneional de la firmaSTAAAS,A
INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, eontra la Resolucién DP-RESOt Na 2023"125 de fecha 24

de febrero del'¿O'¿3, clictacla ¡ror la Direccién ele Patenters, y; .-."--.-".-

RE S U LTA:

Que, en fecha 07 de rnarzo del 2023 se presenta la representante eonvencional de la firma
STAM S.A INDUSTRLA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, a interpoRer reeurso de apelación eontra la

Resolueión DP'RESOt Ne 2023"125 de feeha 24 de febrero del 2023, dietada por la Dirección de
Patentes.

Que, en fecha 24 de marzo del 2023 , ftle dietada la provideneia que eoncede el reeursr¡ de
apelacién interpuesto, elevándose los autns al srrperior,

Que, en fecha i3 de noviemtrre del 2023 expresa agravios la apelante, En feeha 12 de jrrnio elel
'2024 se llama Autos para resnlver. Esta Direceién General, eomo mediela de mejor proveer, remitié el
expecliente a la Oflcina de Coordinae ión de Relatorfa de Apelacién cle 2da instaneia para un Dictamen
técnico en relaeién a las nuevas evidencias presentadas en el eserito de expresién de agravios,,..='=.=-.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (.,,) Que, el dictamen final de la Asesorfa Téeniea de,

Pafentes DP'DEF N' 35/2CI23, entre otras easas diee: "Dadc¡ que el salieitante no salva las objeciones
señaladas en la vista de Fondo N' I DP-DEF N' 136/2022 de feeha 12/05/2022 y realizando elexamen de
fondet correspandienfe, se dictamina que la solicitud 29677/18 desde el punto de vista del examinador,
NO CUMPLE eon las reguisitos de patentabilidad dispuestos en las artfeulos 7uy 8u de la Ley t630/00
"De Patentes de Invenciones". Por tsdo la expuesto, se rec:omienda el REeHAZO de la solieitud, salvo
mejor pareeer de la Direeeién(,..)".---"="--== ==============="

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términosl '(,,,) 'El solieitante da a
conocer que la patente cJe funcionamienta regulatorio fue analizada por las OPM brasileñas y
argentinas I sus correspondientes patentes (8R10201700160"0 y ARlll798 respeetivamente) fueron
otorgadas luegct de los argumentas presentados, El solicitante refuerua gue el intbrme sabre la
memoria descripta del Dl da a conocer un meeanismo dosifieador aplicado a un sureo de siembra que
incorpora un depósito prineipal (l) que abastece a un depésito menr¡r (3) dispuestt> debajo del
depósito principal (1). Debajo del depósito menor (3) se encuentra un dispensador (4) donde el punto
de unión de dicho depósito menor (i) y el dispensador (4) se dispone un soporte (7) equipado can un
obturador tipo cajén (S) que controla el flujo de producto hacia el cuerpo dosificador. La frgura que
antecede muestra el obturador tipo cajón del documento D1. A pesar de tener la funeión de eontralar
el flujo, no cuenta con ningún ajuste de altura, a diférencia de la presente invenciín, Por lo tanto no
sería obvio para un experto en la materia, comenzando desde el Dl, incluir un ajuste de en la
base de ana compuerta reguladora, tal como se describe y reivindiea en la presente

ora Grn\-4al Inre¡ina
ión 6cncral dr Propiedad I¡du¡r¡i¿l

ccció¡ hlacional de Pro¡icdad I¡rtlecrual

refiirzamos que en el nL el obturador se posiciona fLtera del dositi



,ir^t*. PROITIEDAI)
KS lN'TTLEcTUAL

PAñA6UAY

.#/ \ (;()tllüRN()nr¡ PaRl«;UÁt
KC pnneGUAY REKUAI

Resorueión0 2I 6
POR tA CUAL SE EONFIRMA LA RESOLUCIéN DP.RESOL N' 2023.125 DE FEC}LA 24 DE FEBRERO
DEt 2023, DISNADA POR tA DIRECEIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "COMPUERTA DE AIUSTE DE AUruRA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE
pRoDUeTOS APUCABLE EN EL DTSPOSTTIúO DOSIFICADOR DE UeqUnl,S E IMPLEMEÑTOS
AGRÍEOLA§', EXPEDIENTE N' 1829677, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICTTADA POR STARA
S.A INDUSTRIA DE IMPLEMEI.ITO§ AGRICOLq,S

ingresa a dicho dosifieador, lo que puede eausar daños al obturador o inclust; saearla de su posición
durante la siembra, alteranda la eesntiguraeión establecida por el operador, En la prese,nte invención,
la eompuerta se ubica en el interiar rlel dositicadot', lo que evita averias o eambios en la regulación
durante la sie¡nbra, lJna persona experta c.n la téeniea no sc. veria indueida a introclucir un

funeionanicnto articltlado junto eon un ajuste de alntra de la base basándose en las enseñanzas de

D|. El D2 da a eonoeer que la altura en la sección de nivel varía según el tipo de tértilizante (según sus

propiedades flsieas y el ángulo de re¡toso) de tal forma r1ue el depísita rebosa sobre el Ltorde de

rebosadero del regulador de nivel. Si bien el espareidor de fertilizante conffala el flttjo con ajuste de

altura, no cs posible ver si el mceanismo de ajuste de alturas en las tiguras de D2 es similar al de la

prcsentc solicitud. El regulador cle nivel enseñado en D2 no tiene la t'unción de regular la entrada de

¡tLetdueto al interiu del dosifieednr ¡tara evifar quc se llene demasiado, la t1ue ¡trovocarÍa tbllas en la

dosifieaeión de proelueto, (..,)" ===-..-.

Que, eorresponde a esta Direeeién resolver sobre la proeedene ia o no del reeurso interpuesto, -

Que, en prirner lugar se observa que el Art, l3 de la Ley N" 1630/2000, reza: "Ardculo 13.- De la

solieitud de patente, El solieitante de una patente podrá ser una pe$ona tlsiea o una percona jurÍdica,

naeisnal o extranjera, La solieitud de patente de inveneión será presentada a la Direeción de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, feeha y hota de presentaeión, e incluirá lo siguiente: a)

los datos del solieitante y del inventor; b) la denaminación atribuida a la invencién y su desuipción;
c) una o más reivindicaciones; d) los dihtjos que eotespondieran; S,e) un resLtmen. La soficitud de

patente deberá indiear la fecha, el núntero y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u

otro tftulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, euyo proeedimiento ineluya un exa,:r,en de fondo de la solicitud de la patente y que se

refiera total o pareialmente a la misma invenei,3n reivindieada en la solicitud presentada a la
Direeeión de Ia Propiedad Industrial," """""

Que, revisaelas las eonstancias del expedieRte, se eotreluye que: a) La Direccién de Patentes ha

resuclto el reehazo de la solieitud Np 296771201s basándose en c,l Dictamen Final de Fondo de fecha 2l

de Febrero del 2023, elaberrads por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorlo de una (l)
reivindieaeisne, presentado en el expediente Nu 2265138 ele f'eeha 28 de julio del 2022 eomo

contestaeión a la vista de Fondo Ns I DP-DEF N" 136/2022 de feeha 12 de mayo de|2022, notifieada al

solieitante el 20 de mayo del 2022;l:) El rechaeo de la solicitud de patente es realizarlo prineipalmente

porque las reivindieaeiones eareeen de nivel inventivo y de e laridad; e) El sslicitante, en su ese rito dc'

expresión de agravios, nuevamente, presenta LrR Ruevo pliego reivindieatorio, con uRa (l)
reivindieaeion,====== ==="

PosterisrmeRte, eomo medida de mejr:r proveer, la Direeción General de Pro¡riedad Industrial

rernite el Expediente a la Coordinaeién de Relatoría de Apelaeién de 2da Instancia, a los efeetos de la

formulaeión de un Dietamen Téenieo sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El

examinador a través de su Dictamen Técnics de Fc.cha 07 de mayo del 202ó, determina que aunque

las nuevas reivindicaeiones presentaclas fueron expresadas de manera más clara y varias de las

objeeiones heehas en dictárnenes anteriores fueron subsanaclas, las mismas aún e
lnventivo por lo que NO CUMPLE eon los requisitos de patentaLrili

de "Pafenfes de lnvene'ione§'en sus Art, 3' y 8" --"'-"-

ivcl
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA tA RBSoLUetéNr Bp-RESot N. zozS.tzi DE FEcHA 24DE FEBRERo
DEL zoz3, DIcTADA poR LA BmrcetéN DE pATENTES, EN EL EXpEDIENTE DE soLlctruD DE
REGISTRO DE PATENTE'COMPUERTA-DE-4IUSTE DE AilTURA Y DE VARLABITIDAD DE FLUJO DE
PRoDUcros APLIcABLE EN EL Dlsposrn¡o DosrFreADoR DE uÁqunas E lMptgMe'r.¡ros
.tcnlcons', EXPEDIENTE N' 1829677, DE FEcHA 24DEABRII DEL z01B', soUclrADA poR srARA
§.4 INDUSTRLA DE IMPLEMENTOS AGRIEOLAS,... -...

Que el Dietamen de la Asesorfa Técniea del Departamento de Relatrlrfa de Apelacién, entre
otras cosas ciice: '(...) El solieitante argumenta qLte Dl no revela un ajuste de altura y qae na resultarfa
obvio ineorporar dieho mecanismo a la eompuerta divulgada en ese doeumento, No altstante, el
análisis caniunto de Dl y D2 demuestra que la regulaeión rie nivelct altura a¡.:lieada al eontrol de flrlo
ya era una solueién eonoeida y utilizada en clispositivos agrfeolas áRres de la f'eeha de priaridael, t.a
adaptación de un obturador o campuerta de Dl meriiante meeanis¡nas de regulaeión de altura, eon el
objetiva de compensar variaeiones topográfreas, eonstituye una modificaeión derivada direetamente
de las enseñanzas de DZ y del eemoeimiento habitual del técn¡ea en la materia, sin requerir aetivielad
inventit¡a, Asimismo, el arguntenta relativo a la ubicaeión interna de la campuerta tampaeo resulta
suficiente para eanferir nivel inventiva, deb¡do a que D3 ya enseña meeanismos intentos de
regulaeián aplieadas a dosifreadares agrfeolas eon finalidarles equivalentes de estabilizaeión y
proteceión funeianal, En c'ansee:ueneia, la reloealización cle la compuerta fiaeia el interior clel
dasifrcador constituye una alternativa de diseño previsible para el téenieo espeeializada, En
eonsecLiencia, consteleranclo /as enseñanzas eontbinadas de Dl, DZ y D3, eom¡tlementadas por el
eonocimiento general et'idenciado en D4, se eoncluye qrrc la materia reivindieada na impliea un nivel
inventivo en los términos exigidos pctr la nr¡rmativa de patentes, ya que la salueién propuesta resulta
evidente para un téenicr¡ narmalmente versadc¡ en la materia a partit' rlel estado de la tée:niea
di sponibl e., (,.,)'r - - - - - - - -

Por lo tanto, esta Direccién General eonsidera proeedente, eONFIRMAR la Resolueión
DP'RESOL N' 2023-125 dietada por la Direeeién de Patentes que Reehaza la solieitud de registrr: de
patente de la invención2967712018 de fecha 24 de abril del 2018.-"""

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDU§TRIAI

RESUBLVB

CONFIRMAR la Resolución DP-RESOI" N' 2023=125 de fecha 24 cle febrero del
2023, dietada perr la Direeeién ele Patentes "POR Et €UAt SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N"2OI8.I¡i29611 DE FECHA 24 DE

ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR LA FIRMA STARA S,A INDUSTRIA DE
IMPLEMENTOS ACRÍEOLAS "COMPUERTA DE AJUSTE DE AUruRA Y DE
VAIIIT{BILIDAD DE FLUJO DE PRoDUeTos APLICABLE EN Et DISPO§ITTVO
DOSTFICADOR DE UAqUWaS E TMPIEMENTOS AGRICOIAS,, = = =, = = = = = = = = = = = = =.

Aft.2 q ORDENAR el arclrivo rle la solieitrrrl de patente "COMPUERTA DE AIUSTE DE
ALIURA Y DE VARTABILIDAD DE FLUIO DE PRODUCTOS APLIEABLE EN EL
DrsposrTTvo DosrFrcADoR DE uÁquwns E TMPLEMENToS AeRfCOtA§',

Tg"g,:H: 
"mera 

cns tardo

tl'i,ffi,r*iti¿ffi;íd

Art.3e

»i*,,, ¿, ru,ri,r,i ii iiri,,,'r,#¿Tilff 
i

Ne 2967712018 de feeha 24 de abril clel ZotS,

NOTIFfQUESE por
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poR LA cuAt sE REVocA tA RESotucróN N. 55r DE FEcHA 04 DE JUuo DEt zol9, DIcTADA poR
tA DIREcc¡óN pa pATENTES, EN Et ExpEDIENTE DE soucrrup pc REetsrRo DE pATENTE
,MEZCIAS PLAGUICIDAS', EXPEDIENTE N' A324312009, DE FECHA Oi DE FEBRERO DEt 2009,
§OLICITADA POR BASF §E, ."".".-"""

Asuneión,22[4AY 2026

VISTO: El reettrso de apelación inter¡ruesto ¡lor el representante eonveneional de [a flrr¡a BASF SE,

contra la Resolue ión Nu 551 rle fecha 04 de julio clel 2019, elictada por la Diree e ión de Patentes, Ii ""=====

RE S U LTA:

Que, en feeha 16 de julio del 2019 se presenta el representante eonveneional de la firma BASF
SE, a interponer re€urso de apelacióR coRtra la Resolueión Ne 551 de Feeha 04 de Julio del 2019,

dietada por la Direccién de Patentes

Que, en feeha 23 de julio del 2019, fue rJietada la providencia que coneede el reeurso rje
apelación interpuesto, elevándose los autos al superior,

Que, en feeha 05 de mayo del 2025 exprese agravios el apelante, En fecha 02 de fbbrers del 2026
se llama Autos para resolver, Esta Direeeión General, eomo medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Ofieina de eereirdinaeión de Relatoria de Apelación de Zda instancia para un Dictamen
técnico en relación a las nuevas evideneias presentadas en el eserito de expresión de agravios,=====.=.="

CONSIDERANDO

Que, la Rescllueión reeurrida reza: " (,.,) Que, el dietanten final de Ja Asesorfa I'éeniea de
Pafenfes AT N' l4A/2A19 entre otras eosas dle'e; " Dado gue e/ salieitante no salvo las ob¡eeiones
señaladas en la Vista de Fondo N' I AT N' 127/2018 cle fc:cha 127il2/2A18, natifreada al apaderaclo e:l

07/02/2019 y realizadet el examen de tbnda en /:ase a las anteeedenfes encontrados, se dietamina que
la solicitud, desde el punta de. vlsfa téenico del examinadrsr NA C:AMPLE eon los reqrilsiterc de.

patentabilidad dispuesfos en los artfeulos 3u y 8u de la Ley l610/0A "De Patentes de lnvene:iones", Por
toda lo expuesto, se re,cantienda el RECHAZO de, la presente se¡lieitud, salvo mejor pareeer de la
Direeción General de Propiedad fnriustrial, (..,)".

Que, el reeurreRte ft¡nda sus agravios en los siguientes términos: .(,.,) El examinaclar objeté la
elaridad de la reivindicación I por eonsiderar Ete inelufa una gran eantidad de eambinaciones
posibles "no defrniendo de manera caneesa el ohjeto de proteeeién" y por la amplitud del eompuesto
de tórmala tl. Objetó además, la meneión ele "rnezelas que €amprenden, eomo eomponentes aerryos,,
en cantidades sinérgieamente ef'eetivas" Par eansiderar que esta expresién no permitfa estableeer la
cottrposieión euali"euantitative de las reivindieaeianes I y g, Canseeuentetnente, en respuesta de
dichas objeeiones, ct1 Ltna elara voluntad del ssl.ieituante por subsanar eada una de las objeeianes
recibidas pure y exclusivemente a fines de avanzar hacia la eonseeión de la patente soileitada, ha
presentado en tiempo y tbrma la eontestaeión earrespondiente, aersmpañada par un nuevo pliego
reivindicatorio basado en las reivindicaciones 9 y l0 originales, en tanta resultab evidente que el
exatninador no había r:bjetado la actividad inventiva de la mezcla de la reivindieaei¡\n I
independien fe er¡ su ana#s¡s' de aetiv'idad inventiva, Más especffreamente, el pliego reivinclieate¡rio
original fue limitado a las nuevas reivindicaciones I y 2. Diehas reivindieacioRcs se basen en la mezela
binaria de la reivindieaeion 9 original, en la etnl el eomponente I se lintitó a thiemetoxam y se
especificó la relación en peso efectiva sinérgiea del thiametoxam al eompue,
reivindicaciones espeeifican una relac:ión en peso partieular qae se eneuen
sustenfeda en la deseripeión de la solicituel. (,,.)"------'"-- -"--ffi{r6,

' l-]..¡Y¡ltot, Gene¡al Interina

!¡§/n General de Propieded Indurtriai

.. 
t§ffi ióo N,,ir¡¡1 de Prc¡iedad Inttltttuai



ótnEc€l6r{ ñAcreNAL EE lr.\ (;()BlliRN()r,r,r r PARA(;UAl
W;5 pnn¡,cuAY i REKUAI

iÉ^\ PROPIEDAI)\Y INTELECTUAL
PAFA6UAY

nesorucionr.¡0 2B 7
poR tA cuAL sE REVOCA LA RESOLUCIéN N. 551 DE FECHA 04 DE IULIO DEL 2019, DICTADA POR
tA DIREEEIéN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE

"MEZEIAS PLAGUIEIDAS', EXPEDIENTE NO O3Z43I2OO9, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2009,
SOTIEITADA POR BASF SE. ..........

Que, corresponde a csta Drrece ién resolver sobre la proeedencia o no del ree urso interpuesto. -

Que, en prime.r lugar se observa que e,l Art, l3 de la Ley N" ló30i2000, reza: ",4rúcttlo 13,- De la

solieitud de patente, El solicitante de una pafente podrá ser ¿rlra persona fisica a una persona jurídica,

naeional o extranjera, La solieitud ele patente de inteneitin será presentada a la Direccién de la
Prapiedad lndustrial, que le asignará número, fecha y ho¡a de presentacién, e incluirá lo siguiente: a)

los datss del solieitante y del inventsr; b) la denominación atribuida a la invencién y su desuipcién;
c) una o más rciuindicaeiones; el) los dibujos que correspondieran; ¡'e) un resumen, La solicitud de
patente deberá indiear la fbelta, el núntero y la ofrcina de presentacién de toda solicitud de patente u

otro tftulo de proteccién que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, eLtyo proeedimiento ineluya un examen de fondo de la solieitud de la patente y que se

refiera total o pareialmente a la misma inveneión reivindieada en la solieitud presentada a la
Direeeión de la Propiedad lndustial," ==-=="=-"--

Que, revisadas las eernstaneias del expeelieRte, se eone luye que: a) ta Direeeión de Patentes ha

resuelto el reehazo de la solieitud Ns a\249,,¿A09 ltasánelose en el Dietarnen Final de Fondo de fee ha

26 de junio del 2019, elaborado por el examirrador, en base al pliego reivindieatorie¡ de 2 (dos)

reivindieaeiones, presentado en el expediente N§ 1935052 de fecha 07 de rnayo del 2019 eorno

eontestación a la vista de Fondo Ns I A'f'N'127/2018 de fecha 27 de dieiembre del 2018, notificada al

solieitante el 07 de febrero del 2019 Ll) El reehazo e{e la solieitud de patente es realizado

prineipalmente porqtre las reivindieaciorres eareeeR de ¡rivel inventivo c) El solicitaRte, eR su e.scritc¡

de expresión de agravios, nueva¡Rente, prc,senta un nLrevo pliego reivindicatorio argumentando que

las rnisrnas eumplen e on los e riterit¡s <le patentabilidad y fueron aclaptadas en base a las

observaeiones heehas en el Dietanren flnal de Fonds AT N' l4\l20l9,---

PssteriornreRte, eomo medida dc. nrejerr proveer, Ia Direeeión General de Propiedad lndustrial
remite el Expediente a la eoordinación de Relatoria de Apelae ión de 2da lnstancia, a los el'ectos de la

fr¡rmr.rlaeión de un Dietamen Téenico sot¡re las RLrevas evideneias presentadas por el apelantel El

examinador a través de su Dietamen TÉenieo dc. Feeha 13 de nrayo del 2026, deterrnina que las

reivindicaeiones presentadas fLeron expresadas de manera rnás elara y que las objee iones hechas en

dietámenes anteriores fueron subsanaelas, por lo que eUMPtE eon los requisitos de pate.ntabilidad

e.xigidos por la Ley 163012000 de " Patcntes de lnveneit)ncs" r,l1 sus Art, 3 y u, 8u,

Que el Dietamen de la Asesorfa Téeniea del Departantertto de Relatorfa de Apelaeión, entre

otras coses diee: "(,,,) En el eanpo cic mezelas pesticidas se /il¿resr/u una tendencia general hacia la

eonbinaeión de fungieidas e inseeticidas eon el objetivo cle antpliar espectros de aceión y mejorar
etieaeia agronómiea, Sin embargo, las e'ontbinaeictnes espeeftieas entre neanicotinoides eomo
thianethoxem y fungieidas SDHI como las pirazol-earboxamidas fluaradas no se encuentran
elaramente deseritas eomo asociaeiones optimizadas c'ot1 sinergia euantifrcada, En partieular, la

evolueidn de los SDHI iltrcraclos eomo tluxapyroxad coresponde a desatollos posteriores en la
e¡ufmiea de fungieidas, lo eual re,duce la probabilidacl de que el experto en la materia hubiera
eonsideredo de manera eviclente su eombinaeión eon thianethoxam cn la tbcha de prioridad
relcvante, En base al análisis de los daeumentos Dl ¡t D2, asi como del estado general del arte previo,
se eoneluye que la reivindieaeión I ns resulta et,iclente para un experto en la materia.
reivindieeda eonstituye una seleeeión espetffiea dentro de un at tverso

a ilna
¡al de P¡ I¡du srrial

I¡ tekcrurl

e:ombinaeiones pesÉleidas, no sugeritla de ntanera dircr:ta por el es

l 'l.ltf¡; ,1..4:t=.;
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Resolución-'Q¿8 7
POR LA CUAL §E REVOCA tA RESOLUCIéN N. 551 DE FECHA 04 DE JUUO DEt 2019, DICTADA pOR
t.A DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUé DE REGISTRO DE PATENTE
'MEZCLA§ PLAGUICIDAS', EXPEDIEI{TE NN A3249IZOA9, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEt 2009,
SOLICITADA POR BASF SE. .....-..--
wt parántetro téenieo funeianal, ea¡no la relaeión sinérgiea detinida que no es predeeilsle ni derivable
dc, manera rutinaria al tratarse de eombinac'ir.¡¡res de grupos qufmieas no deserttos en e/ arte pre,vio,
(...)"-"---"--"-

Que, finalmente, no se debe perder ele vista qlre Llno de los fines de la tey de Patentes es

permitir que los inventores puedan recuperer su inversién otorgándoles uRa reserva de mereado, lo
qLre a sLr vez sirve de incentivr¡ para Ruevas inveneiones lo que, en últinra instancia, reclunrla en LIR

elaro benefie ie¡ a la economÍa nacionalr,--

Por lo tanto, esta Direceión Ge.neral considera proeedente, REVCIeAR la Resoltreión N" 551

dietada por la Direee ién de Patentes que Ree haza la solieitud de registro de patente de la inveneión
0?24?12A09 de fccha 05 de febrero elel 2009.-"--==""

Art,la

POR TANTO.
LADIRECTORA GENERAT INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUETVE

REVOCAR la Resolueién Nn 551 de f'eeha 04 de julio del 2019, dictaeJa por la

Dirección de Patente.s "POR Et eUAt SE RECHAZA LA SOtlelTUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N" 9003243 DE FECHA 05 DE

FEBRERO DEL 2019, SOLICIT DA pOR tA FIRMA BASF SE, BAIO tA
DENOMINACIÓN'MEZELAS PLAGUIEIDAS',, =

ADECUAR el resumeR de la solicitud ajustándola al último pliego
reivindieatorio presentado por el seilieitante, debiendo quedan uMezela

caracter-izada porque comprende, como eomponente aeüvos,
l)thiamethoxam; y Z) N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)'
3-difluorometil-l-metil-1H-pirazol-4-carboxamida eomo eompuesto II; en una
relación en peso efectiva sinérgiea del thiamethoxam al compueEto II
comprendida entre 100:l y l:100',.-=====

Art,3 e ORDENAR la prosecuci(ln de trámites en la solicitud de patente, "MEZCLA§
PIAGUICIDA§', Ns 03243/2009 de f'echa 05

Art,4e NOTIFÍQUESE por eédula.== ==========-= ==

a Gencral I nterina
6enetal de Propiedad hdusuiai

acicnrl de Prc:ird¡d I¡t¡lectLrt

' Rapela. Miguel A,, lnnovaeién y Propiedad Irrteler:tual en el mejoramiento vegetal y bioteenologfa, Edltortal Hellasta,
Buenos Aires, Argentina,2006, p, 74,

Art.z e
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Resoruciónn,'-Il2 B I
POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA *ORION COMPUTER", C[ASE 9, EXPEDIENTE N" 12968

(ü,
DtREcctóN NAcToNAL DE

PROPTEDAD
TNTELECTUAL
PARAGUAY

VISTO: El estado acrual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente,la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. l2l del C.P.C., por providencia de fecha 6 de
mayo de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco dÍas para que presenten las copias de los
escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dÍas a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del
Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconsdrución de un expediente extraviado, y reza'. 'Comprobada la perdida de un
expediente, el jueTordenara su reconstitucióqla que se et'ecruará enla siguiate forma: a) el nuevo expediente se iniciara conla
providencia que dispongala reconsticución;b) que el jueTintimaró alas pdrtes para dertro del plaTo de cinco días presentenlas

copias delos escritos docrmartos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se daráyista alas partes, por el mismo
plo7o, at'inde que seexpiddnacercadesu autenticidad.;y d) el jueTpodradisponer, sinsustanciaciónnirecarso alguno,lasmedidas
que consider e nec es ar ias. - - -

Que, en la fecha se han realizado todas ias diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstiruido el expediente de solícirud de registro de la marca 'ORION
COMPUTER", CLASE 9, EXPEDIENTE N'12968, solicitada a nombre de Domingo Diosnel Penayo Vaida
y dar continuidad a su tramitación. ----------

POR TANTO, atento a 1o brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,la Directora General de Propiedad Indusrrial (lnteúna):

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la "ORION COMPUTER-,
CIASE 9, EXPEDIENTE N'12968, solicitada a nombre de Domingo Diosnel Penayo Vaida

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se há in

3) NOTIFIQUESE por cédula.

Asunción, 2 I Ii,lAY 2026

t0la
ión Gcnerel

ció¡ N¡cion¡l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N'739 DE TETTTE 6 DE OCTUBRE DE 2010. DICTADAPOR
I-A DIRECCTÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MAREA "M DIP',
cLAsE 5, EXpEDIENTE N' 6zzuz0to,A NoMBRE DE MARcEro pegrÁN MAcNo....

Asuneión, 29 flAY 2026

MSTO: el reeursr: de apelar:ión interpuestn por la representante convencional de tr4ARCEtO
FABIAN MAGNO en coRtra de la Resolución Nu lVg de fecha 6 de oetubre de 2010, dietada por la Direee ión
cle Marcas, yi ---------

RE S ULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta la representante eonvencional de MARCELO
FABIAN MAGNO e interpr:ne Recurso de Apelaeién en contra de la Resolueión Nq Bg de feeha 6 de
oetubre de 2010, dictada por la Direceién de Marcas,

Que, en fecha 30 ele nr¡viembre de 2010 fue ciietada la provideneia que eoncedié el reeurso de
apelaeión interpuestei

Que, en feeha ll de junio de 2011, la representante conveneional de MARCELO FABIAN MAGNO,
expresó agravios; Esta Direeeión tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver
en fecha 28 de junio cle 2011.=-===

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(,,,) Que habiénelose realizado la búsqrcda de
antecedentes de la citada marca, se ha eanstataclo la existencia en elic:ha clase tie la marca 'MODIP",
registrada con el número 265.770 en fecha 16 ele febrero de 2004 a favor de S1AVONE HNOS, S,A,
Comentarict: Que ambas denominaeiones son casi idénticas, muy semejantes, no padrán tener eaexistencia
pacífica, en una misma c/ase, sin crear riesga de cctntitsión entre los eonswnidores, par lo que de
eonfarmidacl al aftfeulo 6e de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a la salieitado. "-""==.=='='

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(,,,) en pr¡mer lugar, quisiera
destacar que mi paderdante ya pasee dereehos sobre Ja denaminaeión M DIE ya gue es propietario
legftimo de la misma según registro N' 34CI745, ¡r que se encuentra plenamente vigente, Adentrándonos en
el coteio de las mareas en cuestión encantramos Ltna gran difbrencia en el plano gráfrca, ortográfieo, y más
atln en el fonétieo, ya que la marea que saltá eomo anteeedente es una sola palabra bien defrnida y eon
sonido ftterte en la primera sflaba Modip en cambio turcstra solieitud está eanstituida de dos sflabas, una
de solo la letra M DIP seguida por la sgte silaba, par lo tanto al eonfi'ontarlas notamos que son
completamente disímil, eon la total posibilidad de una eoexistencia pacffrca entre ambas,"-.=="

Que, corresponde a esta Direccién reseilver sobre la procedeneia o no del ree urso interpuesto

Que, las marcas en cuestién deben analizarse en su conjunto, de forma sueesiva y no simultánea, sin
desmembraciones artifieiales, El resultado de esta visién integral es el critel'io que debe primar para
determinar si existe riesgo de confusién. En ese orden de ideas, al eomparar el aspecto ortográfico y
fonético de la marea solieitada 'M DlP" eon la marca base de rechazo "MODIP', se evideneia que amtras
comparten e asi el mismo orden de letras. Si bien la marca solicitada suprime la letra intermedia "O", esto no
es suficiente para otorgar una distintividad clara en el contexto general del signo, ta consonante
y la terminación 'DIP' suenaR easi idénticas, por lo que la ausencia de dicha letra interm
relevancia fonática, Respecto al registro vigente invoeado por la contraparte, cab-g4eftplr
en el año 2020 sin haber sido renovadei, :----.- l==..===="+'t$l:;

ene¡al Interin¿
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poR LA cuAL sE coNFtRMA LA RESoLUCTóN N' lrs DE FEcHA 6 DE oeruBRE DE 2010, DIcTADA poR

t¿ DIREeetóN DE MAReAs, EN Et EXpEDTENTE DE sotrcrruD DE REGlsrRo DE t A. r\¿ARcA "M DIp',
etASE 5, ExpEDtENTE Nu lzzllzarc,A NoMBRE DE N4AReEro r:egtÁN MAcNo.---

Por eonsiguieRte, de la contrastaerén de las denominaciones en su eonjunto se verifiea que no

existen sufieientes elernentos diferente,s enffe sÍ, y que de las semejanzas ortográfieas se genE,ra uRa

similitud fónétiea que podrla causar confusién en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede

corroborar lo rneneionado:--"""="--

M DIP

MODIP

(marea solieitante), y

(marea base de reehazo)

Al respeeto, elDr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas

o similares a otras anteriores, diciends: "La eseneia de una marca está en el poder de exeluir a otros en el

uso de marees eonfundibles, Nada más eonfundible que una marea idéntiea, La prohibieión del ine. a) rige,

en prineipio, euan¡to ambas nareas van a distinguir los misnos praduc'tos o se¡vleios. Diga en prineipio
porque ésta, que es la regla fundamental o básiea que intpide esta e'lase de coexistencl'as, no es la única,'il Y

aeertadarnente meneiona sobre la simiütud ortográfiea: "Es quizás la más hebitual en /os easas de

eanfusién, Se da par la eoineideneia de letlas en los e'onjuntos en pagna, lnfluyen para ello, desde luega, la

misma seeueneia de voeales, la misma longitud y eantidad de sflabas o radieales s tenninaeiones eomune.s.

Han sida deelaredas eanfund¡bles; "Eseoset" y "Eposet' (522), "UmLts" y "Dotnus" (524), "Bretón" y "Eretón"
(512), "Máxima" y "Maxim's' (5i7),'ü,========-===

Que, el A=quo manifestó que la denominacién solieitada ineume en las prohibiciones de la Ley

1294198 de Mareas, especítieamente el Art. 6 de la tey N' 1294/9E que disponei "...La Dirección de la
Propiedad lndustial en interés del públic'o, podrá denegar el registro de una marca idéntiea o muy
semejante a otÍa registrada para el mismo ¡troducto et senticio, eon notifieación al solic'itante, atin
nediando eonsentimiento del titular de la marea registada. El registro solicitado podrá concederse sólo
para alguno de los productos o servicios indieados en la solieifitd, o concederse eon Ltna limitacién para
deterntinadss produetos o servicios, cuando no se justifique una denegacién total,.,,'i -------------

Que, ahondando atln más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno €xpresa que las mareas pueden
produeir eonfusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en

que deben tenerse en euenta las semejanzas y no las diferencras que exrsten entre las marcas, Aclarando
que "eñ efeeto, la simil¡tud general entre dos mercas no depencle de los elementos d¡stlntos que aparezean

en ellas, sina de los elementos seme)antes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta
esta regla, en quc en la mayorfa de los casos, "la eonfusión no es un heeho cie la easualidad, sintt de la
inteneión de prcdueir eonf'usiones y de apraveeharse de la reputaeién de una marea existente y la
inelusión de elementas distintos na tiene otra tinalidad que atinnar o sostencr que las tnareas san
inconf'undibles, e uando en el fonda la segunrla puede ser una imitaeión de la primera"',--'----------

Que, ésta Dlreeeión estirna que, además de la prohibieión rnencionada por el A-quo, la presente
solieitud tarnbién sc opoRe a lo previsto en el irrc. t) del art. 2s de la tey Nu l'294198, el cual expresameRte
prohfbe el regisuo de signos idénüeos o sinrilares para los mismos produetos o servicios, o para produetos
o servieios diferentes, euando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,

situaeiórr quc aeonteee en el easo de autr¡s. I teniendo en euenta que para el registro mareario lo
determinante es proteger a quien ttene uso exclusivo de la marca contra tereeros y que en el

e laramente hay riesgo de confusión al indueir a co¡rfusión o asocracrón a la marca rerutrada
que el eonsumidor pu"da oeer que tienen un origen eomún, resulta inviat¡le pde;
las mismes, -" -------/1it "--":'.":"r

h' r.^

LDI,TRECHO DI-: MARCAS': lorge orarnendi, g" tid,, tlAIJA, Abeledu Peruut, zolT
r "DEIiECHO DE MARCAS'= lorBe Otárneñ(li,9" Ed,, CAEA, Al¡eledu Pertut, l0l7
i Crrrnpenrlitr de Dottrinu de Prupiedatl lndusulel, srtperlntendeneiu de lndustria y L'omerrio, €rlIrml¡ra, 2t]05

lc f ropiedad lndurtrial

manera tal

lcianal dr Propiedad Inrrkoual
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Resorución*'$¿ B I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2OIO, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MAREA "M DIP',
CIáSE 5, EXPEDIENTE NO 622112010,A NOMBRE DE MARCELO FABIAN MAGNO....

Que, en base a las considerae iones de heeho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al earáeter
eminentemente eautelar y tuitivo del dereeho mal'cario, conforme a lo dispuesto en los Artfculos 6y ?

inciso f) de la Ley Nu 1294198 de Mareas; es criterio rle esta dependencia administrativa, confinnar la
resolueión apelada, por ser insostenible una eoexistencia pacffica entre las mare as analizadas,

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAT INTERINA DE T"A PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolueién Nu 739 de fecha 6 de octubre de 2010 dietada por la
Direceién de Mareas.

Art,2E ORDENAR el archivo de la solicitLrd de registro de la marca 'M DIP', elase 5,

Expediente N'6221/2010, solicitada a nombre de FABIAN MAGNO...=....

Art.3c

G ener
dc

de

teilna
lndu¡r¡ial

I¡ tekcruai
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Resorución.'l)2 I 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N'770 DE FEcHA 16 DE JULIo DE zot4, DIgTADApoRLA
PMPCCIÓN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE NECISTNO DE tA MARCA "DFM', CIA§E
12, EXPEDIENTE N" I2495I2OIO,A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION, _.....

Asuneién, 2g lt4AY 2026

VISTO: el reeurso de apelacién interpuesto por la representante eonveneional de

Sundaram.Clayton Umited en eontra de la Resolueién No 770 de feeha 16 de julio de 2014, dietada por la
Dirección de Marcas, y; -.-----""

RESU LTA:

Que, en feeha 2 de octubre de 2015 se presenta el representante conveneional de DONGFENG
MOTOR CORPORAflON e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolucién Ne 770 de fecha 16

de julio de 2014, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha l2 de enero de 2016 fue dietada la providencia que concedié el recurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha l0 de junio de 2016, el representante eonveneional de DONGFENG MOTOR
CORPORAIION expresó agravios: Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2018, :"-==

CONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueién eonsidera que: "(,.,) Que habiéndose realizada la búsqueda de
antecedentes de la eitada marea, se ha constatado la existencia en dicha clase de Ja marea 'DFM MIN1
A|TO", registrada eon el número 357.079 en fecha l3 de diciembre, cle 20ll a favor de 1HA?OMER S,A,E,e ,A,
Comentario: Que ambas denominac'tones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfica, en una mistna c/ase, "sin erear riesgct de contbsión entre los eonsumidores= por la que de
conformidad al artículo 6e de la Le¡, 12?4/98 de Marcas, no ha lugar a la solicitado

Que, enfie otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(..,) mi representada la firma
DONGFENG MOTOR CORPORAT|ON es legitima propietaria de la marca DFM, conforme se demuestra can
las copias de los certificados de registro que aeompaño a esta presentaeión, La firma ?HA1OMER
S.A.E.C.A, ha registrado a su nombre la denaminaeión DFM que evidentemente no le pertenece,
agregando a dicha denominaeión MINI AaTO, palabras que deseriben el produeto fubrieada por mi
representada, Que, la marea DFM se eneuentra registrada en pafses como lJruguay, rJnión Europea,
Estados Unidos y Colombia, Que fundo lo preeedentemente expuesto en el eonvenio de paris, la ley
1294/98 cie mareas, el eódigo proeesal cit,il y las demás leyes vigenles en la materia Jos euales son eopiados,

Que, corresponde a esta Direecién resolver sr¡bre la proe edeneia o no del reeurso interpuesto

Las mareas deben ser analizadas de forma integral, En el presente easo, se advierte
denominación solicitada DFM está eompuesta por una sigla de tres letras, la er"ral coincide de

qrre la
tnanera

to,
"y

exacta eon el elemento inicial de la marca previamente inscrita DFM MINI AUTO, En ese senti r rlta

evidente que ambas estructuras son idénticas respecto a la secueneia de las letras 'DFM".
carecen de relevancia para el análisis de confundibilidad los términos genéricoS y
'AUTO', al no aportar sufieiente fuerza distintiva. --------¡.J---.-.--.-€
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Resorueién*'l)2 I 0
poR r-A euAL sE coNFIRMA t-A RESoLUCTóN N' 770 DE FEcHA 16 DE IULIo DE 2014, DrcrADA poR LA
pmeectéN DE N4ARCAS, EN Et EXPEDTENTE DE soLtcrTUD DE REcrsTRo DE t-A, MARCA UDFM', cr-AsE
12, EXPEDIENIE N' L2495I2OIO,A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPOMTION. -.....

ER csnseeueReia, dado que la rnarea base de reehazo se reproduee fntegramente dentrr¡ de la
solieitud, sc gcnera una presuneién de asociaeién en el públieo eonsumidsr, El usuario retendrá el

elemento fonétieo prineipal y asumirá de forma eruónca que ambos produetos perteneeen a la misma lfnea

de negoeio o al misrno fabrieante.=

Por eonsiguiente, tras realizar el eotejo del eonjunto denominativs, se eoneluye que los elementos

disfmiles de la rnarea solieitada ssn rnsuficientes para otorgarle distintividad frente a la prioridad registral,

Esta sirnilitud genera un inminente nesgo de eonfusión para el eonsumidor, tal eomo se eorrobora en el

siguiente euadro eomparativo: 
-=====-==

DFM ( m a re' a s o I i c i tante ), ¡*

DFM MlNl AU1'O (marea base de reehazo)

Que, el A=quo mantfesté que la denominaciórr solieitada incurre en las prohibiciones de la Ley

1294198 de Mareas, espeeífieamente el Art. 6 de la Ley N'1294/98 que dispone: ",,,La Dirección de la
Propiedad Industrial en interés del ¡túblico, petdrá denegar el registo de una marca idéntica o muy
semejante a otra rcgisffada para el mismo producta o servieia, csn notifrcaeión al solicitante, aún
medtando esnsentimiento del tttular de la marc'a registada, El registo solieitado podrá c'emcederse sólo
para alguno de los productos o servicios indicadas en la solicitud, o coneederse eon una limitación para
determinados productos o servicios, e uando no se ¡ttstifiea una denegaeión tsfal.,,,". -------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno €xpresa que las mareas puc,den

produeir eonfusión nrás por sus semejanzas que por sus difereneias, por esci motivo la regla se sintetiza en

que deben tcRerse eR eucnta las semejanzas y no las dif'ereneias que existen entre las mareas. Aelarando
que "e/r efeet'a, la sinilitud general entre dos mar€as no depende,le lss elementos ¡J¡stintos que aparezean

en ellas, sina de los elementos semejantes o de la semejante disposieión de esos elementas", Fundamenta

esta regla, en que en la mayorfa de los casos, "le confüsión no es un hec'lto cle la easualidad, sino de la
intención de produeir eonfusiones y de aprovee'harse de la reputaeir3n de una nlarca existente y la
inclusién de elementos distintos no tiene otra tinalidad que afirmar o sostene¡ que las marcas son
inc'anf'undibles, euando en el fondo la segunda puedt' ser una imitacién de la printeraut,----------

Que, ésta Direeeién estima que, adernás de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente
solieitud también se opoRe a lo previsto en el inc. t) del ert. 2s de la Ley N" 1294198, el cual expresamente
prohlbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos procluetos o servicios, o para productos
o servlciss diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,

situaeién que aconteee en el caso de autos. Y teniendo en euenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uss exe lusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
elaramente hay riesgo de eonfusión al inducir a confusión o asociaeión a la marea registrada de manera tal

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caráeter
ernineRternentc eautelar y tuitivo del derecho mareario, confbrnre a lo dispuesto en los Artíeulos (ty 2

ine tso f) de. la tey Nu 1294198 de Mareas; es critt,rio de esta deperrdencia a{ryrinistrativ
resolueión apelada, por ser insostenible una eoexistencia paeffle a enme las rnatAüs air'&ihAr*)':f

. Ahn' Abg.

,, Dite§t lndu¡tt'rrl

ffism,t',ffi;tll'll::ll;li
"¡92i Crrmpendio de Duetf¡nu de Fropiedud lndusffial, Su¡renntendenci¡ de lnclusu'il ) C(rmEr!'io, Co[rmtri¿, 2005,



Resorucién*'()2 I 0
poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N'770 DE FECHA 16 DE JUUO DE 2014, DICTADApORLA
DIREccIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISino oE LA MARCA,DFM,, CLASE
12, EXPEDIENTE N" L2495I2OTO,A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION. --.-..
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POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolueién N" 770 de leeha 16 de julio de 2014 dietarla por la

Dirección de Mareas.-

Art.2e ORDENAR el arehivo de la solicitud de

Expediente No lZ495l2OlO, solicitada

Art.3s NOTTFfQUESE, ==="===-==

regrstro de la marea 'DFM',
a nomLrre de DONGFENG

elase 12,

MOTOR



OIRECCIóN NACIONAL DE

,É*h PRoPIEDAI)
§.¿p TNTELE,CTUAL

,ViX GoBIERNonn I PARAGUAI\id PARAGUAY I REKUAI
PANAGUAY

Resolución-'# I 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA'CLA§SIC
INFINITY', CLASE 34, EXPEDIENTE N' 23048/2013, A NOMBRE DE NA}.IYANG BROTHERS TOBAECO
COMPANY LIMITED.

Asuncién, 2g [lAY 2026

MSTO: el recurso de apelaeión interpuesto por la representante conveneional de
Sundaram'Clayton Limited en contra de la Resolueión N" 233 de fecha 18 de febrero de 2016, dietada por la
Direccién de Marcas, y; :--------

RE S U LTA:

Que, en feeha l8 de febrero de 2018 se presenta la representante eonvencionalde NanyangBrothers
Tobacco Company Limited e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolueién Na ZgV de feeha l8
de febrero de 2016, dictada por la Direeción de Mareas,

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que eoneedié el reeurso de
apelación interpuesto

Que, en feeha 3 de dieiembre de 2019, la representante conveneional de Nanyang Brothers Tobaeco
Company Umited expresó agravios; Esta Direeeién tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en feeha 28 de mayo de 2020,

CONSIDERANDO:

Que, la meneionaela Resolueién eonsidera que: -(,) Que habiéndose realizado la búsqueda rle
anteeedentes de Ja citada marca, se ha eonstatado la existencia en dicha clase de la marea 'CLASSIC",
registrada con el número 317804 en fecha 4 de natiembre de 2008 a favar de MER?aRY TABA?OS S,A,
Comentario: Que ambas denominaciones son cásr idénticas, muy semejantes, no padrán tener coexistencta
paclfica, en una misma c'lase, sin crear riesgo de e¡snfusión entre las consumidores= por la que tle
confctrmidad al articulo 6s de la l.ey 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solieitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelarrte y manifiesta: "(..,) es importante eonsiderar que la
marca de mi representada es CIASS/C INFINITY y etiqueta, y no ?LASSIC siend¡s en su crxtjunto diferentes
conforme quedará demostrado. En la jurisprudeneia marcaria para determinar la eonfundibilidad entre
una marca y otra se determinó que las ntismas deben ser c'otejadas en su conjunto y no letra prtr letra, no
obstante, en Ltn cotejo más detallado pueden apreciarse difbrencias tanto en el plano f¡:nétieo y visual,
Plano fbnétieo, CLASSIC' INFINITY suena difbrente a eLASSIC- en razón de que, si bien eontienen ttna
palabra en c'omún, la marea de mi mandante posee la palabra ÍNFINITY siendo totalmente diferente con la
marca cle mi manclante, De este modo no existe identidad entre ellas prtr ende la pronunciae-ión de eada
marca no permitit"á eanfusión alguna. En lo referente al aspecta visual, la marca de mi mandante se percibe
difurente a la marca base de rechazo dada que CLASS/C INFIN¡TY y etigueta posee una etiqueta
caracterfstica y distintit a, En segundo lugar, cabe resaltar a la Señara Direetora General de la Propiedad
Industrial que la marea de mi ntandante CLASSIC INFINITY y etiqueta se eneuentra limitada a eigarrillos, :

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedeneia o no del reeurso interpuesto

Que, si bien las marcas deben ser analizadas en su conlunto, y no por las partes que la integran de

manera independiente, eR el presente caso, se aprecia que la marca solicitada se encuentra compuesta de

debe primar el resultado que arroje la visión en conjtrnto a la hora de determinar si existe
confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando la euestión se evi
término en común "CLASSIC", es decir, la marca base de rechazo se reproduee
solicitada, Si bien es cierto que la marca solieitada posee otro elemento este no ll ¡ sr,t' sul

l-')

ilir 
'
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Resorución-'*02 I 1
poR LA cuAL sE coNFIRMA Iá REsoLUcróN N. z33DE rpeRnts DE FEBRERo DE z0ró, DIcTADApoR
I.A DIRECCTÓT.¡ OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿.TVIARCA"CI.A,SSIC
INFINITY', CLASE 34, EXPEDIENTE N' 23048/2013, A NOMBRE DE NANYAI{G BROTHERS TOBACCO
COMPA}.TY LIMITED.

eonsiderarlas distinguibles entre sí ya que el término CLASSIC actúa como el núcleo distintivo cle ambas

denominacisnes, Al estar contenida íntegramente dentro ele la frase nrás larga, se presume que el

eonsumidor reeordará la palabra prineipal y asumirá que amL'os productos pertc.necen a la misma línea o

Falrrie ante,

Por consiguiente, de la eonrastaeión de las denominaeiones en su eonjunto se verifiea que los

elernentos disirniles de la rnarea sel[ertada no son sufieientes para alegar clistintividad fi'ente a la inscripta

de rnanera previa, por lo que, podría eeusar confusión en el público consumidor, En el siguiente cotejo se

puede eorrsbnrar lo rneneionado:==="==="=

CLASSIC tNFINITY (marca solieitante), y

ct-Asslc (mare a áase c1e rec'hazo)

Que, el A=quo rnanifesté que la denominacién solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley

l294l91 de Mareas, especlfieamente el Art, 6 de la Ley N' 1294/98 que dispone: "...La Dirección de la
Propiedad lndustrial en interés del p{tblico, podrá denegar el registo de una marca idéntica o muy
semejante e offa registada para el mismo producto o servieio, eon notificaeión al solicitante, aún
mediando eonsentimiento del titular de la marea registada. El registro sslieitada podrá concederse sélo
para alguno de los produetos o servicios indicados en la solicitud, rs ectneederse con una limitacién para
determinados productos o seruicios, cuanda no se justifi€a una denegación total..,,». -------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las mareas pueden
proelueir eonfusión más por sus semejanzas quc por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en

que deben tcRerse cn euenta las semejanzas y no las dif'erencras que exrsten entre las marcas. Aclarands
quc "cri efeeta, la s¡militud general cntre dos ntareas no depende de los elementos distintos que aparezean

en ellas, sino de los clementos seme/antes o de la semejante disposieién de esos elementas", Fundamenta

esta regla, en que en la rnayorfa de los easos, "la confúsión no es un heeho de la easualidad, sitzo de la

intenetén de preñueir eonfusiones y de aproveeharse de la reputaeión de una marea existente y la
inelusión de elementos distintos no tiene stra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son
ine onfundibles, euando en el ñtndo la segunda pueele ser una imitaci,St"t de la primet'a"t,----------

Que, ésta Direeeión estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente

solieitud también se opone a lo previsto en el rnc, f) delArt,2q de la Ley N" 1294198, el cual expresamente
prohfbe el regisüo de signos idénticos o similares para los rnlsmos produetos o servicios, o para productos
o servieios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa rnarca,

situaeién que aeonteee en el caso de autos. Y teniendo en euenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos

e lararnente hay riesgo de eonfusión al indueir a confusién o asoeiación a la marca registrada de manera tal
que el eonsumidor pueda crecr quc tienen un origen común, resulta inviable la esexistencia pacffiea entre
las mismas.

Que, en base a las eonsideraelones de heeho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al earácter
erninenternente eautelar y tuitivo del derecho marcario, eont'orme a lo dispuesto en los Artfculos 6y 2

ineiso t) de la Ley N" lz94l98 de Marcas; es uiterio de esta dependencia admi¡ri¡ffati rla
resolucién apelada, por ser inssstenible una csexrstencra paeffiea entre las marcas'anali

Di
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I Cumpenr{irr rle D(,§tflná de Proprerlucl l¡dust¡¡á1, §u¡rcrintenclenci¡ rlc lntlusuia y Cr)mercio, (-'olrrrn[¡ia, loOi
Direcció¡ Nacional de Intelecru¡l
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Resorueién*'O2 I 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N' 233 DE FEEHA 18 D-E FEBRERO DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN PE N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE TAMARCA'CLASSIC
INFINITY', CLASE 34, EXPEDIENTE N' 23048/2013, A NOMBRE DE NANIYANG BROTHERS TOBACEO
COMPANY LIMITED.

POR TANTO,
I."A DIRECTORA GENEML INTERINADE LAPROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Art,ls

4fi.28

CONFIRMAR la Resolución Nu 23V de f,echa 18 de febrero de 2016 dictada por la

Direecién de Mareas,-

ORDENAR el archivo de la solieitud de registro de la marca

ETIQUETA, clase 34, Expediente N' ZTOAEIZAI3, solieitada a

BROTHERS TOBAECO COMPANY LIMITED,.- =.

Art.3e NOTIFIQUESE, -=====-==-

,CIA§SIE INFINITY" Y
nombre de NANYANG

lnterina
drd lndustri¡1

I otel e ctu al


