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y el tercer elemento, ONCE, responde simplemente a la sigla del nombre de su titular, a saber,
"Organización Nacional de Ciegos Españoles". Dicha denominación guarda perfecta relación de identidad
con los servicios de interés social a los que se dedica mi representada...//...Por su parte, la marca oponente
consiste solamente en la palabra ONCE, que hace referencia al número 11, como claramente surge de su
propia etiqueta, donde aparece dicho número, escrito en letra y en número. Por tanto, NO EXISTE
NINGUNA IDENTIDAD CONCEPTUAL, ni posibilidad de confusión alguna entre una y otra marca en
ninguno de los planos del cotejo denominativo..//..Además,las marcas están acompañadas de ETIQUETAS
absolutamente disímiles, que no pueden obviarse en cotejo. En efecto, se tratan de etiquetas
marcadamente distintas, que utilizan distinta combinación de colores, üpografía de letra, disposición de
elementos, y lo que es más destacable aún, la etiqueta de mi mandante incluye un elemento figurativo con
la representación gráfica de una persona con bastón, haciendo alusión a las personas con discapacidad
visual o ciegos, dado que la marca consiste justamente en el nombre de una grupo u organización social sin
fines de lucro que busca la sensibilización y el apoyo a los ciegos, a través de distintas actividades. Por tanto,
se trata claramente de una ETIQUETA original y novedosa, que otorga a la marca de mi mandante un grado
aún mayor de distintividad en el cotejo sucesivo con la marca oponente, lo cual tampoco fue considerado
por la resolución recurrida".(...)-- -

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) En cuanto al argumento expuesto por el
recurrente referente al análisis conceptual, de que la marca solicitada responde al nombre de un "GRUPO
SOCIAL", como se identifica a través de sus dos primeros elementos o palabras, y que el tercer elemento
"ONCE" responde simplemente a la sigla del nombre de su titular, a saber, "Organización Nacional de
Ciegos Españoles", consideramos que es imposible que el público consumidor piense que la palabra ONCE
que se encuentra contenida en la denominación pretendida es la sigla del nombre del titular...//...8n este
sentido, se puede leer en el considerando de la resolución recurrida por la adversa lo siguiente: "Que, al
realizar el cotejo de las marcas en pugna GRUPO SOCIAL ONCE y etiqueta (solicitante) y ONCE (oponente),
podemos notar que las denominaciones son iguales, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podria
causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en
pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y desde este punto de vista, presentar un
inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como
a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción)." y "Que, en razón de las
identidades exrstentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido
a error, y causar una confusión entre las mismas..--..Es evidente que la marca solicitada por la adversa no
tiene novedad ni originalidad, ya que la misma constituye una REPRODUCCIÓN de la marca registrada a
favor de mi mandante, careciendo de los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas
requeridas por nuestra ley: especialidad y novedad,lo que indefectiblemente llevará al público consumidor
acometere]errordeconfundir]amarCade]solicitantecon]amarcademimandante.(.,,)

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

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario_
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa deterg¡i



,V \, GOBIERNO nr.r.

\I PARAGUAY
PARAGVÁI
REKUAI

Resorución."Jt 7 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'95I DE FECHA Ió DE NÑPT'¿BRE DEIOL3,DICTADAPOR
I-A DIREcctóx o¡ ASUNToS MARcARIoS Lmcrosos EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo
DE LA MARCA "GRUPO SOCLAL ONCE Y ETIQUE"IA", Clase 35, EXPEDIENTE N" 2484912021, SOLICIADA
poR oRcANrzAcroN NACToNAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

Asunción, 2 tr StP 2026

RESULTA:

Que, en fecha 30 de noviembre de 2023 el representante convencional de ORGANIZACIÓN

NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 951 de

fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 25 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 02 de abril de 2024, el representante convencional de ORGANIZACION NACIONAL DE

CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) expresó agravios; dictándose en fecha 10 de agosto de 2024la providencia
por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte
por todo el término de ley.------

Que, en fecha 25 de octubre de 2024, se presenta la representante convencional de ONCE SA., y
contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y

llama autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024.--'-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna GRUPO

SOCIAL ONCE Y ETIQUETA (solicitante) y ONCE (oponente), podemos notar que las denominaciones son

iguales, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podria causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene
importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de

conjunto. Y desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a
la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un
mismo origen de producción)..//..Que, en razón de las idenüdades existentes entre la marca solicitada y el
oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas,

además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad üsünguir seruicios que
serían enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas. Estas semejanzas podrÍan resultar a una

confusión en una competencia directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa
la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada
p rocedente. .(...)". - - - - - - -
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eue, se agravia el apelante ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLE§ (ONCE), y entre
otros argumentos expre sa: "(...) En lo que respecta al análisis conceptual, la
ONCE responde precisamente al nombre de un "grupo social", coma se

SOCIAL
sus dos

social,primeros elementos o palabras, ya que es una marca que rePresenta la unión
visual,

VISTO: El recurso de :ión interpuesto por el representante convencional de ORGANIZACION
contra la Resolución N' 951 de fecha 16 de noviembre de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,

con una fundación y otras empresas españolas que trabajan en
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LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
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estable, comparten una identidad común y persiguen objetivos o intereses similares. En consecuencia,
consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, Ias marcas confrontadas presentan diferencias
visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de
confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.----------

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada GRUPO SOCIAL ONCE cuenta con una
etiqueta distintiva compuesta por un diseño integrado; figura humana estilizada que representa a una
persona caminando con un bastón blanco, el elemento característico de movilidad de las personas con
discapacidad visual, símbolo caracterÍstico de la institución, a la derecha del sÍmbolo se encuentra el
nombre de la organización. Por su parte, según se observa en el srstema informático de la institución, la
marca oponente 'ONCE', se encuentra escrita en letras mayúsculas de color naranja, dispuestas en una
estructura vertical de dos filas ("ON" arriba y "CE' abajo), utiliza fuentes redondeadas, gruesas y de estilo
geométrico

En consecuencia, Ias etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición
gráfica, estructura, tipografia, colores, distribucrón de elementos y concepto evocativo. ------------

Marca Solicitada

r. grupo socia!

toHcE
Que, esta Dirección considera oporluno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien

en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de
utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"?. Vemos asÍ, que el hecho de
compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en
cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.------------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicita
NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE), posee numerosos registros en Paraguay

GRUPO SOCTAL ONCE - Clase 45 - Registro N' 558838 - O9lO3l2O23.

JUEGOS ONCE - Clase 41 - Registro N'562540 - 261041202?.

JUEGOS ONCE - Clase 28 - Registro N' 556511 - 2711212022.

JUEGOS ONCE - Clase 16 - Registro N" 553632 - O31LU2O22.

ONCE - Clase 45 - Registro N' 566640 - lOlO7l2O23.

Marca Oponente

J
O]tl
CE

É

'?Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción.2013.
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pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---------

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "GRUPO SOCTAL

ONCE Y ETIQUETA' (Clase 35) frente a la marca oponente "ONCEYETIQUETA" (Clase 35) se advierte que la
coincidencia entre ellas se limita exclusivamente al elemento "ONCE', único componente común presente
en sus respectivas estructuras denominativas. Sin embargo, en Ia marca solicitada dicho vocablo aparece
acompañado por los vocablos GRUPO SOC[AL", elementos que le otorgan una configuración
denominativa propia y suficientemente diferenciada respecto de la marca oponente. En efecto, desde el
punto de vlsta ortográfico, la marca solicitada presenta una extensión, estructura y composición
claramente distintas, al incorporar vocablos adicionales que alteran sustancialmente Ia percepción global
del signo. A su vez, desde el aspecto fonético, las denominaciones enfrentadas producen impresiones
sonoras diferenciables, tanto por su distinta longitud como por la secuencia, combinación y acentuación de
los vocablos que las integran, lo que determina una sonoridad y cadencia propias en cada caso.--------

GRUPO SOCIAL ONCEY ETIQUETA (marca solicitada),y

ONCEYETIQUETA (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por Io que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN'[...] En principio,las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominaüvos pesan más al apreciar la similind que las coincidencias en Ia parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias gue se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sÍlabas o fonemas
coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados sue.len pesar más al apreciar su
s imi li tud fonéti c a. (... ) ". - -

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su Iibro "Derecho de Marcas" nos dice:
"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es

diferente en las marcas en pugna; poÍque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y
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luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las

contenido conceptual, o ambas, sr so.r? diferentes." El público consumidor podrá
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas.
perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas.
alude a un GRUPO SOCIAL que se refiere a un conjunto de dos o más personas

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directices parut el examen de mco'cus en Paraguajt,pp.:14'1,
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 951 DE FECHA Ió DE NOVIEMBRE DEaO13,DISIADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N 2484912021, SOLICITADA
POR ORGANTZACTON NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE).--

Art. le

Ar[ 2s

REVOCAR la Resolución N' 95I de fecha 16 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

SOCLAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N" 2484912021, solicitada a nombre de

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOf,ES_(ÓTrcB{- -. - -2--:- -

Art.3e NOIFÍQUESE por Cédula.

.--.//' :- 
''.,lf +,- ' .t,

iij,I t'!';lt
W9'
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LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA' MARCA "GRUPO SOCLAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N" 2484912021, SOLICIADA
POR ORGANTZACTON NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

ONCE - Clase 42 - Registro N'566639 -lOlO7l2O23.
ONCE - Clase 4l - Registro N' 567081 - 2UO712023.

ONCE - Clase 33 - Registro N'566638 -IOlO7l2O23.
ONCE - Clase 32 - Registro N" 566637 -lOlO7l2O23.
ONCE - Clase 31 - Regis[o N" 566636 - lOlO7l2O23.
ONCE - Clase 28 - Regisho N" 566857 -LSlO7l2O23.
ONCE - Clase 25 - Registro N'566856 -l5l07l2O23.
ONCE - Clase 18 - Registo N" 566855 -l5l}7l2023.
ONCE - Clase 9 - Registro N'566635 -lOlO7l2O23.
ONCE - Clase 3 - Regisüo N' 553ó33 - O3llU2O22.

Que, los registros aportados, evidencian que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
no posee un único registro aislado, sino una auténtica familia de marcas construida alrededor del signo
'ONCE". Es muy importante mencionar con relación a las coberturas de las marcas en pugna, que la marca
solicitada ha sido presentada para amparar servicios de la clase 35 tales comoi "servicios de organización de
sorteos con fines publicitarios; organización de sorteos con fines promocionales; ser¡icios de ventas al por mayor y menor en
comercios y a través de redes informáticas de décimos de lotería, boletos de apuestas y de billetes (tickets). Promoción de los
productos y servicios de terceros mediante acuerdos con los patrocinadores. Servicios publicitarios para promover la
sensibilización del público en materia de bienestar social. Servicios publicitarios para promover la sensibilización pública en
materia de asuntos sociales. Organización de suscripciones a publicaciones en lÍnea para terceros". Por otro lado la marca
oponente se encuentra registrada en la clase 35 para cubrir servicios tales como: "servicios de publicidad.
Servicios de comunicado de prensa. Servicios de consultoría en organización y dirección de negocios. Servicios de relacione

Que, por tanto, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas
marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable la coexistencia pacÍfica
entre la marca GRUPO SOCIAL ONCE solicitada, y la marca de la oponente "ONCE", coexisten de hecho
tanto en el registro como en el mercado, sin que tal circunstancia haya generado un riesgo de confusión
insuperable. Tal situación constituye un indicio relevante de convivencia pacÍfica entre signos que
comparten el elemento en cuestión

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conir¡nto Oo existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente
revocar la resolución recurrida
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PORTANTO,
tá. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N' 1464 DE FECFI,A 18 DE OCTUBRE DE2O24 Y 1596 DE
FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR Lq. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA"AnalyticoYETIQUETA", CLASE42,EXPEDIENTE N"7331412O23,

SOLICITADA POR TTAGO ZAVALA NAPOUT.--.----.

Marca Solicitada se destaca en el mercado mediante un llamativo logo, el cual esta compuesto por una
armoniosa combinación de colores y una pequeña representación estadística que añade un elemento
innovador al mercado en el cual se desenvuelve .../... la Marca Solicitada consiste en un término compuesto
y distintivo acompañado de un logo, por lo cual consideramos que sí es sujeto de registro y protección
legal(...)"---

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

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

producto o servicio pertenece o posee el carácter de descripüva cuando proporciona información, en
particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o
servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el

lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. Ol de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
"Analytico Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 42 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: "Actualización de software;Nmacenamiento electrónico de datos;Nojamiento
de servidores; Nojamiento de sitios web;AJquiler de computadoras; Nquiler de contadores para el registro
del consumo energético; Nquiler de instalaciones de centros de datos; Nquiler de ordenadores; Nquiler
de servidores web; Nquiler de softvvare; Análisis de sistemas informáticos; ConsultorÍa sobre seguridad
informática; Consultoría sobre seguridad de datos; Consultoria sobre seguridad en Intemet; ConsultorÍa
sobre software; ConsultorÍa sobre tecnología informática; Consultoría tecnológica; Consultoría sobre
tecnologÍa de telecomunicaciones; Conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte
electrónico; Creación y diseño de índices de información basado.s en sifios web para terceros [servicios de
tecnología de la informaciónl; Creación y mantenimiento de sitios web para terceros; Desarrollo de
plataformas informáticas; Desarrollo de softvvare en el marco de la edición de software; Desarrollo de
videojuegos y juegos informáticos; Digitalización de documentos [escaneado]; Diseño de sistemas
informáticos; Diseño de software; Instalación de software; Monitorización a distancia del funcionamiento
de sistemas informáticos; Programación informática; Servicios de cifrado de datos; Servicios de consultoría
tecnológica para la transformación digital; Servicios de custodia externa de datos; Servicios de ingenierÍa
de software para el procesamiento de datos; Senticios de programación informática para elprocesamiento
de datos; Software como servicio [SaaS]; Suministro de información, consultoria y asesoramiento
cientificos sobre emisiones netas cero; Suministro de información relaüva a la tecnologÍa informática y la
programación por sitios web; Suministro de sistemas informáücos virtuales para la informática en la nube".

Que, respecto a los siguientes puntos alegados por el recurrente: "(...)la denominación ANALWICO
es un vocablo de fantasía(...)" y "(...)Su estructura fonética es memorable y original: la presencia de la "y"
intercalada dota al signo de una sonoridad especial(...)", esta dependencia administrativa estima pertinente
realizar dos salvedades: que la denominación solicitada es proveniente del latín, en ese sentido no es

estrictamente un vocablo de fantasÍa, y que la "y" intermedia no otorga una sonoridad especial ya que
"Analytico" se pronuncia "Analític o", ya que la "y" cuando está colocada entre dos consonantes o como
nexo entre palabras tiene valor vocálico y suena exactamente como la vocal "i". 

--------

Que, la palabra "Analyüco" alude de forma directa al análisis de datos, análist
de sistemas. Al contrastar la denominación solicitada para los servicios especÍficos r

"Análisis de sistemas informáticos", "servicios de ingenierÍa de software para el procesan.

'tora Gc;:crülnre¡ina
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ResoruciónNo '[ fr7 V
POR LA CUAL SE REVOCAI{ LAS RESOLUCTONES N'1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE2O24 Y 1596 DE
FECFIA 29 DE MAYO DE 2026 DISIADAS POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGIS1RO DE LA MARCA"AnalyticoYmQUEIA", CLASE42, EXPEDIENTE N'7331412O23,
SOUCMADA POR TI,AGO ZAVALA NAPOIJT.-------.

Asunción, 2 t' SEP 2020

MSTO: el recurso de reconsideración y apelación subsidio interpuesto por la representante
convencional de Tiago ZavalaNapout contra la Resolución N" 1464 de fecha l8 de octubre de 2024, dictada
por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha ll de febrero de 2025 se presenta la representante convencional de Tiago Zavafa
Napout e inte¡pone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra la Resolución N" 1464 de

fecha 18 de octubre de2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por Resolución N' 1596 de fecha 29 de mayo de 2O26la Dirección de Marcas confirmó en todas
sus partes la Resolución N" 1464 de fecha 18 de octubre de 2024.

Que, en fecha 29 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 19 de junio de 2026,la representante convencional de Tiago Zavala Napout expresó
agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
26 de junio de2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 1464 de fecha 18 de octubre de 2024 considera que: "Que la solicitud de
registro de la marca Analytico ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/95 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibición: ArL 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o seryicio., La denominación se

considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En

Que, la Resolución N" 1596 de fecha 29 de mayo de 2026 considera que: "(...)Que, en la industria
tecnológica, la analítica (análisis de datos o data analytics) es una función esencial y el propósito principal
de muchas plataformas informáticas, base de datos y software como servicio (SaaS). Por lo tanto, la palabra
indica directamente al consumidor que el software o el servicio tecnológico ofrecido posee capacidades
an al Íti cas(... )".- - - - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La distintividad de un signo se

mida por su capacidad de identifrcar el origen empresarial de productos o servicios y diferenciarlos de los
de terceros. La marca ANALWICO posee esta capacidad por las siguientes razones: l. Su UN]CA

UNe inventada: la combinación de las sílabas A-N-A-L-Y-T-I-C-O, con la inclusión de la
conjunto fonológico y gráfico sin equivalente en el idioma español ni en el i

:l dc Propicrlad lndusrrirl
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Resorución*' 
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Ü7 7
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N'1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE2024 Y 1596 DE
FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICIADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Analytico Y ETIQUETA.', CLASE 42, EXPEDIENTE N'7?3L412O23,
SOLICITADA POR TI.AGO ZAVALA NAPOUT.-.

conjunto, posee las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta
dentro de las prohibiciones de la Ley N' f294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida.

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

RESUELVE:

Art.le REVOCAR las Resoluciones N' 1464 de fecha 18 de octubre de 2O24 y 1596 de fecha
29 de mayo de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"Analytico YffiQUETA", clase 42, ActaNo.7331412023, solicitada a nombre de Tiago

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------
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Resorución.'3{i 7 7
POR Iá CUAL SE REVOCAI.I IáS RESOLUCIONES N" 1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE2O24 Y 1596 DE

FECFIA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Analytico Y ffiQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 7331412023,

SOLTCITADA POR TIAGO ZAVAI.A NAPOUT.- -. -.. - -

"Programación informática para el procesamiento de datos", tenemos que el término informa directamente
sobre una propiedad o función central del servicio

No obstante, al realizar la apreciación de conjunto del signo, es importante tener en cuenta lo
señalado en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay: "(...)j.4.2 Apreciación del carácter
distinüvo de una combinación de elementos Tratándose de un signo mirto confomado por uno o más
elementos verbales descripüvos o carentes de carácter distinüvo, la presencia de elementos frguraüvos
üstinüvos puede otorgarle sufrciente carácter disünüvo pan que el signo en su conjunto pueda ser
registado como m¿rÍca. La Oficina analizará si la estilización o los elementos gráficos del signo son lo
suficientemente distintivos como para que este pueda funcionar como marca en el comercio respecto de
los productos o servicios designados(...)". ----

Que, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS dice: "Es el conjunto el signo
registrable, y no los elementos genéricos que lo componen, los que no puede reivindicar con exclusividad
su titular. Éstos son de libre empleo por cualquiera (216)."

A este respecto, la marca solicitada posee un logotipo o distintivo en el que se visualiza un diagrama

de líneas en el margen izquierdo, a lado se visualiza la denominación "Analytico" en letras imprenta, todo
en combinación de azul, celeste y gris, aportando este elemento distintividad a la solicitud de registro: ---

marca solicitada

üAnolytico
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "Analytico Y ETIQUE-IA" representa una

creación distintiva. Esta combinación estratégica emana de la arüculación de los elementos visuales,

fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria y

posibilita un posicionamiento efecüvo de la marca en el mercado. --------

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de

la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio o producto, obligándolo a

recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que

en su conjunto puede funcionar como signo distinüvo, atendiendo a que la misma ha sido presentada

como un signo mixto compuesta por la denominación "Analytico'y el logotipo pAnolvt'to. ,., 
"r"

sentido, la marca solicitada al estar conformada por elementos figurativos con un término descriptivo es

clasificada como una marca débil. ----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habié

al Interina
cii¿d Indultriel
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examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es
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Resorución..Jji 7 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N9 403 DE FECHA 35 DE MARZO DE2O25, DICTADA POR LA
pmrccróN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "sAN
cosMos", CLASE 35, EXpEDIENTE N'63150/2023, soLIcrTADo poR ruNoecróN MUSEo DE cIENcr.As
(MuCi).-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

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

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

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "SAN COSMOS Y ffiQLIEIA' Clase 35 y la marca denominativa
base de rechazo "COSMOS" Clase 16.----

Que, asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de
comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la denominación solicitada se conforma
de la unión de dos vocablos SAN y COSMOS y por ende fonética claramente diferente a la que podría
atribuirse a la adversa COSMOS:--

SAN COSMOS Y ETIQUEIA (solicitada), y

COSMOS (marca base de rechazo)

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

Marca solicitada Marca Registrada

Denominativa
a

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.a. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento sufici ara inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos to en la

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resorución."jü 7 I
POR Lq, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 403 DE FECHA 35 DE MARZO DE}O}S,DISTADA POR LA
DIRECCTÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE I.A N4ARCA TSAI{

COSMOS", CIáSE 35, H(PEDIENIE N'63150/2023, SOLICTTADO POR FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCI,AS
(Muci).-----

Asunción, 2 L StP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FUNDACIÓN
MUSEO DE CTENCIAS (MuCi), contra la Resolución Ns 403 de fecha 05 de marzo de 2025, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 3l de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de FUNDACIÓN
MUSEO DE CIENCLAS (MuCi), e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 403 de
fecha 05 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 25 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 06 de junio de 2025, el representante convencional de FUNDACIÓN MUSEO DE
CIENCLAS (MuCi)., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha lI de junio de2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2019-1970829, Denominación COSMOS Clase 16 Registro 493531 Titular Namo S.a. PY Comentario: Que
ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores-- por lo que de conformidad al artÍculo
6p de la Ley 1294/95 de Marcas, no ha lugar a Io solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar un hecho
relevante para el presente caso es que la marca SAN COSMOS ya está registrada a nombre de mi mandante.
En efecto mi mandante es titular de la marca SAN COSMOS y del slogan IJn planetario MuCi, conforme el
siguiente detalle: San Cosmos Un Planetario MuCi Slogan clase j5, Registro 590944, vencimiento 25/09/2034;
San Cosmos Un Planetario MuCi Slogan clase 41, Registro 590943, vencimiento 25/09/2034. De ello se colige
entonces que esta marca ya coexiste con la marca invocada en la resolución de rechazo. Por lo tanto, por
este simple hecho la denegación del registro de la marca solicitada en estos autos resulta totalmente
infundad a(...) ". - - - - - - - - - -

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' 1294198,las marcas son signos que sirve
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la



DIRECCIóN NACIONAL DE

("""WPRoPIEDAD
\+& INTELECTUAL

V "1, coBIERNo onr I PARAGVÁI
\dry PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resolución N'-{ ,i / 8
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS 403 DE FECHA 35 DE MARZO DEIO}S,bICTEO¿, POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN
COSMOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N'63150/2023, SOLICITADO POR FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS
(Muci).-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi) ya cuenta con el registro de las marcas
San Cosmos tJn Planetario MuCi Slogan clase 35, Registro 590944, vencimiento 25/09/20i4; San Cosmos Lln
Planetario MuCi Slogan clase 41, Registro 590943, vencimiento 25/09/2034. Es decir, el ütular de la solicitud
de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, en clases relacionadas, por lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le
pertenece. En extremo queda demostrada la coexistencia previa y pacÍfica de las mismas dentro del
mercado.

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.o2. -------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee Ias

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. --------

PORTANTO,
fá DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art ls REVOCAR la resolución Nq 403 de fecha 05 de marzo de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SAN
COSMOS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente No 6315012023, solicitada a nombre de

FUNDACIÓN MUSEO DE CIENCIAS (MuCi).---,

Art.39 NOTIFfQI,JESE.

' "oEREcuo oE MARCAS'- forge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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Resolución N"-'1" :i ? ffi'.r'§ _V
POR 1á, CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 23I5DE FECHA 2I DE AGOSTO DEhO}S,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"INFONEGOCIOS Y mQLJE"IA" C[á,SE 38, EXPEDIENTE N' 33049/2024, SOLICTTADO pOR AGUARA
MEDLA.-----

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "IN INFONEGO Y
ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "INFONEGOCIOS Y ETIQUETA', se advierte que la marca
registrada se encuentra totalmente contenida en la estructura de la marca solicitada. En el siguiente cotejo
se puede corroborar la similitud gráfica ortográfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----------

"INFONEGOCIOS Y ETIQUETA" (marca solicitante), y

"lN INFONEGO Y ETIQUETA" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----------

Dejando de lado el análisis fonético-gramatical, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis
semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, el
elemento central de la marca base de rechazo, IN INFONEGO, hace completamente referencia y alusión a la
palabra y concepto de NEGOCIOS, lo que subraya la similitud entre ambas denominaciones altransmitir el
mismo concepto.--

Que, Cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "E/
contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las maÍcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y
luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes".

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distinüvidad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se
encuentra registrada en la clase 38 con la cobertura de los siguientes servicios: 'Ttansmisión de flujo continuo de
datos [steaming]; seruicios de difusi6n inalanbrica; tansmisión de archivos digitdes / tansmisión de archivos informáücos;
suministo de acceso a bases de datos; suminisfo de foros de discusión [chats] en IntemeN prouisión de canales de
telecomunicación pan servicios de televenta; suministo de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; servicios de
enca¡ninatniento y enlace para telecomunicaciones; serr¿c¡bs de conexión telemáüca a una red informática mundial;
úansmisión por satélite; úansmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador / tansmisión de mensajes e imágenes
asisüda por computadora; comunicaciones por tetminales de ordenador / comunicaciones por terminales de computadora^,
mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la coberlura para los siguientes servicios de
la-miSmaSJaSS; Telecomunicaciones, sewicios de tansmisión de noücias por intemet a tavés de
generil; tansmisión de flujo conünuo de datos [steaming]; seruicios de difusión inalámbrica;
/ tansmisión de archivos informáticos; suministo de acceso a bases de datos; suministo de
Intemet; prouisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; suminisúo
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Resorución.J# 7 g
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" I3TIDEFECHA zl DE Acosro DEzozs,DIgIADApoR
LA DIREccIÓN op MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARcA
"INFONEGOCIOS y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N" 3304912024, SOLICTTADO POR AGUARA

MEDI,A.---

Asunción, ? ,1 SIP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGUARA MEDTA

SA contra la Resolución N' 2315 de fecha 2l de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-'-----'

RESULTA:

Que, en fecha t2 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional deAGUARAMEDLASA.
e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 2315 de fecha 2l de agosto de 2025, dictada por la
dirección de marcas.

Que, en fecha 2l de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de AGUARA MEDLA Sá.
expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de noviembre de

2025.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-2411461

Denominación IN INFONEGO Clase 38 Registro 605.301 Titular ANIBAL DAVID PORTILLO EISENHUT (PY)

Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de

conformidad al articulo ós de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".(...)".-------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...)... Las eüquetas que acompañan a
las marcas en cuestión son manifiestamente diferentes. En este punto, es evidente la diferencia que resalta

en el cotejo de las eüquetas que acompañan a las marcas en cuestión. Si exponemos visualmente las

etiquetas de las marcas IN FONEGO y INFONEGOCIOS se puede constatar que ellas son totalmente
distintas eI? su conjunto y sus partes integrantes..//..ta denominación INFONEGOCIOS ya se encuentra
registrada y coexiste con la marca de la oponente La misma marca INFONEGOCIOS ya se encuentra
registrada en la siguiente clase, a saber: INFONEGOCIOS clase 4l N" 430171 fecha 29/0ó/2016.

INFONEGOCIOS clase 4l N' ó14031 fecha 25/08/2025. La marca INFONEGOCIOS, aunque se encuentre
registrada en otra clase, ya es una propiedad de la firma que represento, y por consiguiente, ya üene un
derecho adquirido sobre esta denominación. No consta en la solicitud de registro de la marca IN
INFONEGO que en el correspondiente examen de fondo existieran antecedentes que obstaculicen su
registro, razón por la cual la Autoridad Administrativa concedió sin ninguna objeción el registro de la
marca.(...)".

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la

interpuesto
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Resorución."1-Ü 7 9
POR LA CUAL SE CONFIR}I,ÍA LA RESOLUCIÓN N' 2315 DE FECHA 2I DE AGOSTO DEaO¿S,DISIADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A NdARCA

"INFONEGOCIOS y ETIQLJETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N" 3304912024, SOLICITADO POR AGUARA

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que la firma solicitante posee un derecho adquirido en cuanto al registro de la marca INFONEGOCIOS Y
ETIQUETA, en la clase 41, Registro N' 614.031; al respecto es importante mencionar que el sistema seguido

por nuestro sistema marcario es el conocido como uniclase, en vir[ud del Art. 7' de la Ley de Marcas, e] cual

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

registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios
marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo
adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna
comnarten la misma clase del nomenclador internacional.

Que, en conclusión, esta dependencia administratrva considera que la solicitud de registro de la
marca "INFONEGOCIOS Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "[N INFONEGO Y
ETIQUETAYTELECOM", en la misma clase 38, con la cual presenta más semejanzas que diferencias.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuiüvo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2s inciso 0
y Artículo 6s de la Ley N' 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administraüva que
corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las

mismas.

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

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 2315 de fecha 2I de agosto de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.-

Art.le

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud
ETIQUE"[A", clase 38, Expediente No

de registro de la marca "INFONEGOCIOS Y
nombre de AGUARA

ArL 3s NOTIFÍQUESE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,.- - : -: - - - - - -i

,cción Ccncral de Propirdad

iión Nrional dc Propiedad In

:. Claudia Parilela Cris
rcctora GeneralTi-iii
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Resorución*[fr7 g
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUctóN N" z3l5 DE FECHA 2l DE Acosro DEzozs,DIgIADApoR
LA DIRECCTÓT{ Og MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N' 33049/2024, SOLICTTADO pOR AGUARA
MEDI,A..-..

una red infotmáüca mundial; tansmisión por satélite; tansmisión de mensajes e imágenes asisüda por ordenadon tansmisión
de mensajes e imágenes asisüda por computadora; comunicaciones por terminales de ordenador y computadora; difusión de
prognmas de ndio y teleuisión; e¡n¡siones teleuisivas y ndiof6nicas'. Del contraste se colige, que las marcas
analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de ambas marcas se encuentran
compartiendo la misma clase del nomenclador internacional y para los mismos servicios,lo que aumenta
significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo
ámbito, lleguen a la conclusión de que los servicios ofrecidos podrían poseer el mismo origen empresarial.
En consecuencia, se genera un alto riesgo de confusión entre el público consumidor, lo cual podrÍa afectar
negativamente la percepción y el comportamiento comercial,-

Que, ésta Dirección estima que, además delArt. óp de la Ley N' 1294198 mencionado por elA-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art.2lnc f) de la Ley 1294195, el cual expresamente
prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre
las mismas.

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta que viene
acompañada de una etiqueta, que tampoco evita su exclusión de la prohibición mencionada en el párrafo
anterior, como se puede observar a continuación: ---------

Marca solicitada. Marcabase de rechazo.

infuuEGocros

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY'ú señalan cuanto
sigue: "(...) Si los elementos frgurativos en dos signos mixtos tuviesen conceptos que son idénticos (iguales)
o similares (análogos), los signos en su conjunto deben considerarse conceptualmente similares en cierto
grado, a pesar de las diferencias en los demás elementos del conjunto. El grado de similitud dependerá de
varios factores, entre otros si los conceptos de los elementos figurativos son idénticos o similares, si los
elementos denominativos reiteran o refuerzan el concepto de los elementos frgurativos o
distintos, si los elementos denominativos aparecen en ambos signos o solo en uno, el
concepto que es común en los signos, y si el elemento figurativo es más o

del
el

,, ,*#ril: '
i', * "u*i;;ffii'iijÍj r' oP;la,á'iil,',,,ia

\\:- . {-"'t'red¡dl¡relr.u,I,*@ntelectuaI(DfNAPI)'DircclricesparaelexamcndemarcasenParaguay,n.278'\ibteen:.-
httlrs:'iurvrv.dinani.sov.nviuorlal/v3lprouicdad-industrial/rnarcas/dircctriccs r:-,. I .i
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Resorución*"JjJ ü Ü
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 1186 DE FECHA 21 DE MAYO DE2025, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"GEROPHARM", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 4233612024, SOLICITADO POR SOCIEDAD LIMITADA
GEROPFIARM

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GEROPHARM" y la marca base
de rechazo "GIROEARMA", se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita posee una marcada
diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas no es simila

GEROPHARM

GIROFARMA
(solicitada), y
(marca base de rechazo)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar Ia posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema
informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:EUROEARMA, clase 5, Registro
N" 464934 a nombre de Eurofarma Laboratorios S.A.; AI ARPHAMA, clase 5, Registro N" 525547 a nombre de
Armando Ramón Centurión Salinas; GP PHARM, clase 5, Registro N" 442008 a nombre de Gp-Pharm, S.A.;

entre otras. En extremo queda demostrada la coexistencia previa y pacÍfica de las mismas dentro del
mercado.

Que, siendo así, Ios vocablos PHARM / EARMA son irrelevantes para el cotejo marcario, deben ser
desechados en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. l6 de la Ley N' 129411998 de Marcas
que textualmente expresa " Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso común o necesario en el comercio". Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la
resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre
competencia en el mercado dispuesto en la Consütución Nacional, fut. 107.

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "(Jna

partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso común no puede

confundibilidad, 'y, que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inus.
de uso general o necesario'i Por ello, se colige que podrÍa darse una coexistencia pa
mismas.----

Abg,

impedir su inclusión en maÍcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la
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Resorución."JÜ I 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1186 DE FECHA 2I DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA
"GEROPFIARM', CLASE 05, EXPEDIENTE N' 4233612024, SOLICTTADO POR SOCIEDAD LIMITADA
GEROPHARM

Asunción, 2 lr StP 20:t6

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional SOCIEDAD LIMITADA
GEROPHARM contra la Resolución N" 1186 de fecha 2l de mayo de2025, dictada por la Dirección de Marcas,
y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de SOCIEDAD

LMITADA GEROPHARM e interpone recurso de apelación contra la Resolución No 1186 de fecha 21 de
mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 2l de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto -----;---------

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, elrepresentante convencional de SOCIEDAD LIMITADA
GEROPFIARM expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de

noviembre de2OZ5.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1929333

Denominación GIROFARMA clase O5 Registro 500038 Titular Cadena Farmacenter Sociedad Anónima Py.

Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de
conformidad al artÍculo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado».-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) ..Como puede observar la Sra.

Directora, los prefijos de ambas denominaciones son distintos. La marca solicitada se construye sobre el
prefijo GERO, mientras que el antecedente invocado inicia con GIRO, lo que introduce desde el inicio una
diferencia perceptible. N tratarse del primer elemento que recibe el consumidor, esta variación inicial
genera una impresión inmediata que distingue de manera natural a ambos signos..//.. Debe señalarse

asimismo que dentro de la clase 5, es habitual la coexistencia de marcas que incluyen los términos PHARM,
y MRMA, o variantes similares, dada su relación directa con productos farmacéuticos o sanitarios..//.. En
ese sentido, corresponde señalar que la denominación GEROPHARM cuenta con derechos adquiridos a
nivel internacional, dado que su titular posee registros válidos y vigentes en múltiples jurisdicciones, lo que
demuestra la distintividad y notoriedad del signo dentro del rubro farmacéutico.(...).------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la proceden

¡':'lQirectora Gi
ción Cene¡al dr

Naciolal de Propic
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Resorución..J$ I 0
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 1186 DE FECHA 2I DE MAyo Dgzozs, DICTADA poR LA
pTRpccIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

"GEROPHARM", CI"-A.SE 05, EXPEDIENTE N' 4233612024, SOLICTIADO POR SOCIEDAD LTMITADA

GEROPFIARM

servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un

aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". En este contexto, al

tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la
protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

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

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

RESUELVE

Art. le

Art.2e

REVOCAR la Resolución N' 1186 de fecha 2I de mayo de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"GEROPHARM", clase 05, Expediente No 4233612024. solicitada a nombre de

SOCTEDAD LMTTADA GEROPFIARM

Ar[ 39 NOTIFÍQUESE. --.---..--
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ResoruciónNo 1Ü8 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1186 DE FECHA 2I DE MAYO DE2O25, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIRO DE Iá. MARCA
"GEROPFIARM", CIá.SE 05, EXPEDIENTE N" 4233612024, SOLICMADO POR SOCIEDAD LIMITADA
GEROPFIARM

Que, en la clase 05 es habitual que los nombres de los medlcamentos se construyan a partir de
denominaciones comunes internacionales (DCI/INN), principios activos o términos cientÍficos alusivos a
procesos metabólicos. Las Drrectrices para el examen de Marcas en el Paraguay señalan: "Las
denominaciones comunes internacionales o DCI (lnternational non-proprietary names, INN) son
designaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asigna a las sustancias farmacéuticas para
identificar cada sustancia con un nombre único. Estas denominaciones son necesarias para una
identificación clara y una prescripción y dispensación segura de los medicamentos, asÍ como para la
comunicación y el intercambio de información entre los profesionales del sector de salud pública. Las DCI
son de dominio público y se pueden usar libremente". Cuando dos signos coinciden únicamente en un
componente que tiene un carácter distintivo débil o que es de uso corriente en el mercado, dicha
coincidencia no puede sustentar por sÍ sola un riesgo de confusión. El hecho de que haya marcas
regtstradas con la partÍcula en común a nombre de diversos titulares nos permite colegir que la raíz
'SEGLU'/'GLUT'es utilizada corrientemente en el registro marcario de la clase 05. En ese sentido, ningún
titular puede monopolizar o apropiarse de dicha partícula.--

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"I señalan cuanto
sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando éstos se encuentren
clasificados en Ia misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos están
clasificados en la misma clase NCL 4l(...)".------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita
"GEROPHARM", forma parte de la razón social de la firma solicitante, SOCIEDAD LIMTTADA GEROPHARM.
En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma
propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especÍficamente en su
Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a é1. ---------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurÍdico, goza de protección
desde su primer uso público.El artÍculo 72 dela Ley de Marcas establece q.ue: "El nombre comercial podrá
estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social
adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artÍculo 75 especifica que: "El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es

necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".Por otro lado,
el artÍculo 75 especifica que: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante
susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa deltitylar o con

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Düec trices para el examen de ¡narcus en ParaguaS,, p.
httl.rs: rurnr'.dinapi.qov.r;yrportal/v-l/prouictla(l-industriill/rnarc¡s,/dircctriccs

t¡en.cr¡l Itrc¡ina
rr ur rrcpicdad Indulrrir/
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Resorución."+fi 8 1
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2126 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEZOLS,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOMIGRON",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 52440/2024, SOLICTTADO PORZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION...-...

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada
"SOMIGRON" frente a Ia marca previamente registrada "SUMIGMN", se advierte que ambos signos
presentan diferencias gráficas y fonéticas derivadas principalmente de sus terminaciones y de la diferente
composición vocálica de sus sílabas inicial y final; si bien ambas denominaciones comparten determinadas
consonantes y el segmento central "MI", tales coincidencias no deben ser consideradas aisladamente, sino
mediante una apreciación de conjunto de los signos; SOMIGRON presenta la estructura SO-MI-GRON,
mientras que SUMIGRAN se configura como SU-MI-GRAN, produciéndose diferencias perceptibles tanto
en su aspecto visual como en su pronunciación.---

Que, en consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estructura, composición gráfica, asÍ como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce
significativamente cualquier riesgo de confusrón o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora
en el siguiente cotejo:

SOMIGRON

SUMIGRAN

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se

puedan distinguir audiüvamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética generil de un
signo denominativo son sus letras y sÍlabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sÍlabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sÍlabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN I (...)". - - - - - - - - - -

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que la marca
registrada SUMIGRAN a nombre de Pharma International S.a, se encuentra limitada para productos de la
clase 5 tales como: "Exclusivamente producto de acción antimigrañosa",
mercado con el Registro de SANMIGRAN, clase 5, a nombre de Vicente

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dnuc bicas para el
hltps://wwrv.d i napi. r¡ov. uvr po¡1al/v3/oropicdad-i ndustrial/nrarcas/dircctriccs

ya coexiste en el
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Resorución."l$ I 1
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 2I26DEFECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DTSTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA "SOMIGRON",
CLASE 05, EXPEDTENTE N" 5244012024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.......

Asunción, 2lr StP zu26

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma ZODIAC
INTERNAflONAL CORPORATION contra la Resolución N" 2126 de fecha 06 de agosto de 2025, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de la firma ZODTAC

INTERNATIONAL CORPORATION e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 2126 de fecha
06 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 2l de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, el representante convencional de ZODLAC INTERNATIONAL
CORPORATION expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de agosto de
2025.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2110814

Denominación SUMIGRAN C/ase 5 Registro 546125 Titular Pharma International S.a. [PY] Comentario: Que
las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado».-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, la resolución recurrida
resulta arbitraria e injusta, considerando que el rechazo ha sido dictado por el antecedente SUMIGRAN,
Reg. N"546125, clase 05, titular: PHARMA INTERNATIONAL 5.A., sin considerar las diferencias existentes
entre ambas. En primer lugar, que la marca antecedente protege: Exclusivamente producto de acción
antimigrañosa; el a-quo ha dejado de considerar en esta limitación que impide que la solicitud de mi
mandante cause confusión en el público consumidor. A este hecho también debemos agregar que los
medicamentos producidos por uno y otro titular serán prescriptos por profesionales médicos, por lo que el
potencial riesgo de confusión se aminora aún más..//..Que, sr bien ambas denominacÍones comparten
algunas letras en común, no existe identidad entre las mismas y se diferencian en los planos: gráfico y
fonético. AsÍ también, el Ad quem debe considerar el hecho de que el titular del antecedente no presentó
oposición contra la solicitud de mi mandante por no considerar que afecte los derechos que posee sobre su
marca SUMIGRAN. A esto debemos sumar el hecho de que cuando se trata de productos de la clase O5,

existe mayor flexibilidad en los criterios de análisis de las denominaciones ya que es bastante común
encontrar medicamentos que comparten ciertos elementos, como es el caso que nos

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre I recurso

Cristaldo
Inrerina

Indu¡rrirl

interpuesto

d Inlelecrual
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Resorución*"J-ü I 1
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' 2126 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE}O}S,DISTADA POR LA
PNPCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA "SOMIGRON",
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 5244012024, SOLICTTADO POR ZODI,AC INTERNATIONAL CORPORANON.-..-..

Que, si en el mercado se ha demostrado capacidad de distinguir SUMIGRAN de SANMIGRAN, con
mayor razón debe analizarse individualmente si SOMIGRON genera realmente una confusión, stn convertir
la existencia de una semejanza parcial en una prohibición automática; que esta circunstancia resulta
particularmente relevante, pues demuestra que el mercado ya ha admitido la presencia simultánea de
signos que comparten determinados componentes fonéticos y conceptuales, sin que ello haya impedtdo su
diferenciación por parte de los consumidores ni haya generado, según los antecedentes considerados, una
situación que torne imposible su coexistencia. Por consiguiente, la exlstencia de la marca "SUMIGRAN"
coexistiendo con "SANMIGRAN" constituye un antecedente objetivo que debe ser ponderado al momento
de determinar si la denominación solicitada "SOMIGRON" resulta susceptible de producir un riesgo real de
confusión o asociación.------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracteústicas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -- - - - - --- - - -

Art.le

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

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución N' 2126 de fecha 06 de agosto de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.-

Art.2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SOMIGRON", clase 05, Expediente No tada a nombre de ZODIAC
IN1ERNATIONAL CORPORATION.... -. - - - - -

Art.3s NOTIFÍQUESE por Cédula.
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(solicitada)

(marca base de rechazo)

:::::::1:.i#,ffi.#,, 
DE DT.TEMBRE DE 2025 Y N,POR LA CUAL SE CONFIRMAN I.AS RESOLUCIONES N'399:

2O3O DE FECFIA 29 DE JUMO DE2O26,DISTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE

DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA USANDAU", C[á,SE 01, EXPEDIENTE N" 9933212024,

SOLICITADO POR CALIECH SA..----.-.-.

marca SANDAU esté destinada a diferenciarse fonéticamente y no a confundirse con la marca de la
oponente LANDAU ". - - - - - - - - - - -

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos,
ortográfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos ortográfico y fonético, entre la marca base de rechazo "LANDAU'
y la solicitud de registro de la marca "SANDAU', se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra
reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a continuación:----------

SANDAU

LANDAU

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que prácticamente no existen elementos
diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética plena, tenemos que
Ia impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público
consumidor.-------------

Asimismo, el examen comparativo de los signos revela que las expresiones SANDAU y LANDAU
presentan una marcada semejanza y que la sustitución de las letras "L" por "S" en la marca solicitada,
constituyen variaciones ortográficas de escasa entidad que no modifican sustancialmente la impresión del
signo. Antes bien, ambos vocablos conservan la misma estructura silábica, idéntica cadencia, circunstancias
que rncrementan significativamente elriesgo de confusión o de asociación en elpúblico consumidor. ----

Que, desechando el análisis gráfico, fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de

determinar la distintiüdad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos
que la cobertura de la marca LANDAU, base de rechazo, se encuentra registrada en la class-J. con la
cobertura de -Todos" los productos de la clase; y en la 

-class-5 
con la cobertura de "PRODIJCTOS

COMPRENDIDOS EN IA,CIA,SE 5. EXCLUSNAMENTEFUNGICIDASYHERBICIDAS', mientras que la marca
SANDAU en trámite de registro, pretende obtener la cobertura para los siguientes prodt¡sles de la class-I:
"abonos para el suelo / fertilizantes; adyuvantes que no seen pare uso médico ni veterinario;
fertilizantes nitogenados; fosfatos [fetilizantes]; preparaciones fertilizantes; preparaciones
parí, uso méüco ni veterinario; preparaciones bacteriológicas que no sean
preparaciones bacteriológicas que no seen pata uso médico ni veterinario;
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Resoruciónlr"-t-fi I 2
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N" 3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N'
2030 DE FEcHA 29 DE IUNIo Duzoz6, DIcrADAS poR LA pmrcclóN DE MARcAs, EN EL EXeEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANDAU', CLASE OI, EXPEDIENTE N' 9933212024,
SOLICITADO POR CALTECH SA.....-...-

Asunción, 2 t+ SIP 202(j

VISTO: El recurso de reconsideración interpuesto por el representante convencional de
CAHECH Sá., contra la Resolucrón No 3997 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección de
Marcas;y, ---------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de mayo de 2026, se presenta el representante convencional de CAIÍIECH S.A, e
interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra la Resolución N' 3997 de fecha l8
de diciembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por Resolución N" 2030 de fecha 29 de junio de2O26,la Dirección de Marcas confirmó en todas
sus partes la Resolución N" 3997 de fecha l8 de diciembre de 2025.--------

Que, en fecha 29 de junio de 2026, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
inte¡puesto

Que, en fecha 22 de julio de 2O26, el representante convencional de CALIIECH S.A., expresó agravios.
Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante
providencia de fecha 23 de julio de 2026, quedando notificada la recurrente en fecha 3l de julio de
2026.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado Ia existencia en dicha clase de la marca "LANDALJ", registrada con el
número 509476, Clase 5, a favor de AGRI fOP (PD(LANDAU", registrada con el número 509477, Clase l, a
favor de AGRI fOP (PY). Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los
consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/95 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) Si enfrentamos visualmente a las
marcas SANDAU - LANDAU se puede constatar que )as sílabas iniciales de las marcas en pugna SAN y LAN
asumen un rol decisivo para diferenciarlas al primer golpe de vista. No puede ser de otra manera porque las
diferencias en la ortografia de las indicadas silabas es tan evidente que indudablemente hacen que el
conjunto visual de ambas denominaciones se distingan con mayor fuerza por la diferencia que por la
semeianza. Por lo tanto, no hace falta una profunda concentración visual para constatar que el conjunto
visual y ortográfico de las marcas enfrentadas está muy lejos de asociarse y confundirse entre sí..//..Por otra
parte, la característica resaltante en la ortografía de las marcas enfrentadas consr'sfenfes en las silabas SAN y
LAN imprime como lógica consecuencia no solo la diferencia gráfica y ortográfica sino también @pA*<S¡
pronunciamos SANDAU - LANDAU queda claro que la pronunciación de las marcas
totalmente diferente, constituyendo las primeras sÍlabas SAN - LAN fonemas decisivos

' 
" 

,' 'j,t' -

I: I.r( de p¡opi(dld Indu;;el'- \.,ü'Í. I de Propiedri Ilrrlecru:i
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Resolución."-JS

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N'3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N"
2030 DE FECHA 29 DE JUNIO DEaO26,DIS[ADAS POR LA OmpCCtÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE

DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'SANDAU", CLASE OI, EXPEDIENTE N" 9933212024,

SOLICITADO POR CALIECH S.A.-...-..-.-

De igual manera, la inexistencia de oposición de terceros no obliga a la Administración a conceder el

registro, puesto que el examen de registrabilidad constituye una facultad y un deber legal de la Dirección
Nacional de Propiedad Intelectual, Ia cual debe velar de oficio por la preservación del interés público y por
evitar la incorporación al registro de signos susceptibles de generar confusión en el mercado.------------------

Que, atendiendo a la identidad y relación de las clases, a la casi identidad ortográfica de las

denominaciones; en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al

carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2s

inciso f) y Artículo 6s de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar Ia Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las

mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

CONFIRMAR las resoluciones N" 3997 de fecha 18 de diciembre de 2025 y N' 2030

de fecha 29 de junio de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas..

ArL ls

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de regi
expediente N'9933212024, sohcitada a n

ArL 39 NOTIFÍQI.JESE. ----..----

marca "SANDAU", clase 01,

Abg. Ctaudia
Directora Ge

Gtntral dr

N¡cion¡l de
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Resolución *"_*ti# ,r? p
poR LA cuAL sE coNFIRMAN LAS RESoLUCIoNES N" 3997 ne FEcHf,lS DE DICIEMBRE DE 2025 y N"
2030 DE FECHA 29 DE JUNIo Dazoz6, DrgrADAs poR LA onpcctóN DE MARcAs, EN EL EXrEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANDAU", CLASE OI, EXPEDIENTE N" 9933212024,
SOLICITADO POR CAUTECH SA...--..-...

de las plantas; preparaciones de microorganismos que no sean pira uso méüco ni veterinario; productos qufmicos
para uso agrfcola, excepto fungicidas, herbicidas, insecücidas y pansiticidas; yeso pera ser utilizado como
feftilizante', existe una identidad y relación plena en cuanto a la clase y la cobertura de los productos de la
marca solicitante y las marca base de rechazo.

Conforme al principio de especialidad, la identidad de la clase no resulta por sí sola determinante; sin
embargo, cuando además existe afinidad objetiva entre los productos comprendidos en la cobertura, el
riesgo de confusión adquiere mayor intensidad. Por tanto, Ia identidad de productos entre las marcas en
pugna podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la
nueva solicitud y podria contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

Que, ésta Dirección estima que, además delArt. 6s de la Ley N' 1294198 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art.2lnc l) de la Ley 1294198, el cual expresamente
prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre
las mismas.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo Ia regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".Fundamenta esta regla, en que
en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede seruna imitación de la primera"l. .-------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, dicrendo: "La esencia de una marca está en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de
coexistencias, no es la única.a Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica; "Es quizás la más
habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longirud y cantidad de sílabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y us"
(524), 'Bretón" y "Eretón' (532), "Máxima" y "Maxim's' (532¡.'u De ello se colige que es f
coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2O05.

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

¿. Abg.
Di¡ccr

, Dirccción (

\, 
"'.Drrccrró.r\.\ i'=.,", ;
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Resolución N'

POR 1.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' U}DEFECHA 3I DE MARZODEhOaí,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TV TERRA

vERDE',, CIASE 36, EXPEDIENTE N" 96300/2024, SOLICITADO PORPEDRO JULTAN ROMERO MARTINEZ.--

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo

'TERRAVERDE" y la solicitud de registro de la marca'TVTERRAVERDE", se evidencia que la marca base del
rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a

continuación:------------

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.-----------

La marca solicitada TV TERRA VERDE es una marca figurativa en cambio es de suma importancia
destacar que la marca registrada TERRAVERDE es una marca mixta; en cuya etiqueta se evidencia Ia

extrema similitud fonética y ortográfica, con la marca solicitada, como se puede cotejar a continuación:------

TERRAVERDE

TVTERRAVERDE

(solicitada)

(marca base de rechazo)

Marca oponenteMarca solicitada

Denominativa

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase ?7 con la cobertura de servicios
de:"Constucción de viviendas, eüficios, casas, obras ciuiles; nombre de edificios y condominios", mientras
que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes sgJtri§.ies de la ClaSe

l§: "administación de negocios frnancieros; sewicios inmobiliarios; alquiler de bienes inmuebles; seruicios
de agencias inmobikarias; coretaje de bienes inmuebles", existe una relación directa en cuanto a la
cobertura de los servicios de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podría generar
confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría
contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6s de la Ley N" 1294198 mencionado
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198, el nte
prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servici

la

S

o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación c
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Resorución-J Cg 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA Iá, RESoLUctóN N' 842 DE FECHA 3l DE MAMo DE 2026, DISIADA poR LA
onpcclóN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGtstRo DE LA MARCA TV TERRA
VERDE", CIá,SE 36, EXPEDIENTE N'96300/2024, SOLICTTADO PORPEDROIULIAN ROMERO MARTINEZ.--

Asunción, Zi stp lrJtfr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por derecho propio y bajo patrocinio de abogado de
PEDRO IULLAN ROMERO MARTINEZ contra la Resolución N'842 de fecha 3I de marzo de2026, dictada por
la Dirección de Marcas, y;------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 09 de abril de 2026 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado
PEDRO IULTAN ROMERO MARTINEZ e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 842 de
fecha 3l de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 25 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 19 de junio de 2026, por derecho propio y bajo patrocrnio de abogado PEDRO JT LIAN
ROMERO MARTINEZ expresa agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de junio de
20?6.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2020-2048908
"TERRAVERDE", clase j7 Registro 520794 Titular Pedro Daniel Jara Aceval [PY]. Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en las clases
relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al articulo

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...)...Consideramos sin embargo que
los argumentos expuestos no son suÍiciente para que prospere dicho rechazo, desde el momento que las
marcas se encuentran en clases distintas, por lo que, no existe el menor riesgo de asociación o de confusión
exigida por la ley para que ningún rechazo proceda..//..En el sentido indicado precedentemente, la marca
como antecedente se encuentra inscripta en la clase 37, y la solicitada por mi persona en la clase j6, que
contundente nuestra legislación marcaria dice: "El registro de una marca se concederá para una sola clase
de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias c/ases de requiere una solicitud
independiente para cada una de ellas(...)".

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven nguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislac
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses,

rd
el

derecho a constituir una marca. -------_--\
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Resorución." 
j-t tl 5

poR I-A cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' 842 DE FEcHA 3l DE MARzo DEzozl,DIcrADA poR LA
omrccróN DE N,IARCAS, EN EL ExpEDIENTE DE soLrcITUD DE REGrsrRo DE LA MARcA "TV TERRA

VERDE" CI-A.SE 36, EXPEDIENTE N'96300/2024, SOLICTTADO PORPEDROJULLAN ROMERO MARTINEZ.--

Art.2e

ROMERO MARTINEZ

Arr.3e NOrrrÍqursE. ----------

ORDENAR el archrvo
clase 36, Expediente

de la solicitud de registro de la marca
N" 96300/2024, solicitada a nombre

"TV TERRA VERDE",

de PEDRO ¡rr-^ni

A

al de
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I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia.

'"DERECHO DE MARCAS" - rorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
I "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perot,2017
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ResoluciónN"

PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTó¡¡ N' 842 DE FEcHA 3l DE MARzoDEzozl,DIgrADA poR LA
pnncclóN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGts'tRo DE LA MARcA "TV TERRA
VERDE", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 96300/2024, SOLICITADO pOR PEDRO IULIAN ROMERO MARTINEZ.--

situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a Ia marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre
Ias mismas.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera»L. .-----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marcaestáenel
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de
coexistencias, no es la única.'z Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más
habinal en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o
terminaciones comunes Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domt)s"
(524), 'Bretón" y "Eretón' (532), "Máxima" y "Maxim's' (537).d De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacÍfica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculo 2s inciso 0
y ArtÍculo 6s de la Ley N' I294l98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las
mismas.

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

RES U E LVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 842 de fecha 31 de da por la
Dirección de Marcas.-

Pamela Cristalci
¡al Interin¡

de Propícdad Iadusrr
dr Propicdrd Inrclccru:r
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, :,Resolución N'

poR I-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 3on DEFEcHA 2r DE ocruBRE DE 2025, DICTADA PoR
LA DIRECCIÓN DE MARcAs, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LAVA",

CLASE 35, EXPEDIENTE N" 54037/2024, SOLICITADO POR UNIQUE SHIELD SDN BHD.--

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

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BLACK LAVA

BLACK TOBACCO" y la solicitud de registro de Ia marca "[-AVA, se evidencia que la solicitante reproduce la

misma palabra que posee la marca registrada en su denominación, siendo asÍ idéntica a la marca

antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas

mencionadas:------ -----

"LAVA" (marca solicitante), y

"BLACK LAVA BLACK TOBACCO" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión
audiüva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.-----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase ?4 que protege los siguientes

PToductos: EXCLUSTVAMENTE TABACOS.- (SE REIVINDICA LA ETIQUETATAL CUAL ESTÁ PRESENTADA

OBSERVACIÓN: NO SE REIVINDICAN LAS PALABRAS POR SEPARADO SINO LA DENOMINACIÓN EN SU

CONJUNTO. NO SE REIVINDIA LA PALABRA BLACK Y TABACCO)"; mientras que la marca en trámite de

registro pretende obtener la cobertura para los siguientes seryicios de clase ?4. la cual comprende:
"Vaporizadores para cigarillos electónicos y disposiüvos electónicos para fumar; vaporizadores orales para
fitmadores; tabaco, crudo o elaborado; productos de tabaco, incluidos ciganos, cigarrillos, cigaritos, tabaco para liar
ciganillos, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco para rapé, ciganillos con o sin frlto;susüh¡tos del tabaco
(que no sean para uso médico); cigarillos que conüenen sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico);
artículos para fumadores, incluidos papel y tubos para cigarillos, filtos para ciganillos,latas de tabaco, cigarillosy
sus estucñes (que no sean de metales preciosos) y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarillos, puntas
para ciganillos, encendedores; cerillas; palitos de tabaco, productos de tabaco para calentar, disposiüvos
electónicos y sus piezas para calentar cigarillos o tabaco; t Íomas (excepto aceites esenciales) para tabaco; aromas
(distintos de los aceites esenciales) para.su uso en cigarillos electónicos; soluciones líquidas para uso en ciganillos
electónicos; disposiüvos electónicos para fiimar; Cigarrillos electónicos; electónicos como sustitutos
de los cigarrillos tadicionales; disposiüvos electónicos para la inhalación de aerosoles que conüenen nicoüna;
disposiüvos de vaporización oral para fumadores, productos de tabaco y susütutos del Abaco; artículos para
fumadores de ciganillos elec:tónicos; extintores para cigarillos y ciganos calentados, asi como para tabaco en ritma
calentado; piülleras electónicas recargables; Máquinas de bolsillo para liar cigarrillos". Las marcas analizadas no
solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que si bien la marca solicitada se encuentra en la

misma clase de la marca base de rechazo, la marca solicitada pretende proteger productos
tabacalera y a la industria de disposiüvos eleckónicos y de consumo, lo que podría ge

momento de seleccionar el servicio o al prestador del mismo, dado que pues se fli¡
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Resolución.".$ ffm 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 3ON DEFECHA 2I DE OCTUBRE DE 2025, DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA ULAVA",

CLASE 35, EXPEDIENTE N. 54037/2024, SOLICnADO pOR UNIQUE SHIELD SDN BHD.-

Asunción, 2 tr StP 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma UNIQUE
SHIELD SDN BHD contra la Resolución N' 3077 de fecha 2l de octubre de 2025, dictada por la Dirección de
Marcas, y;- - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma UMQUE
SHIELD SDN BHD e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'3077 de fecha 21 de octubre de
2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha t9 de noviembre de 2025 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025, el representante convencional de UNIQUE SHIELD SDN BHD
expresó agravios; y esta Dirección Ilamó autos para resolver en fecha en fecha 01 de diciembre de
2025.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1782615
Denominación BLACK LAVA BLACK TOBACCO Clase 34 Registro 478284 Titular Importaciones Star Midia
S.A. (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo
que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadou.-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) En primer lugar, en lo que
respecta a la conformación gráfica de las denominaciones, la solicitud presentada por mi mandante fue
formulada bajo la denominación de "LAVA"; constituyéndose asÍ a una'denominación simple', por su parte,
la marca antecedente se conforma de la siguiente forma: 'BLACK LAVA BLACK TOBACCO', viniendo a ser
esta una 'denominación compuesta', la misma está conformada por la palabra BLACK junto con los
términos LAVA BLACK TOBACCO, siendo mucho más extensa y contando con una raíz completamente
diferente a la marca solicitada por mi mandante y el hecho de coincidir en el término LAVA no las hace
idénticas o confundibles, ya que dicho término no puede ser monopolizado por un único titular, siendo de
uso común..//.. BLACK LAVA BLACK TOBACCO presenta una composición mucho más extensa y diferente,
por lo que no puede considerarse que exista confundibilidad entre ambas denominaciones. Asimismo,
debe tenerse presente que la marca solicitada "LAVA" representa en su conjunto una denominación
suficientemente distintiva. Que, en lo que respecta al plano visual y como se ha hecho diferenciado entre
las marcas en cuestión, ya que la marca base del rechazo, "BLACK LAVA BLACKTOBACCO", cuenta con una
imagen propia y diversa con la cual el público consumidor podrá reconocerla fácilmente, considerándose
que la marca LAVA posee una conformación propia.(...)".--------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver

ora Gencri[.[rlrcrinr
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 3ON DEFECHA 2I DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LAVA",
CLASE 35, EXPEDIENTE N" 54037/2024, SOLICITADO POR UNIQUE SHIELD SDN BHD.-

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendr, en su obra DERECHO DE MARCAS
expresa: "(...) la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto,
especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras
marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."1

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendlendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja Ia visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas enpugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa consldera que la solicitud de registro de la marca "[.AVA" no
podrá coexistir con la marca antecedente "BLACK LAVA BIACK TOBACCO', con la cual presenta más
semejanzas que diferencias.---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculo 3 go y 2a

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

PORTANTO,
T/. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución No 3077 de fecha 21 de octubre de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LAVA", clase 34,

Expediente N' 54037/2024, solicitada a

Art.le

Art.2e

Ar[ 3s

' OTAMENDI, ¡orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna. 2012. 8va. Ed. Pág.458.

BHD.-------
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Resolución-'J-t

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 3345DEFECHA 30 DE OCTUBRE DE2O25, DICTADA POR

I..A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA-TAM

oRGANICS", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 7935u2024, SOLICITADO PORTRISTÁN ¡OSrnH PEACOCK---------

hace; razón por la cual la solicitud pretendida en nuestro comitente, Tristán Joseph Peacock, no puede ser
la excepción al derecho que le aslstg constituyéndose así en un signo que reúne los requisitos de
originalidad y distintividad que la ley requiere. (...)".-------

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

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

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "I-ATAM ORGANICS" fue
presentada para cubrir todos los productos de la CIaSS--Q3 del nomenclador internacional, que cubre
principalmente los productos cosméticos, preparaciones de tocador no medicinales, productos de
perfumería, artÍculos de limpieza, blanqueo y aseo. A los efectos de determinar si Ia solicitud de registro de
marca "[.ATAM ORGANICS" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese

sentido, tenemos que dicha denominación no constituye el nomb¡e habitual con el que se designa a los
productos de Ia clase 03 del nomenclador internacional.------- I

Que, la denominación solicitada LATAM ORGANICS está cJmpuesta por dos vocablos, LATAM y
ORGANICS, los cuales podrían ser considerados genéricos pori separado pero que en su conjunto
proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico.
Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni
consütuye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma
como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como
genérica o descriptiva.-------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracterísüca del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su ütular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mi smas propi e dades o caracterÍsti cas. " - - - - - - -

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar Ia posible concesión de la marca
solicitada es si la palabra es de uso común en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la
realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran registradas, las marcas: LAX
Registro N' 446316, a nombre de Laboratorios Temis Lostalo S.A.; ¡q14¡¡4, clase
nombre de Latam Alrlines Group S.A.; HORGANIC, clase I Registro N' 531256, a
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ResoluciónNo ,{..
POR I.A. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 3345D8 FECHA 30 DE OCTUBRE DE2O25, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LATAM
oRGANICS", CI-A.SE 03, EXPEDIENTE N" 7935U2024, SOLICITADO PORTRISTaN IOSEpH PEACOCK.---------

Asunción, 2 tr StP 2020

VISTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional TRISTÁN JOSEPH
PEACOCK contra la Resolución No 3345 de fecha 30 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas,
y; -'-'-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional TRISTÁN IOSEPH
PEACOCK e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 3345 de fecha 30 de octubre de 2025,
dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 24 de febrero de 2026, el representante convencional de TRI$ÉN IOSEPH PEACOCK
expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha O4 de marzo de 2026.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio., La denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. En
consecuencia, no ha lugar a lo solicitado"(...).---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Debemos resaltar que la
denominación pretendida por mi comitente no es una marca descripüva o genérica, puesto que la misma se
constituye por dos términos LATAM ORGANICS en inglés, el cual traducido al español significa'Orgánicos
Latam'y a todas luces se vislumbra que dicho término no describe de manera alguna los productos que se
pretenden amparar en la clase Oj y por ende no resulta ser genérico para la clase. En consecuencia, se
podria decir que la denominación pretendida no es descriptiva y ni siquiera evocativa en ningún sentido en
relación a los productos de la clase 03 y como es sabido, las marcas evocativas son legalmente aceptadas,
bajo el único riesgo que asume su titular de que la fuerza marcaria es más débil que otras dentro del
mercado. Cabe destacar que las palabras "LATAM ORGANICS" no pueden ser consideradas como
descriptivas o indicativas para el comercio, ya que el público consumidor de nuestro país no tiene porque
asociarlo con un determinado artículo de clase alguna..//..Que, no debemos pasar por alto que esta
Administración ha concedido registros cuyas denominaciones conüenen Íntegramente dichos términos,
sin considerarlas como genéricas o descriptivas, en diversas clases; por lo tanto, mi principal no puede ser
la excepción a la regla aplicada, debiendo de prosperar su marca como registro conforme a derecho ..//.. De
esta manera, haciendo una lectura rápida de los argumentos esgrimidos precedentemente y atendiendo el
criterio que legalmente debe ser adoptado en esfos casos, la solicitud de registro de la
ORGANICS" debe ser considerada apta, original y distintiva para obtener su certificado de

al I\r¿ti¡e
Propiedrd lndl*trial

que la Administración no puede ni debe realizar distinciones o promover
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Resotución-.fiL$

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 3345DEFECHA 30 DE OCTUBRE DEaO}S,DICTADA POR
Tá, DIRECCIÓN OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAN4ARCA OI.ATAM

oRGANIcS', cLAsE 03, EXPEDIENTE No 793svzoz4, SoLIcITADo pon rrustÁN IosEpH pEAcocK.-

Ramirez Benitez y Ramón Mallen Carrizosa; extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas
dentro del mercado, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la
solicitud de registro actual pueda madurar en registro.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las
caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR Ia Resolución No 3345 de fecha 30 de octubre de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.-

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca 'LATAM
ORGANICS", clase 03, Expediente N" 7935U2O24, solicitada a nombre de TRISTÁN

AIt.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCAN Iá RESOLUCIONES N" 477 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2O2O Y N" 1406 DE
FEcFLA 30 DE Acosro DE zo2l, DICTADAS poR Lá, ompcc¡óN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE IA MARCA "LIQUID X',, C[á.SE 34, DGEDIENTE N. lllll0/2018, SOLICITADO
POR FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED...

considerase que el signo pretendido a registro es una derivación de la otra, por tal motivo, el agregado de
LIQUID no le otorga a la marca solicitada suficiente capacidad distintiva.(...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)Como se puede observar, al
confrontar visualmente ambas marcas, resultan evidentes las diferencias grafrcas y ortográficas entre ellas.
La existencia de un elemento común no significa necesariamente que las marcas sean confundibles como
se afirma en la citada resolución, y por lo tanto, no es óbice para la concesión del registro de la marca
LIQUID X a nombre de mi mandante. Además de las diferencias gráficas y ortográficas expuestas
precedentemente, las diferencias fonéticas también son apreciables al pronunciar una denominación a
continuación de la otra (LIQUID X /X). (...)".-------

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar Ia viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

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

Que, realizando el cotejo ortográfico, se advierte que las marcas confrontadas presentan coincidencia
en el elemento "X', presente tanto en la marca solicitada "LIQUID X" como en la marca base de rechazo "X'.
No obstante, dicha coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, toda vez que la
marca solicitada incorpora el vocablo 'LIQUID', elemento que le otorga una estructura y extensión
diferentes respecto de la marca base de rechazo. En consecuencia, consideradas en su conjunto, las
denominaciones producen una impresión visual diferenciada, disminuyendo la posibilidad de que el
consumidor medio pueda confundirlas o asociarlas con un origen empresarial común. La diferencia visual
señalada puede apreciarse en el siguiente cotejo:

LIQLID X (marca solicitada) y;

X (marca base de rechazo)

Que, asimismo, desde el punto de vista fonético, se advierte que la incorporación del vocablo
"LIQUID" en la marca solicitada introduce una estructura silábica y una secuencia sonora
considerablemente más extensa respecto de la marca base de rechazo "X". En efecto, mientras la marca
solicitada presenta una pronunciación compuesta por la sucesión de sus elementos "
marca base de rechazo se limita a la emisión de un único elemento sonoro, "X'. Esta
extensión, cadencia y ritmo de pronunciación determina una sonoridad claramente di
ambos signos. Por tanto, aun cuando comparten el elemento "X", la incorporación

tn
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Resorución.'j-e d t
POR I.A CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N'477 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2OzOYN'1406 DE
FEcFLA 30 DE Acosro DE 2021, DIcTADAS poR L¿. orRncctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE Lá. MARCA "LIQUID X", CLASE 34, EXPEDIENTE N" lllll0/2018, SOLICTTADO
POR FI.AVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED.-------.----

Asunción, ¿4 sii;,1j0
MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FLAVOUR

WAREHOUSE HOLDTNGS LIMITED, contra las Resoluciones No 477 de fecha 20 de Febrero de 2020 y N'
1406 de fecha 30 de Agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 29 de Mayo de 2020 se presenta el representante convencional de FLAVOUR
WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N"
477 de fecha 20 de Febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por Resolución N' 140ó de fecha 30 de Agosto de 2021 la Dirección de Marcas confirmó en todas
sus partes la Resolución Ne 477 de fecha 20 de Febrero de 2020.

Que, en fecha 03 de Enero de 2021 se presenta el representante convencional de FLAVOUR
WAREHOUSE HOLDINGS LIMffiD e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 477 de
fecha 20 de Febrero de 2O20 y N" 1406 de fecha 30 de Agosto de 2021, dictada por la Dirección de
Marcas.-----

Que, en fecha 12 de funio de 2025 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha O9 de Marzo de 2022, el representante convencional de FLAVOUR WAREHOUSE
HOLDINGS LIMÍTED expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de
agravios y llama autos para resolver en fecha 2l de Marzo de2O22.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 477 considera que: "(...)Que la solcitud de registro de Ia marca "LIQUI|e X" ha
sido presentada para amparar los productos de la clase j4. Que habiendose realizado la busqueda de
a,itecedentes de la citada marca, se ha constatado la exr'stet la en dicha clase de la marca'X', registrada con
el número 446932 en fecha 6 de Octubre de 2O17 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Comentario:

Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacitica, en
una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al
artÍculo 6' de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)".-------'

Que, la Resolución N" 1406 considera que: "(..)Que, corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la
viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizados los argumentos del recurrente si
solicitada se encuentra compuesta por la palabra LIQUID, el elemento principal
replica de manera integra en la marca base del rechazo, X, y teniendo en cuenta
misma clase, la posibilidad de asociación o confusión para el consumidor
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POR I.A CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N" 477 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2O2O Y N' 1406 DE
FEcHA 30 DE Acosro DE zozt, DISnADAS poR LA pm¡cctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA "LIQUID X", CLASE 34, EXPEDIENTE N. lllll0/2018, SOLICTTADO
POR FI.AVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMMD...

modifica sustancialmente la percepción fonética de la marca solicitada, generando una impresión sonora
de conjunto diversa y disminuyendo la posibilidad de que el consumidor medio pueda confundir o asociar
ambos signos con un mismo origen empresarial. 

----------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) t...1 El examen de las sÍlabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sÍlabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN'[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominaüvos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo. las sílabas o fonemas
coincidentes o similares ubicados al comienzo de lo" signos comparados suelen pesa, más al apreciar su
s im i I itud fonéti r r. El sub ray ado e s nuestro (... ) ".- - - - - - - - -

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y disüntivo,
por lo que podría darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolución recurrida

PARAGUAY

Art le

Art.2e

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

RES UELVE:

REVOCAR las Resoluciones N' 477 de fecha 20 de Febrero de 2020 y N' t4O6 de
fecha 30 de Agosto de ZOZL, dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "LIQUID
X", clase 34, Expediente No lllll0/2018, solicitada a nombre de FLAVOUR
WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED --,Á1=-----\------,

ArT 39 NOTIFIQI,'ESE.

I Dirección Nacional de Propiedad Intelcctual (DINAPI), Direclrices para el ¿xamen de mancus en Paragu.ay, pp. 147,266 y 298 . Disponible en:
httos:'iu,rvu,.tlinar¡i.ror'.pv'portaI1vJ/pro¡¡icdad-industriaI/nrarcas/clircctriccs
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Resorución*. 1 CI I7
POR LA CUAL SE CONFIRMA I..A RESOLUCIÓN N'3I4 DE FECHA 17 DE MAYO DEaO¿L,DISIADAPORI.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
T-A.MARCA"FOSFOMICIN ", CLASE 05, EXPEDIENTE N'10110u2019, ANOMBRE DE QUIMFASA

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

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

confusión entre la solicitud de registro de la marca "FOSFOMICIN', clase 05, con la oponente

"FOSFOTRICIM" clase 05.-----------

FOSFOMICIN

FOSFOTRICIM

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, analizando los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "FOSFOMICIN " frente a la

marca oponente "FOSFOTRICM", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento

inicial "TRI", presentan diferencias relevantes en su composición y terminación. En efecto, la marca

solicitada culmina en "MICIN', mientras que la oponente lo hace en "TRICIM", circunstancia que determina

una configuración gráfica y una sonoridad final claramente diferenciadas, incidiendo directamente en la

forma en que ambas denominaciones son percibidas y pronunciadas.--------

Que, sobre el alcance de la protección marcaria, forge Otamendi sostiene que: 'EI derecho marcario no
protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." Conforme

a este criterio, la protección se exüende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados

aisladamente. En el presente caso, el elemento "FOSFO", por constituir un término de uso común y

frecuente en el lenguaje técnico y farmacéutico, no puede ser objeto de apropiación exclusiva, por lo que

su presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por sÍ misma, la

confundibilidad de los signos.-

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe

efectuarse atendiendo a Ia impresión de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la

comparación aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi señala: "...E¡r

principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma
atbitaria (747).t. Bajo esta perspecüva, las diferencias existentes entre "FOSFOMICIN ' y "FOSFOTRICIM",

particularmente en sus terminaciones 'MICIN" y "TRICIM", permiten distinguir suficientemente ambas

denominaciones en los planos ortográfico y fonético.-

Que, al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EruMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se

puedan disünguir auditivamente. Los elementos claveparadetetminarlaimpresiónfonéticageneraldeun
signo denominaüvo son sus letas y sílabas y su orden y acenfinción paticulares. El examen de las sÍlabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una simil)
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras di,

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo

Intc¡ina
ird¡d lndu¡rri¡1

I Dcrecho de Marcas. Jorgc Otamcndi. Editorial: LexisNcxis - Abelcdo-Pcrrot nÑO: 2OO:
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dircctices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 . Disponible en:
httos:/i u ww.dinapi.gov.pylportal /v.liplonicdad-i ndustrialr nrarcls/directlices

pitdrd l¡reltcru¡i

posteri or ALEOSAN'z (...)".
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Resorución..1-0 I 7
poR L-A cuAL sE coNFIRNIA Iá RESoLUcTóN N' 314 DE FEcHA l7 DE lvtAyo DEzozz,DIcrADApoRL¿,
ompcctóN DE AsuNTos MARcARIos Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE soLrcITUD DE REGISTRo DE
Irq.I\TARCA 'FOSFOMICIN ", CIáSE 05, EXPEDIENTE N' 10110U2019, A NOMBRE DE QLTIMEA Sá".-----------

Asunción, I I' SI'ir 202$

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CORPORACION

PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION SA (CORPEXIM SA) contra la Resolución N" 314 de
fecha 17 de Mayo de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Junio de 2022 se presenta el representante convencional de CORPORACION

PARAGUAYA DE EXPORIACION E IMPORIACION SA (CORPEXIM S"d) e interpone Recurso de Apelación
en contra de la Resolución Ne 314 de fecha 17 de Mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 2l de Mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 25 de fulio de 2022, el representante convencional de CORPORACION PARAGUAYA DE
EXPORTACION E IMPORIACION S"at (CORPEXIM SA) expresó agravios; en fecha 07 de Septiembre de
2022 el representante convencional de QLTIMFA SA. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección
General llamó autos para resolver en fecha 27 de Septiembre de 2022.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, las denominaciones enfrentadas hacen alusión al
compuesto quÍmico que la componen, FOSFO, siendo el mencionado compuesto de uso común, ya existen
varias denominaciones registradas con dicha partícula coexistiendo en el mercado y sin ocasionar ninguna
confusión entre las mismas. Que, el análisis se debe realizar de forma conjunta y no de manera separada,
siendo las marcas enfrentadas totalmente disimiles en los planos gráfrcos, fonéticos y ortográfrcos,
FOSFO-M ICIN y FOSFO - DOM, FOSFO - TRICIM.(... )- - - - - - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...)Como podrá verifrcar la Sra.

Directora, la marca solicitada contiene lO letras y la marca oponente 11 letras, de las cuales 9 letras son
IGUALES, compartiendo al iniciar la particula "FOSFO", continuando en el mismo orden comparten la
particula "lCI", y a pesar de que la contraparte cambió de lugar la letra 'Mu, no logra en absoluto la
distintividad necesaria. Además, debemos resaltar que ambas marcas terminan en consonantes que
presentan similitud fonética, en este caso la "M" y "N" por lo que debe preponderar los elementos
s em ej ante s ante s que I o s diferenci ado re s. (... ). " - - - - - - - - -

Que, contesta la expresión de agraüos QTIIMFA SA y, entre otros argumentos, expresa: 'En

conclusión, si la marca oponente coexiste con otras marcas que poseen la misma palabra e incluso en su
totalidad a la palabra FOSFO, no vemos por qué no podria coexistir también con la marca de mi
representada. Asimismo, el oponente no puede monopolizar un término de uso común al impedir el uso
del mismo en este sentido invoco el Articulo 16.- Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo
compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos
contenidosene]]aqueñlesendeusocomúnonecesarioene]comercio.(...).".-..-.

de

[cción Nacionrl dc Prcpic

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o

consecuente coexistencia o no de las marcas FOSFOMICIN

FOSFOTRICIM (registrada en
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Resotución."] 
g t ?

POR I,¿. CUAL SE CONFIRMA 1A RESOLUCIÓN N' 3I4 DE FECHA 17 DE MAYO DEaO¿¿,DICTADA POR IA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICITI,JD DE REGISTRO DE
LA MARCA'FOSFOMICIN ',, CLASE 05, EXPEDIENTE N' 10110U2019, A NOMBRE DE QUIMEA SA..-----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
"FOSFOMICIN ', (solicitada) "FOSFOTRICIM' (oponente), comparten la sílaba "FOSFO", existen otras

marcas registradas dentro de la misma clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema

informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran
registradas las siguientes marcas: FOSFOMENTAL, clase 05, Registro N' 629686 a nombre de CIENTIFICA

RAGUSA S.A.;FOSFO-BELL, clase 05, Registro N" 631653 a nombre de GUAYAKI S.A.;FOSFONEURIN, clase

05, Registro N" ó17248 a nombre de BILAC S.A..; FOSFOSAN, clase 05, Registro N' ó17676 a nombre de

VIRBAC S.A.; FOSFOSOL, clase 05, Registro N" 539713 a nombre de Index S.a.c.i.; extremo que demuestra la
coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.------------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una

parúcula de uso común no puede ser monopoüzada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse priuilegio sobre ella. El ütular de una marca que contenga una parücula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confinübilidad, ya que entonces se estaña otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario'. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.-

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de

productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante "FOSFOMICIN ", es una denominación novedosa, y al

NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros
que abarcan coberturas de productos en dicha clase

Que, además, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que

el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, particularmente
cuando se trata de productos medicinales, circunstancia que constituye un elemento adicional a

considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusió

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

conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recumida.------

Art.le

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 314 de fecha 17 de Mayo de 2022 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la
"FOSFOMICIN "

prosecución de trámites de la registro de.

!ora-GEííral tnr

Gtntrrl dt ProPitJr') rti

NonFfQUESE por cédula.----- -- -li:-
il ,.
tE,

\;

Art.3s

', clase 05, Acta N" I01I0U2OI9, soli

íi,.i,ion lut*n'r ¿t tttrit¿'¿ electu¡
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Resoruciónr.r'1-0-B I
poR Lá. cuAL sE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 920 DE FECHA 08 DE IUNIO DE2O23, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESERVA
DEL YBYTTRUZU", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 0934412022, SOLICITADA PORAZCE EMPRENDMIENTOS
SOCIEDAD ANONIMA

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

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la marca solicitante pretende obtener la

cober[ura para servicios de la clase 4], específicamente: "Educación; formación; servicios de

entretenimiento; actividades deportivas y culturales."

Que, Ia denominación "RESERVA DEL YBITYRUZU" se encuentra compuesta por tres palabras que,

consideradas en su conjunto, hacen referencia a un espacio natural destinado a la conservación y

recreación en el departamento de Guairá. Destaca principalmente la expresión "RESERVA", que alude a un
territorio sujeto a protección legal, con el objeto de preservar sus recursos naturales, flora y fauna. Por su

parte, la expresión "DEL YBYTIRUZU' cumple una función complementaria, al identificar la ubicación

geográfi ca del espacio referido.----

Que, de la denominación solicitada "RESERVA DEL YBYTYRUZU", corresponde señalar que la misma

hace referencia a la reserva ubicada en el departamento de Guairá, esta reserva protege uno de los paisajes

más impresionantes del Paraguay: la cordillera del Ybytyruzú. Con una superficie de más de Z4.OOO

hectáreas, es un refugio de bosques, cerros y saltos de agua que alberga una rica biodiversidad y especies

emblemáticas de la región r.-------------

Que, en tal sentido, la denominación "RESERVA DEL YBITIRUZU' no aporta suficiente fuerza

distintiva al signo solicitado, toda vez que identifica un espacio natural determinado, cuya naturaleza y
caracteristicas guardan estrecha relación con los servicios de educación, formación, entretenimiento y

actividades deportivas y culturales comprendidos en la clase 41. En efecto, la denominación evoca de

manera directa el lugar geográfico y el entorno natural al que se encuentran vinculadas diversas

actividades de carácter educativo, cultural, recreativo y deportivo, susceptibles de desarrollarse en dicho
espacio o relacionadas con su conocimiento, conservación y aprovechamiento. Por tanto, los elementos
que conforman el signo no resultan suficientes para conferir un carácter distintivo autónomo, al limitarse a

identificar o evocar un lugar concreto y las actividades que naturalmente pueden asociarse con este. En

consecuencia, considerada la denominación en su conjunto y en relación con los servicios solicitados, no
se advierte en ella un componente suficientemente original que permita alpúblico consumidor identificar
un determinado origen empresarial y diferenciar tales servicios de los ofrecidos por otros prestadores del

mismo sector.

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley

1294198 de Marcas, especÍficamente el Art.2,lnc. b) de la Ley N'1294/98 que dispone: "...b) los escudos,

distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurÍdicas de derecho
público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas...".

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el

igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. e) del Artículo 2s de la Ley N"
"...los que consr'stan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para califrcar o describir ilguri,4 |

I lrttps :i¡r'isit»aruguay.travcl/placcs/reserva-clel-yl¡ytyruzu Dirtcción Nrcion¡l de
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Resorución..1-Ü B ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' 920 DE FECHA OS DE IUMODEaO1S,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE LA MARCA'RESERVA
DEL YBWTRUZU", CLASE 4I, EXPEDIENTE NO 0934r',12022, SOLICTTADA POR AZCE EMPRENDMIENTOS
SOCIEDAD ANONItvfA

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AZCE
EMPRENDMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolución N' 920 de fecha O8 de Junio de 2O23,

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

RES ULTA:

Que, en fecha 08 de Agosto de 2023 se presenta el representante convencional de AZCE
EMPRENDMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 920
de fecha 08 de lunio de?O23, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 07 de Diciembre de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 07 de Febrero de 2024, el representante convencional de AZCE EMPRENDMIENTOS
SOCIEDAD ANONIMA expresó agravios; y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 12 de
Febrero de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca RESERVA DEL
YBy'|YRUZU ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. b) ...

los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás
personas juridicas de derecho público y las organizaciones intemacionales, salvo que sean solicitadas por
ellas mismas, La denominación se considera sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea
proteger. La Cordillera del Ybytyruzú está constituida por una serie de serranias situadas en los
departamentos de Guairá y Caazapá.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)." - ----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(..)Es
muy impoftante señalar que la denominación que se pretende registrar protege la reserva de recursos
manejados Ybyturuzu, no precisamente reserva del Ybyturuzu. La reserya de recursos manejados
Ybyturuzu consen/a una muestra representaüva de la ecorregión bosque atlánüco alto Paraná y su acervo
cultural, manteniendo los paisajes tÍpicos de la cordillera del Ybyturuzu en base al manejo sustentable de
su.s recursos naturales con la decisiva participación de los actores locales y nacionales. Por lo tanto, no
existe posibilidad de confusión en ese sentido.(...)

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se ens
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por

-.- /i!;
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Resorución*'1088
POR lá, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 920 DE FECHA 08 DE IUMODEaOI3,DISTADA pOR LA
OMPCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE ngcisTRo DE I.A MARcA ,RESERVA

DEL YBITTRUZU", CI.ASE 41, EXPEDIENTE N" 093412022, SOLICITADA PORAZCE EMPRENDIMIENTOS
SOCIEDAD ANONIMA

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocaüva siempre tendrá en .s¿I

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. N concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caraüertsilca alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."2. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaciones genéricas definen no directamente el
obieto en causa, sino la categoría, Ia especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, la denominación cuyo registro se solicita "RESERVA DEL YBYTIRUZU", incurre en la
descripción y calificación de los servicios ofrecidos (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley
de Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentarÍa para constituirse en marca y poder distinguir a los
servicios ofrecidos cuando en su denominación simplemente lo describe y califica? Además, si esta
Dirección, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular,
mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus servicios, acarreando con
ello un riesgo para los consumidores, a quienes podrÍa inducir al error sobre el origen o la calidad de los
servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores
determinantes, como lo es el ámbito de la salud.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la
Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en las prohibiciones legales establecidas en los
inc. b) y e) del Art. 2 de la Ley N" 1294198 de Marcas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFTRMAR la Resolución No 920 de fecha 08 de funio de 2023, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.le

Art.2s DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la
YBITIRUZU", clase 41, Acta N' 0934412022, solicitada

marca "RESERVA DEL
a nombre de AZCE

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------

r¡l dr Pro

ieri¡a
Industriel

lntekcru¡l

2 "DERECHo DE MARCAS" - Jorge otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2ol7 - paB.76.

¡cional de Prc
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Resorución*'l 0 8 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA Iá REsoLUctóN N' r432DE FEcHA 19 DE DIcIEMBRE Dgzoz4, DISIADA
poR t¿, omgccróN DE Asur.rros MARcARIoS LITIGIosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE I.A MARCA "DEMENTOR" CIá,SE 01, EXPEDTENTE NO 1845712023, SOLICITADO POR NEW
AGRO S.S..---------

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de Wr\RNER BROS.

ENTERTAINMENT INC., y manifiesta: "(...)Nada más alejado de la verdad, ya que el término DEMENTOR no
es una palabra reconocida en ningún idioma moderno y se asocia exclusivamente en la mente de los
consumidores con la franquicia'Harry Potter". Dada la amplia popularidad del contenido relacionado con
el entretenimiento entre el público consumidor, una prácüca común para los propietarios de contenido de
entretenimiento, programación, peliculas y personajes es explotar comercialmente la popularidad de sus

simbolos, nombres, personajes y elementos bien conocidos en conexión con una amplia gama de
mercancÍas y servicios; de hecho, el público ha llegado a esperar tal explotación. Como creador de
contenido de entretenimiento, Warner Bros. explota sus conocidas propiedades de diversas formas, como
el nombre y la imagen del Dementor. Estos usos adicionales comprenden una amplia gama de productos
de consumo autorizados, que incluyen ropa, juguetes e incluso productos alimenticios. Como
consecuencia, es claro que ambas denominaciones dejan una impresión sumamente confundible en el
público consumidor, ya que ellas son IDENTICAS desde los planos gráfico, ortográfrco y fonético. (...)" --'

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, siendo la impresión de conjunto que ellas producen
el criterio que debe primar al momento de determinar la existencia o no de posibilidad de confusión entre
las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe o no
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "DEMENTOR' y la oponente
"DEMENTOR',.-----------

Que, efectuado el cotejo desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que ambas

denominaciones presentan idenüdad absoluta, al reproducir íntegramente el mismo elemento
denominativo "DEMENTOR', coincidiendo tanto en su composición gráfica como en su pronunciación y
sonoridad. En consecuencia, no se advierten diferencias de carácter ortográfico o fonético que permitan
establecer una diferenciación suficiente entre los signos confrontados.-----------

DEMENTOR

DEMENTOR

(solicitada), y

(oponente)

QQue, del análisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada
"DEMENTOP resulta idénüca en su aspecto denominaüvo a la oponente "DEMENTOP, al reproducir
Íntegramente su estructura y composición. Cabe señalar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a

una marca denominaüva, sin elementos gráficos o de diseño que aporten distinüvidad adiciond, por lo que
no se advierten elementos que permitan diferenciarla de la oponente ni neutralizar la identidad existente
entre ambos signos,----

Que, en relación con lo expuesto, corresponde considerar asimismo el reconocimiento que posee la

denominación "DEMENTOR', por cuanto se encuentra vinculada con la saga de siete novelas de "Harry
Potter", escrita por la autora británicaf. K Rowling. En dicha obra, el "DEMENTOR" una de las cri
aterradoras del mundo mágico, eran seres espectrales que se alimentaban de la felici
generaban una profunda desesperación en cualquier persona cercana. En el peor de los

Dementor podía consumir el alma de un humano, dejándolo en estado vegetativo.r. 
----------

!taldo
tcf¡na

d¿d lndu¡rriai
I httns:i lwu'w.harrypotter.conr/esi f'act-tile/creatures/denrentor c¡icdad lntrkcrual
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Resoluciónlr'J-t ffi ,ü
POR LA CUAL SE CONFIRIVTA 1.A RESOLUCIÓN N' 1432 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEaO} ,DICIADA
POR I,q, OIRECCIÓN DE ^&SUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE I..A MARCA 'DEMENTOtr, CLASE 01, DGEDIENTE N" 1M572023, SOLICÍTADO POR NEW
AGRO S.S..---------

Asunción, 2 t' StP 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de NEW AGRO S.S.

contra la Resolución Nq 1432 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por Ia Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de2O25, se presenta la representante convencional de NEWAGRO S.S. e

interpone recurso de apelación contra Ia Resolución Ns 1432 de fecha 19 de Diciembre de 2O25, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 07 de Mayo de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 16 de fulio de 2025, el representante convencional de NEW AGRO S.S. expresó
agravios.

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2025, se presenta la representante convencional de WARNER
BROS. ENTERTAINMENTINC., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene
por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Sepüembre de 2025.------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizadas las constancias de autos se

advierte que entre las marcas DEMENTOR (solicitada) y DEMENTOR (oponente) existen posibilidades de
confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares,
lo que podria causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los
signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y desde este punto de vista, presentan
un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra)
como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).(...)."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Señora Directora, la distintividad
el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea la palabra DEMENTOR, no es razón suficiente ni
valedera para impedir el regirtro de la marca solicitada, dado las diferencias de clases que existen entre
ambas denominaciones además, se sostiene que la marca solicitante goza del elemento de distintividad
necesario que impedirÍa al consumidor entrar en confusión, por tanto, se concluye sin temor a equívocos,
que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para
que ambas marcas puedan coexisür pacíficamente. Al respecto cabe mencionar que las cuestiones
marcarÍas no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por
parte del /uzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. La
novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una linea tenue entre los signos
no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el
sea pasible de confusión al adquirir un producto de electrónica o un producto
público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. (....
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poR LA cuAL sE coNFIRMA Lá, REsoLUcróN N' L43IDE FEcHA 19 DE DIcIEMBRE Dgzoz4, DISnADA
poR r.Á, om¡cclóN DE AsuNTos MARcARros Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITt D DE

REGISTRO DE LA N,ÍARCA "DEMENTOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 184¡5712023, SOLICITADO POR NEW

AGRO S.S..---------

Que, habiéndo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera

que la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley 1294198 de

Marcas; en consecuencia, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, Por
tanto, corresponde confirmar la Resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE 1á, PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

ArL Ie CONFIRMAR Ia Resolución N" 1432 de 19 de Diciembre de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca'DEMENTOP, Clase 01,

Acta N'18r'¡5712023, solicitada a nombre de NEW

ArL3S NOTtrÍQUESE.--.--.-----

I)ilt., o
'l)irccciór 6t
r¡ rl-
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POR T.A CUAL SE CONFIRMA Iá RESOLUCIÓN N' I432DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEIO} ,DICTADA
POR I.á. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I-A. MARCA "DEMENTOR:', CLASE 01, EXPEDIENTE No 18r'¡5712D23, SOLICIADO POR NEW
AGRO S.S..---------

Que, en ese sentido, la denominación 'DEMENTOR" presenta un vínculo directo y reconocible con
una obra literaria ampliamente difundida y protegida por el derecho de autor. Al respecto, debe tenerse
presente que la protección conferida por el derecho de autor posee carácter internacional, conforme a los
instrumentos internacionales aplicables, y que el nacimiento de dicha protección no se encuentra
supeditado al cumplimiento de formalidades registrale

Que, en virtud de los artículos 2, inciso h), y 6 de la Ley N" 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, las obras originales del ámbito literario o artístico gozan de protección jurídica de manera
automática desde el momento de su creación, criterio que se encuentra igualmente reconocido en las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, las cuales contemplan expresamente la protección de
los personajes de ficción. Sobre el particular, el vocablo "DEMENTOR" no constituye una expresión de uso
común o genérico, sino que identifica a un personaje ficticio concebido por la escritora f . K. Rowling para la
serie literaria y el universo fantástico de Harry Potfeii por lo que su denominación y los elementos que Io
caracterizan se encuentran comprendidos dentro del ámbito de protección del derecho de autor, bajo la
titularidad originaria de su autora.----- - ---- --

Que, con respecto a ello, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"
esüpulan: "Una acción de oposición o anulación del registro de una marca procedería con independencia
del tipo de productos o servicios en los que se use la marca, ya que el derecho de autor permite excluir a
terceros de cualquier explotación o uso comercial de la obra(...)".En concordancia con lo expuesto, las
referidas Directrices contemplan igualmente: "Del mismo modo, por ejemplo, el nombre "HARRY POTTER"
es el elemento principal de los titulos de una serie de obras literarias y el nombre del personaje principal
dentro de ellas. El titular del derecho de autor sobre las obras podrÍa objetar el registro de una marca que
contuviera ese elemento del titulo o nombre sin la debida autorización. Además, dado que esa obra puede
considerarse notoriamente conocida, el ámbito de su explotación comercial puede ser amplio y extenderse
a diversos tipos de productos y sewicios(...)".2

Que, en concordancia con la doctrina marcaria imperante: "Aunque en principio la esfera de
protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del
comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es
admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su
domicilio en el pais o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas
en si sino que se mantengan en las relaciones del comercio intemacional también las reglas éticas de la
lealtad y la buena fe. (...)".-----

Que, siendo asÍ, resulta evidente el grado de protección que merecen los derechos emanados del
derecho de autor, como parte integrante de la propiedad intelectual, al punto de que la propia legislación
marcaria niega aptitud registral a aquellos signos que puedan infringir tales derechos. En ese sentido, el
artículo 2, inciso h), de la Ley N' 1294/98 dispone expresamente: "No podrán registrarse como marcas: Los
signos que infrinjan un derecho de autor...".

También corresponde señalar lo dispuesto en Artículo 2", inciso i) de la Ley de Marcas que prohíbe el
registro de signos a favor de quien "no tuviese legÍümo interés o por quien conocía o debiera
el signo peftenecia a un tercero'. Al ser el "DEMENTOR" un personaje
contemporánea, esta Dirección General considera que no corresponde que
autorización formal por parte del autor de la obra pretendan apoderarse de la d

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Directrices pora el examen de marcas en Paraguay, pp. 343 y 347 .

httns: /,irvwrv.dinapi.gov.py/portal/v-3¡nropiedad-industriallmarcas/directrices
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POR I.A CUAL SE CONFTRT,ÍA LA RESOLUCIÓN N' 1433 DEFECHA 19 DE DICIEMBRE DE2024, DICTADA
poR L-A DIREccIóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE

REGISTRO DE LA tvfARCA "DEMENTOR", CL&SE 05, EXPEDIENTE No lU6Ol2O23, SOLICÍTADO POR NEW
AGRO S.S. ---------

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de Wr{RNER BROS.

ENTERTAINMENT INC., y manifiesta: "(...)Nada más alejado de la verdad, ya que el término DEMENTOR no
es una palabra reconocida en ningún idioma moderno y se asocia exclusivamente en la mente de los
consumidores con la franquicia'Harry Poffer". Dada la amplia popularidad del contenido relacionado con
el entretenimiento entre el público consumidor, una práctica común para los propietarios de contenido de
entretenimiento, programación, películas y personajes es explotar comercialmente la popularidad de sus

simbolos, nombres, personajes y elementos bien conocidos en conexión con una amplia gama de
mercancías y servicios; de hecho, el público ha llegado a esperar tal explotación. Como creador de
contenido de entretenimiento, Wamer Bros. explota sus conocidas propiedades de diversas formas, como
el nombre y la imagen del Dementor. Estos usos adicionales comprenden una amplia gama de productos
de cansumo autorizados, que incluyen ropa, juguetes e incluso productos alimenticios. Como
consecuencia, es claro que ambas denominaciones dejan una impresión sumamente confundible en el
público consumidor, ya que ellas son IDENTICAS desde los planos gráfico, ortográfico y fonético. (...)" ---

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, siendo la impresión de conjunto que ellas producen
el criterio que debe primar al momento de determinar la existencia o no de posibilidad de confusión entre
las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe o no
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "DEMENTOR' y la oponente
"DEMENTOR',.-----------

Que, efectuado el cotejo desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que ambas

denominaciones presentan identidad absoluta, al reproducir íntegramente el mismo elemento
denominativo "DEMENTOP, coincidiendo tanto en su composición gráfica como en su pronunciación y
sonoridad. En consecuencia, no se advierten diferencias de carácter ortográfico o fonético que permitan
establecer una diferenciación suficiente entre los signos confrontados.-----------

DEMENTOR

DEMENTOR

(solicitada), y

(oponente)

Que, del análisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada
"DEMENTOR' resulta idénüca en su aspecto denominaüvo a la oponente "DEMENTOP, al reproducir
íntegramente su estructura y composición. Cabe señalar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a

una marca denominaüva, sin elementos gráficos o de diseño que aporten distinüvidad adicional, por lo que
no se adüerten elementos que permitan diferenciarla de la oponente ni neutralizar la identidad existente
entre ambos signos.----

Que, en relación con lo expuesto, corresponde considerar asimismo el reconocimiento que posee la

Potter', escrita por la autora británica f. K Rowling. En dicha obra, el "DEMENTOR" una de
aterradoras del mundo mágico, eran seres espectrales que se alimentaban de

generaban una profunda desesperación en cualquier persona cercana. En el peor
Dementor podía consumir el alma de un humano, dejándolo en estado vegetativo.t

I httns'//ww harnlrotler c(lm/es/t'act-tile/creatr¡res/denrentor
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POR LA CUAL SE CONFIRN4A I.A RESOLUCIÓN N' I43? DE FECHA 19 DE DTCIEMBRE DEaO}4,DICIADA
POR T^A DIRECCTÓN DE A,SUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE I.A MARCA "DEMENTOtr, CIáSE 05, EXPEDIENTE N' 18460/2023, SOLTCTTADO POR NEW
AGROS.S. ---------

Asunción, .2 I- ILP 2Ü26

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de NE:W AGRO S.S.

contra la Resolución Ne M33 de fecha t9 de Diciembre de 2O25, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de 2025, se presenta la representante convencional de NE:WAGRO S.S. e

interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 1433 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 07 de Mayo de 2O25 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 16 de fulio de 2025, el representante convencional de NEW AGRO S.S. expresó
agravios.

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2025, se presenta la representante convencional de W¡\RNER
BROS. ENTERTAINMENTINC., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene
por contestada Ia expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Septiembre de 2025.------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizadas las constancias de autos se

advierte que entre las marcas DEMENTOR (solicitada) y DEMENTOR (oponente) existen posibilidades de
confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visualy fonéticamente similares,
lo que podrta causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los
signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y desde este punto de vista, presentan
un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra)
como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).(...).u 

-----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Señora Directora, la distintividad
el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea la palabra DEMENT)R, no es razón suficiente ni
valedera para impedir el registro de la marca solicitada, dado las diferencias de clases que existen entre
ambas denominaciones además, se sostiene que la marca solicitante goza del elemento de distintividad
necesario que impedirÍa al consumidor entrar en confusión, por tanto, se concluye sin temor a equivocos,
que las maÍcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para
que ambas marcas puedan coexisür pacÍfrcamente. N respecto cabe mencionar que las cuesüones
marcarÍas no se limitan a reglas preestablecidas, srho que responden a un análisis prudente realizado por
parte del Juzgador, del cual se toma imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. La cuestión de
novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que
no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el
sea pasible de confusión al adquinr un producto de electrónica o un producto

a Gencfol lnrerinr

público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

Dirtcció¡ N«ion¿l de Prc¡iedad lntrlecrual
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poR L-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 1433 DE FEcHA 19 DE DIcIEMBRE DEzoz4, DICIADA
poR L¿. omgcctóN DE ASUNToS MARCARToS Lmcrosos, EN EL ExpEDTENtE DE SoLIcITUD DE

REGISTRO DE I.A, MARCA "DEMENTOtr, CLASE 05, EXPEDIENTE N" 18460/2023, SOLICITADO POR NEW
AGRO S.S. ---------

Que, habiéndo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera

que la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley 1294198 de

Marcas; en consecuencia, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, por
tanto, corresponde confirmar la Resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

RESUELVE

Art.Ie CONFIRIáAR la Resolución N" 1433 de 19 de Diciembre de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "DEMENTOR', Clase 05,

Pa,l-Fa-ernt.l,lo
I Grn.,[t Interina

ffi¿r'Ñ,,iortr ¿. Prepicdad lnrelectual

Acta N' l8r'¡60l2023,
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poR LA cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUcIóN N' r43? DE FEcHA 19 DE DIcIEMBRE Dgzoz4, DICTADA
poR LA, olnecclóN DE AsuNTos MARcARros Lmclosos, EN EL ExpEDTENTE DE sol-lctruD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR', CI.ASE 05, EXPEDIENTE N' 18460/2023, SOLICTTADO POR NEW
AGRO S.S. ---------

Que, en ese sentido, la denominación "DEMENTOR presenta un vínculo directo y reconocible con
una obra literaria ampliamente difundida y protegida por el derecho de autor. Al respecto, debe tenerse
presente que la protección conferida por el derecho de autor posee carácter internacional, conforme a los
instrumentos internacionales aplicables, y que el nacimiento de dicha protección no se encuentra
supeditado al cumplimiento de formalidades registrale

Que, en virtud de los artÍculos 2, inciso h), y 6 de la Ley N" 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, las obras originales del ámbito literario o artÍstico gozan de protección jurídica de manera
automáüca desde el momento de su creación, criterio que se encuentra igualmente reconocido en las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, las cuales contemplan expresamente la protección de
los personajes de ficción. Sobre el particular, el vocablo "DEMENTOR" no consütuye una expresión de uso
común o genérico, sino que idenüfica a un personaje ficticio concebido por la escritora J. K. Rowling para la
serie literaria y el universo fantástico de Harry Potter, por Io que su denominación y los elementos que lo
caracterizan se encuentran comprendidos dentro del ámbito de protección del derecho de autor, bajo la
titularidad ori ginaria de su autora.- -- ----- - ---

Que, con respecto a ello, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"
estipulan: "Una acción de oposición o anulación del registro de una marca procederia con independencia
del tipo de productos o servicios en los que se use la marca, ya que el derecho de autor permite excluir a
terceros de cualquier explotación o uso comercial de la obra(...)". 8n concordancia con lo expuesto, las

referidas Directrices contemplan igualmente: "Del mismo modo, por ejemplo, el nombre "HARRY POTTER"
es el elemento principal de los tÍtulos de una serie de obras literarias y el nombre del personaje principal
dentro de ellas. El titular del derecho de autor sobre las obras podria objetar el registro de una marca que
contuviera ese elemento del titulo o nombre sin la debida autorización. Además, dado que esa obra puede
considerarse notoriamente conocida, el ámbito de su explotación comercial puede ser amplio y extenderse
a diversos tipos de productos y servicios(...)".2

Que, en concordancia con la doctrina marcaria imperante: "Aunque en principio la esfera de
protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del
comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es
admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su
domicilio en el paÍs o en el exbanjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas
en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la
lealtad y la buena fe. (...)".-----

Que, siendo así, resulta evidente el grado de protección que merecen los derechos emanados del
derecho de autor, como parte integrante de la propiedad intelectual, al punto de que la propia legislación
marcaria niega aptitud registral a aquellos signos que puedan infringir tales derechos. En ese sentido, el

artículo 2, inciso h), de la Ley N' 1294/98 dispone expresamente: "No podrán registrarse como marcas: Los

signos que infrinjan un derecho de autor...b. ------------

También corresponde señalar lo dispuesto en Artículo 2', inciso i) de la Ley de Marcas que prohÍbe el
registro de signos a favor de quien "no tuviese legitimo interés o por quien conocÍa o debiera conocer que
el signo pertenecia a un tercero'i Al ser el "DEMENTOR" un personaje famoso de la li
contemporánea, esta Dirección General considera que no corresponde que terceros que

'Cristddo

lnterinr
cdrd lndusrritl

Lffi t¡¿;§qóil

'*"-* ^**"t 
," 

""t,*rntelectual 
(DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 343 r r4r%rXk'#

https://www.dinapi.gov.py/poñal/v3/oroniedad-industrial/marcas/directrices 'l¡!j*z¡'*."I^,|^ri

autorización formal por parte del autor de la obra pretendan apoderarse de la denomi

PrciiedrC Inrelecrurl



DIRECCIóN NACIONAL DE

.W .\ GOBIERNO onr I PARAGUÁI\Id PARAGUAY I nxuÁl( \PROPIEDAD\ié INTELECTUAL
PARAGUAY

Resorución."l0 I 1
poR Lá, cuAL sE REVocA L¿, RESoLUcTóN N' 3283 DE FEcHA 28 DE ocrtJBRE DEzoz5 DICTADA poR
LA DIREcclóN pp MARcAs EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "E nÁctrR
y ETIeUETA', cLAsE ot, ExIEDIENTE N'72090/2024, A NoMBRE DE ANDnÉ ruts ANDRADE MENDES .--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "É nÁC:tnY ETIQUETA'resulta

descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha

denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a caracterÍsticas

propias de los productos que se desea amparar.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una

denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la

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

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad,

características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse

del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos

se aprecia que la solicitud de registro de la marca "É nÁCttn Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
productos-de la clase OI del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Adyuvantes,

preparaciones bacterianas, bacteriológicas, biológicas y de microorganismos, todos destinados para la
agricultura; bioestimulantes y preparaciones para regular el crecimiento de las plantas y enmendar suelos;
abonos orgánicos; abonos para el suelo; fertilizantes; preparaciones fertilizantes; digestato orgánico

Ifertilizante]; fosfatos Ifertilizantes]; superfosfatos ffertilizantes].".

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de la marca "É BÁCTER Y ETIQUETA-

resulta genérica para los productos que pretende amparar, corresponde preguntarnos si dicha

denominación constituye la designación usual de los productos solicitados. Al respecto, se observa que Ia

conjunción de sus elementos configura un signo distintivo que trasciende el significado individual de sus

componentes, dando lugar a una expresión de fantasía con aptitud suficiente para identificar un origen
empresarial determinado. En consecuencia, la marca proyecta una denominación novedosa y original,

dotada de la distintividad requerida para su registro.----

Al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY'I señalan cuanto

sigue: "(...) No obstante, si debido al carácter inusual de la combinación de pilabras en relación con los

productos o seruicios, el signo creara una impresión suficientemente alejada de la que resulta de la simple
adición de los significados de los elementos, esa combinación se considerará distintiva .../... una
combinación de palabras que fuese suficientemente inusual o fantasiosa como para crear una impresión lo
alejada del significado descriptivo de las palabras de base podrÍa ser disüntiva y funcionaÍ como marca.
(..)".---------

Que, adicionalmente, Ia marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, en la cual se

presenta la denominación 'E BÁCTER',escrita en letra imprenta. Se observa que la letra É está diseñada en

color amarillo, está ubicada dentro de un círculo de color verde oscuro y se distingue una ña hoja de

color verde que representa la tilde. Por otro lado, la palabra BÁCTER está diseñada

marca soücitada

11t

¡Bó cler

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Directices para el examen de narcas en Paraguay, p. 130. Disponible en:

icnrl d,:

Todo esto, sobre un
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Resorución..Jl} I 1
POR I.A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 3283 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025 DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE LA N,ÍARCA'E gACTNR
Y ETIQUETAj', CLASE 01, EXPEDIENTE N" 72090/2024, A NOMBRE DE ANDnÉ rUlS ANDRADE MENDES .--

Asunción, 
? I+ SLp 2010

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ANDRÉ LUIS
ANDRADE MENDES, en contra de la N" 3283 de fecha 28 de Octubre de 2025, dictada por la Dirección de
Marcas, y; - - - - -- - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 13 de Febrero de 2026 se presenta el representante convencional de Al.lDRE LUIS
ANDRADE MENDES e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 3283 de fecha 28 de
Octubre de 2025, dictada por la Dirección de Ma¡cas.-

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

Que, en fecha 18 de Marzo de 2026, el representante convencional de ANDRÉ LUIS ANDRADE
MENDES, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 2O de Marzo de2026.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca É AÁCffn ¡a sido
presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada maÍca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda seruir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo
solicitado. (...) ". - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Asimismo, corresponde señalar
que la marca solicitada es "É BÁCTER", no simplemente "BACTER" y el análisis no puede realizarse aislando
uno de sus elementos. La marca debe ser analizada en su conjunto, tal como será percibida por el
consumidor. La presencia de la letra "É" al inicio de la denominación, así como el acento en "BACTER",

forman parte de la configuración propia del signo y deben ser consideradas en el examen de
regi strabil i d ad. (... ). " - - -

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

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N" I}I{lgl,las marcas son signos que sirven
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia I
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos
derecho a constituir una marca.

taldo

h.n.thl lnterin'¡
n.,,i d, Ptlpi.d,ld lnd"tti'l

r:l]lTt l

íii,i rot Ñr,1,,'l ¿t Prcried¡d Inrrlrcrual



,( \, GOBIERNO nnr. I PARAGUÁI
\+P PARJTGUAY I REKUAI

d
Resolución N' I

POR I-A CUAL SE REVOCA TA RESOLUCIÓN N' 3283 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEZOIS DIgTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA'É NACTPR
Y ETIQUEXA" CLASE 01, EXPEDIENTE N" 72090/2024, A NOMBRE DE ANDnÉ I-UIS AI{DRADE MENDES .--

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
básica, o las caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, lÍnea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar Ia Resolución recurrida

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución No 3283 de fecha 28 de Octubre de 2025 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "É
nÁcrnn Y ETIQUETA',, clase 0I, Acta N" 72OgOl2O24, nombre denNPnÉ lUtS

Art.Ols

Lncral
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Art. le

Art.2e
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Resoruciónn,'af} ü ff
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 1956 DE FECHA z6DE NovTEMBRE Dgzoz4 DISTADA poR
LA DIREccróN pp MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE solrcrrr.JD DE REGISTRo DE LA MARcA Torro
PETS y ETIQUE-IA',, C[á,SE 21, EXPEDIENTE N" 4790512023, SOLICmADA POR ESSENTTAL EXPORT
LIMITADA

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien
comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, lorge Otamendi sostiene que: "El derecho

marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo
distintivo."

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en

cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la

marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforrne se puede

apreciar en la siguiente comparación:

TOTTO PETSYETIQUETA

TOTO Y ETIQUETA

(solicitada)

(base de rechazo)

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

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

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

encuentra compuesta por un vocablo "TOTO' y el elemento figurativo, la marca solicitada se encuentra

compuesta por dos vocablos "TOTTO PETS" y el elemento figurativo. Aunque compartan parte de la
denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos

aislados.----

En el aspecto fonético, la marca solicitada se pronuncia "to-tto / pets", mientras que la marca

antecedente "to-to"; se aprecian diferencias audiüvas. La marca solicitada difiere en la longitud y
composición. ---------

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a

sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca

registrada se extiende al uso en conjunto del signo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus

elementos tomados de forma separada, tazón por la cual esta dependencia administrativa considera que

tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

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

apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterÍsticas
tipicas, la impresión general y los principales elementos del signoa. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte parte de la denominación, difieren en la
composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán o del

público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dej

que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----,

'r-4"* ra"**'*""r. * ,arcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.' .
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1956 DE FECHA a'DENOVIEMBRE DE}O}4DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'TOTTO
PETS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N', 4790512023, SOLICITADA pOR ESSENTLAL EXPORT
LIMNADA,

Asunción, 2 5 StP 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMIIADA contra la Resolución N" 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024, dictada por la
Dirección de Marcas, y; 

---------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LMIIADA e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N' 1956 de fecha 26 de
noviembre de2024 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT LIMÍIADA
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de marzo de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024 considera que: "(...)Que la solicitud de
registro de la marca TOTTO PETS ha sido presentada para amparar los productos de la clase 21. Que
habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2021-2158112 TOTO Clase 2l Registro Titular 538073
TOTO LfD. API Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que
de conformidad al artículo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)TOTTO PETS y TOTO no son
idénticas. Tienen, es cierto, un elemento en común GOTTO/TOTO), pero la marca solicitada lleva un
elemento que distingue al signo por medio de un elemento adicional. Es el vocablo PETS, que no solo sirve
para dar al conjunto un aspecto que lo identifica, sino que también señala a las claras el destino de los
productos amparados por la marca .../... Si bien ambas marcas son de la clase 21, los productos amparados
son diferentes .../... Se percibe que la marca TOTO está destinada a distinguir articulos para seres humanos,
los productos TOTTO PETS son exclusivamente para mascotas.../... Mi mandante ya üene derechos
adquiridos sobre TOTTO PETS para productos destinados a mascotas .../... Además de los registros de
TOTTO PETS que ya he mencionado, Essential Export Limitada tiene otros registros de la marca TOTTO en
nuestro país( ..)" ------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la
Cristaldo
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1956 DE FECHA 2ó DE NOVIEMBRE DE 2024 DISTADA POR
LA DIREccróN os MARcAS EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA'Torro
PETS y ETIQUETA" CLASE 21, EIPEDIENTE N' 47905/2023, SOLICnADA POR ESSENTTAL EXPORT
LIMITADA

dispensadores de papel higiénico, porta papel para asiento de baño, cajas metálicas, para suministro de
toallas de papel, soportes y cajas para jabón, dispensadores de jabón, neceseres, barras y aros para toallas,

toalleros, pasamanos, no metálicos, cubos de basura, bacines, aparatos de agua para limpieza de dientes y
encias, instrumentos de limpieza (operados manualmente), bañeras para bebés (portáhl), paños de
limpieza, paños impregnados con productos quimicos anti-manchas para ventas de vehiculos ". Si bien la

marca solicitada y la marca antecedente amparan productos de la clase 2l del nomenclador, de la cobertura
señalada se verifica que los productos que pretende amparar la marca solicitada se dingen específicamente

a mascotas.

Además, tanto la marca solicitada'TOTTO PETS Y ETIQLJETA" como la marca antecedente "TOTO Y
ETIQUETA' son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o diseño, en ese sentido, ambas introducen
elementos gráficos adicionales que acompañan a sus respectivas denominaciones, generando una

impresión visual diferente en el consumidor y le aporta distintividad a sus marcas:

marca antecedente

TOTO
Las diferencias señaladas en los planos visual y fonéüco, sumados a la familia de marcas a nombre de

la firma solicitante con el vocablo común'TO'ITO" nos permiten concluir que el público pertinente podrá
distinguir claramente a las marcas enfrentada

Que, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias
que lo hacen diferente, originaly distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la

resolución recurrida.

Art.2e

ArLls

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

RE SUELVE

REVOCAR la Resolución N" 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024 dictada por la

Dirección de Marcas.

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

PETS Y ETIQUE"IA", clase 21, Acta N" 47905/2023 solicitada a nombre de ESSENTIAL

EXPORTLIMIIADA

NOTrFÍQUESE.-----------

marca solicitada

Art.3e

pct§
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Resorución..1-$ I 2
poR I-A, cuAL sE REvocA I-A RESoLUctóN N' 1956 DE FEcHA aIDENovIEN,IBRE DEzoz4DIgIADA poR
Lá, DIREcclóN or MARcAs EN EL EXpEDIENTE DE solrcrrr.rD DE REGIS'IRo DE LA MARcA "Torro
PETS Y ETIQUEIA" CLASE 21, EXPEDIENTE N' 4790512023, SOLICTIADA pOR ESSENTLAL EXPORT
LIMTTADA.

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

Que, manifiesta el recurrente que Ia firma solicitante posee una familia de marcas con el vocablo
TOT'IO, y derechos adquiridos con la denominación TOTTO PETS para productos destinados a mascotas. A
este respecto, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes
registros a nombre de Essential Export Limitada: TOTTO, clase 14, registro n"46O45I, TOTTO, clase 14,

registro n" 582251;TOTTO, clase 18, registro n" 575200;TOTTO, clase 25 registro n" 572512;TOTTO, clase 35,

registro n" 572513; TOTTO, clase 09, registro n" 576050; TO1TO PETS, clase 28 registro n" 586470; TOTO
PETS, clase 18, registro n' 588554;TOTTO, clase 35, registro n" 609291: TOTTO, clase 25, registro n'605004;
TOTTO, clase 18, registro n" 603773;T0TT0 KIDS, clase 18, registro n" 642782;T0TT0 KIDS, clase 25, registro
n" 642783.

Que, de lo señalado podemos concluir que la firma solicitante cuenta con diversos registros
marcarios que incorporan de manera común el vocablo "TOTTO', configurándose así una familia de ma¡cas
en los términos previstos por las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por
Resolución N" 25912025 que establecen: "Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo
de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes:
existeneia de una famiüa de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de
marcas: Una familia de marcas es u/r grupo de marcas que comparten uno o más elementos üstinüvos
comunes y pertenecen a la misma pe$one. Esos elementos comunes pueden ser intrinsecamente
distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el
pais. Los elementos distintivos especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refiterzan
la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)'8

Que, la marca solicitada pretende el registro para "Comederos para mascotas; bebederos para
mascotas; bebederos no mecanizados para animales de compañÍa en cuanto dispensadores portátiles de
agua y líquidos para animales de compañÍa; recipientes de plástico para dispensar comidas para mascotas;
recipientes de plástico para lÍquidos para mascotas; bandejas de arena higiénica para mascotas; cepillos de
dientes para mascotas; jaulas para transportar mascotas; peines de desenredo para
dulces para mascotas; cepillos para quitar el pelo muerto de mascotas; forros
higiénicas para mascotas" de la clase 2l; la marca antecedente también ampara prod
específicamente: "Todos los artículos de la clase 21, comprendiendose entre ellos

2 Dirección Nacional dc Propicdad Intclectual (DINAPI), Directrices para el exatnen de marcas en Paraguay,pp.147 y 266. Disponiblccn:

@dadIntelectual(DINAPD,Directricesparae]examendemarcasenPanguay(202f).Disponiüleen:Di",".tn,,Gln,:iliTntcrina
Dirccción Gentrri dc lrl¡itdad Industrial
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' 1955 DE FEcHA 26 DE NovIEMBRE DE 2024 DISIADA poR
L¿, DIREcctóN pe MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITr.JD DE REGISTRo DE LA MARcA'Torro
PETS y mQUE',rA" CIASE 20, EXPEDIENTE N' 4790u2023, SOLICTIADA POR ESSENTLAL EXPORT
LIMITADA

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien
comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sosüene que: "El derecho

marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo
distintivo.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en

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

TOTTO PETS Y ETIQUETA

TOTO Y ETIQUEIA

(solicitada)

(base de rechazo)

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

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

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

encuentra compuesta por un vocablo "TOTO" y el elemento figurativo, la marca solicitada se encuentra
compuesta por dos vocablos 'TOTTO PETS' y el elemento figurativo. Aunque compartan parte de la
denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos

aislados.----

En el aspecto fonético, la marca solicitada se pronuncia "to-tto / pets", mientras que la marca

antecedente "to-to"; se aprecian diferencias audiüvas. La marca solicitada difiere en la longitud y
composición. ---------

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo disüntivo y no a
sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca

registrada se exüende al uso en conjunto del signo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus

elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que

tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

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

apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterÍsticas
tipicas, la impresión general y los principales elementos del signon. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte parte de la denominación, difieren en la
composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confuslón
público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una i
quealejatodaposibilidaddequeexistaunaconfusiónentredlchasmarCaS.

Cnstaldo
lcral Interina

TBREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

rrral & Propitdad Indusrrial

i¡r.l rit lr:ticdad Inrtlectual
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Resorución..lll I 5
POR I.A, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1955 DE FECHA a'DENOVIEMBRE DEaO}4DISTADA POR
I.A DIRECCTÓU OE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE I,q, MARCA'TOTTO
PETS Y ETIQLE"[A", CLASE 20, EXPEDIENTE N' 479OU2023, SOLICITADA pOR ESSENTLAL EXPORT
LIMrIADA.

Asunción, ,1, 5 s[p 2111¿6

VISTO: EI recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de ESSENTIAL

EXPORT LIMIIADA contra la Resolución N' 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en feeha 06 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de ESSENTIAL

EXPORT LIMÍIADA e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N" 1955 de fecha 26 de
noviembre de2024 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha t3 de marzo de 2025 el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT LIMIIhDA
expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de marzo de2125.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024 considera que: "(,.)Que la solicitud de
registro de la marca TOTTO PETS ha sido presentada para amparar los productos de Ia clase 20. Que
habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2O21-2158116 TOTO Clase 20 Registro Titular 538074
TOTO LfD. API Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que
de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Io solicitado(...)" ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)TOTTO PETS y TOTO no son
idénticas. Tienen, es cierto, un elemento en común (TOTTO/TOTO), pero la marca solicitada lleva un
elemento que distingue al signo por medio de un elemento adicional. Es el vocablo PETS, que no solo si¡ve
para dar al conjunto un aspecto que lo identifica, sino que también señala a las claras el desüno de los
productos amparados por la marca.../... S¡ bien ambas marcas son de la clase 2O,los productos amparados
son diferentes .../... Se percibe que Ia marca TOTO está destinada a distinguir artículos para seres humanos,
los productos TOTTO PETS son exclusivamente para animales .../... Mi mandante ya tiene derechos
adquiridos sobre TOTTO PETS para productos destinados a mascotas .../... Además de los registros de
TOTTO PETS que ya he mencionado, Essential Export Limitada tiene otros registros de la marca TOTTO en
nuestro país(...)" - 

- - -- -

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto,

il

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que

Dirección Nacional di

interpuesto.
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Resorución.'1 09 5
POR I.A CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' 1955 DE FECHA 26 DE NOVTEMBRE DE 2024 DTCTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE REGISTRO DE I.A MARCA'TOTTO
PETS y ETIQUETA", CIáSE 20, EXPEDIENTE N' 47901/2023, SOLICITADA pOR ESSENTTAL EXPORT
LIMTIADA

la clase 20, comprendiendose entre ellos lavabos, tocadores, espejos(cristales para verse), cómodas de
shampoo (muebles), muebles (como ser armarios para toallas), percheros, armarios aparadores, gabinetes,
para medicinas), muebles de baño (como se4 lnesas de baño, armarios de baño, estanterias de baño)
aparadores de cocina, incluyendo fregaderos pero no quemadores de gas, bancos, asientos de
bebé(muebles), sillas de bebé (muebles), barras de toallas, no metálicas, ganchos. no metálicos, pernos, no
metálicos, sifones de desagüe de plástico, dispensadores fijos de toallas". Si bien la marca solicitada y la
marca antecedente amparan productos de la clase 20 del nomenclador, de Ia cobertura señalada se verifica
que los productos que pretende amparar la marca solicitada se dirigen especÍficamente a mascotas.

Además, tanto la marca solicitada'TOTTO PETS Y ETIQUETA" como la marca antecedente "TOTO Y
ETIQUETA" son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o diseño, en ese sentido, ambas introducen
elementos gráficos adicionales que acompañan a sus respectivas denominaciones, generando una
impresión visual diferente en el consumidor y le aporta disüntividad a sus marcas:

marca antecedente

TOTO
Las diferencias señaladas en los planos visual y fonético, sumados a la familia de marcas a nombre de

la firma solicitante con el vocablo común "TOTTO" nos permiten concluir que elpúblico pertinente podrá
distinguir claramente a las marcas enfrentada

Que, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias
que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la

resolución recurrida.

Art.ls

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE tá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "TOT TO
PETS Y ETIQUETA", clase 20, Acta N' 4790U2023 solicitada a nombre de ESSENTLAL

marca solicitada

Art.3e

pcts

EXPORT LIMITADA.
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1955 DE FECHA a'DENOVIEMBRE DEaO}4DISTADA POR
I.A DIRECCIÓN PE N{ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA TOTTO
PETS Y ETIQI ETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N' 4790U2023, SOLICTTADA pOR ESSENTLAL E)(PORT
LIMITADA

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY" señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, elnúmero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de Ia pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posteri or ALEOSAN'z (... )". - - - - - - - - - -

Que, manifiesta el recurrente que la firma solicitante posee una familia de marcas con el vocablo
TOTIO, y derechos adquiridos con la denominación TOTTO PETS para productos destinados a mascotas. A
este respecto, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes
registros a nombre de Essential Export Limitada: TOTTO, clase 14, registro n"46O451, TOIITO, clase 14,

registro n" 582251; TOTTO, clase 18, registro n" 575200; TOTTO, clase 25 registro n" 572512;TOTTO, clase 35,

registro n" 572513; TOTTO, clase 09, registro n' 576050; TOTTO PmS, clase 28 registro n" 586470; TOTO
PETS, clase 18, registro n" 588554;TOTTO, clase 35, registro n" 609291; TOTTO, clase 25, registro n'605004;
TOTTO, clase 18, registro n' 603773;T0TT0 KIDS, clase 18, registro n" 642782;T0TT0 KIDS, clase 25, registro
n" 642783.

Que, de lo señalado podemos concluir que la firma solicitante cuenta con diversos registros
marcarios que incorporan de manera común el vocablo 'TOTTO', configurándose asÍ una familia de marcas
en los términos previstos por las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por
Resolución N" ?5912025 que establecen: "Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo
de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes:
existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1 Familias de
marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que compatten uno o más elementos distintivos
comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrÍnsecamente
distinüvos o pueden haber adquirido carácter disüntivo a través del uso constante o la publicidad en el
país. Los elementos distinüvos especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan
la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)'8

Que, la marca solicitada pretende el registro para"Colchones para mascotas; Camasparamascotas;
Cama especializada para mascotas; almohadas para mascotas; Caja para juguetes de mascotas; Guacales
para mascotas; Casas plegables para mascotas; Casas estructuradas para mascotas; Escaleras, postes
rascadores y plataformas para animales de compañía (Muebles); Jaulas para transporte de mascotas; cajas
de transporte para mascotas; casas de Juguete para mascotas, casetas para mascotas; cuchas
(Teepee); Muebles para animales de compañía; Cestos para dormir para animales domésticos
20; la marca antecedente también ampara productos de la clase 20 específicamente: 'fl

: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examcn de marcas en Paraguay, pp. 147 y
https: //ri rvu'.d inapi.sov.t¡vrtrortaI/v-li nropied¿d-industl-iaIi rnatc¿s/direotriccs
I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen dc marcas en Paraguay (2025).
httrrc /lrrrrnr'¡lin:rrri o¡rvrrvirrnrt¡l/r,l/nr¡rniedr¡l-in¿hrstrirll'rrrrcrc/áire,.tricoc

s5
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Resorución-'jj¡ ü 4
poR I¿, cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN t¡' 1586 DE FEcHAoo DE DICIEMBRE DE 2011, DIcTADApoR
I-A DIREccróN oe MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "scAl-p
TI{ERAPY, CLASE 03, EXPEDIENTE No 2010/00190, SOLICTIADA POR PROCTER & GAIvIBLE

INTERNANONAL OPERAIIONS Sá-- - -..

se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SCALPTHERAPY fue presentada para cubrir ptaduelqs
de la clase 03 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Jabones, perfumeria, aceites

esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, lociones capilares, dentífricosD. --------'---

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SCALP THERAPY resulta

genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha

denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda
información acerca de las caracterÍsticas de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la
denominación "SCALP THERAPY no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los

productos de Ia clase 03 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de

registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los

productos pedidos.

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos del idioma inglés: "SCALP" que

significa cuero cabelludo y "THEIü{Iry" que significa terapia. A este respecto, es importante mencionar lo
estipulado en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, que establecen: "Los siguientes

principios con respecto a las lenguas se aplican con respecto a la base de referencia: - Se denegará el
registro de un signo que consista en un término descriptivo en los idiomas español o guaranÍ. - Un signo
que consista en un tétmino en oto iüoma también será rechazado si es entendido por una parte
considerable del púbüco en Paraguay. Se debe tomar en cuenta el nivel de comprensión por el púbüco
pertinente de términos etrtanjeros en inglés, portugués u otros idiomas extranjeros en la medida en que
esos términos hubiesen sido adoptados o asimilados al uso corriente por el público o los círculos
comerciales del Paraguay". - - ---- -

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "SCALPTHERAPY" representa una creación
lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e

ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciad

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona üene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mismas propiedades o características."- ------

Que, de igual manera, resulta pertinente destacar por parte de esta Dirección
solicitante, Procter & Gamble Intemational Operations S.A., ya cuenta con la titulari
marca «SCALP RENEW» en la clase 03 (que incluye el término «SCALb>), asentada bajo
58II94 con fecha 24 de abril de 2024. Tal antecedente permite deducir razonablernent
solicitud examinada representa una variación del signo distintivo ya registradp por
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Resorución."a§ I 4
POR Iá CUAL SE REVOCA I..A RESOLUCIÓN N' 1586 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 201I, DTCTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE }VIARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE I-A MARCA "SCALP
THERAI^T', CI.ASE 03, EXPEDIENTE NO 2OIO/OOI9O, SOLICÍTADA POR PROCTER & GAMBLE
INTERNANONAL OPERATIONS Sá".. ---

Asunción, 25StP 2tj26

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PROCTER &
GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA., contra la Resolución N' 1586 de fecha 06 de diciembre de
2011, dictada por la Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2016 se presenta la representante convencional de PROCTER &
GAMBLE IN1ERNATIONAL OPERAflONS SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución N" 158ó de fecha 06 de diciembre de 2011, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 21 de junio de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 04 de octubre de 2016, la representante convencional de PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL OPERAflONS S*4'. expresó agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de noviembre de 2016. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, la solicitud de registro de la marca "SCALP

THERAPY" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 0j. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las

prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que ni puedan constituir marcas: "Art.2 inc. e)...
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del
producto o seruicio.En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado'.-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "...mi mandante niega
categóricamente que la marca "SCALP THERAPY" sea genérica; por el contrario "SCALP THERAPY" es una
marca evocativa para la clase 03. "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre
alguna propiedad y característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de Ia acüvidad que
desarrolla su titular..//.. Asimismo creemos que "SCALP THERAPY" es una marca inherentemente distintiva
y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 03 . "SCALP THERAPY" no dice al público consumidor que
producto es; "SCALP THERAPY" puede presentarse como una marca de automóviles, zapatos, muebles o
cualquier otro producto, siendo su reconocimiento internacional el que lleva al público consumidor a

asociar a la marca con los productos que ella protege."-------

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

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

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

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la
caracterÍsticas, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.

del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corrient

calidad,

renderse

de autos
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ResoluciónN'áiü S
POR I..A CUAL SE REVOCA I.á, RESOLUCIÓN N' 1586 DE FECHA 06 DE DICTEMBRE DE 2011, DTSIADAPOR
Iá DIRECCIÓN DE }VÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.'D DE REGISTRO DE I.A NTARCA "SCALP
THERAry, CLASE 03, EXPEDIENTE No 2010/00190, SOLICITADA POR PROCTER & cAIvtBLE
INTER}.IANONAL OPERATIONS S.A"-----

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monop olizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
básica, o las caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus productos, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las caracterÍsticas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le REVOCAR la Resolución N' 1586 de fecha 06 de diciembre de 20Il dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"SCALP THERAPY", clase 03, Acta No.20l0/0Ol9O, solicitada a nombre de PROCTER

& GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA.

ArL 3e NOTTFÍQUESE.
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Resolución N" rce5
POR I.A CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE

FECT{A IO DE ABRIL DE 2026 DTCTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE

SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Chill ft Y mQUETh", CLASE 11, EXPEDIENTE No 1151612023,

SOLICTTADA POR PULSACI,.ASS SAS..

capacidad distintiva, especialmente al considerar todos sus elementos en conjunto, tanto en su aspecto
nominal como en cuanto a la etiqueta que forma parte de la misma. En efecto, basta simplemente con
observar la marca tal como ha sido solicitada, destacándose por: a) tipografía de las letras y b) diseño .../...
Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes
o caracteristicas. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lo lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa(...)"-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una

denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la

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

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad,

caracterÍsticas, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse

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

se aprecia que la solicitud de registro de la marca "Chill It Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
oroductos de la clase ll del nomenclador internacional. oue textualmente describe: "Eouioos de

enfriamiento para la conservación de alimentos y bebidas; equipos de congelación y refrigeración; aparatos
de aire acondicionado y para ventilación y depuración del aire; equipos HVAC para tratamiento del aire
(con ge I a m i e nto, venü laci ón y refri gera c i ón".

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Chill It Y ETIQUETA" resulta
genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los prodr,ctos que solicita o si la misma brinda
información necesaria o usual acerca de las caracterÍsticas de los productos pedidos. En ese sentido,
tenemos que la denominación "Chill It Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el

que se designa a los productos de la clase II del nomenclador internacional sobre los cuales versa la

presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las

caracterÍsücas de los productos pedidos.

Que, la solicitud de registro "Chill it Y ETIQUE*IA" resulta una combinación estratégica que posibilita
un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que

no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva. ------------

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

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

propiedades o caracterÍsticas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mismas propiedades o caracterisücas."------- --------;-

Que, la resolución recurrida menciona: "si bien el conjunto CHILL IT se

inglés, su traducción al español es "enfrialo". En ese sentido, corresponde menci

lbg,.G
Diíde rora

$ittióniitntt

solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos del idioma inglés: "CHILL IT" que, tal
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POR LA CUAL SE REVOCAI\¡ LAS RESOLUCIONES N.720 DE FECHA 24DE ABRIL DEZO24 Y IO47 DE
FECHA IO DE ABRIL DE 2026 DISTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Chill It Y ETIQUETA", CIA,SE lt, EXPEDIENTE N. n5l6/2023,
SOLICTIADA POR PULSACLASS SAS. -

Asunción, 2 5 StP 2020

MSTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante
convencional de PULSACLASS SAS, contra la Resolución N" 720 de fecha 24 de abril de2024, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha O7 de junio de 2024 se presenta la representante convencional de PUI§ACLASS SAS e

interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra Ia Resolución N'720 de fecha 24 de
abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por Resolución N' 1047 de fecha l0 de abril de 2O26la Dirección de Marcas confirmó en todas
sus partes la Resolución N" 720 de fecha 24 de abril de2024.

Que, en fecha 13 de abril de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 18 de mayo de 2026,la representante convencional de PULSACLASS SAS. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
21de mayo de2o26.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 720 de fecha 24 de abril de 2024 considera que: "Que la solicitud de registro de
la marca Chill It ha sido presentada para amparar los productos de la clase ll. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En

Que, la Resolución N' 1047 de fecha I0 de abril de2026 considera que: "(.../a presente solicitud busca
proteger equipos para el enfriamiento y refrigeración de alimentos y bebidas, por tanto, el conjunto CHILL
IT le brinda una información directa al consumidor sobre la finalidad del producto, enfriar los alimentos y
bebidas(...) " - - - - - - - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "con el registro de la marca "CHILL

IT" Y ETIQUEM en clase ll se busa proteger equipamientos para la conselación de alimentos .../... Ante
esto, está claro que el signo para la clase ll que desea registrar mi mandante, ni su traducción al español
son genéricos ni la designación usual de ningún tipo de productos relacionados a la clase 11, ni puede
servir en el comercio para calificar o describir ninguna característica de dichos productos Carácter
Evocativo Suficientemente Distintivo de la Marca para ser Registrada .../... En nue
registro "CHILL IT" Y ETIQUEM es una marca novedosa y posee elementos ,p

de
de
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POR I.A CUAL SE REVOCA}.I LAS RESOLUCIONES N' 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y IO47 DE

FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 DICTADAS POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE

SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'Chill It Y ETIQUETA',, CLASE lt, EXPEDIENTE No 1151612023,

SOLICITADA POR PULSACLASS SAS.-

ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de

productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

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

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

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

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

PORTANTO,
Tá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le REVOCAR las Resoluciones N' 720 de fecha 24 de abril de 2024 y IO47 de fecha I0 de

abril de 2026 dictadas por la Dirección de Marcas.

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

"Chill It Y ETIQUETA", clase ll, Acta No. 11516/2023, solicitada a nombre de

PULSACLASS SAS.

Art.3e

V -^-" GOBIERNO onr. I PARAGpÁI
\}F PARAGUAY I REKUAI

Resolución No
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ResoluciónNo 1 üs5
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIOMS N" 720 DE FECHA 24DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE
FECHA IO DE ABRIL DE 2026 DTCIADAS POR I..A, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
soucrnJD DE REGISTRO DE I-A MARCA "Chill It Y ETIQUETA" CLASE Il, EXPEDIENTE N. 11516/2023,
SOLTCNADA POR PULSACLASS SAS..

la resolución recurrida, significa enfrialo. A este respecto, es importante mencionar lo estipulado en las

Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, que establecen: "Los siguientes principios con
respecto a las lenguas se aplican con respecto a la base de referencia: - Se denegará el registro de un signo
que consista en un término descriptivo en los idiomas español o guaraní. - LIn signo que consista en un
término en otro idioma también será rechazado sl es entendido por una parte considerable del público en
Paraguay. Se debe tomar en cuenta el nivel de comprensión por el público peftinente de tétminos
extanjeros en inglés, portugués u otros idiomas extranjeros en la medida en que esos términos hubiesen
sidoadoptadosoasimi]adosa]usocorrienteporelpúb]icoo]oscÍrculoscomercia]esdelParaguay

Que, esta Dirección General considera que el público consumidor medio de nuestro país debe
recurrir a herramientas de traducción para llegar al significado citado, pues el término "chill" es

comúnmente utilizado en la jerga popular de nuestro país para referirse a "estar tranquilo".

Además, al realizar la apreciación de conjunto del signo, es importante tener en cuenta lo señalado
en las Directrices para el Examen de Marcas en el Parag,tay: "(...)3.4.2 Apreciación del carácter distintivo de
una combinación de elementos Tratándose de un signo mixto conformado por uno o más elementos
verbales descriptivos o carentes de carácter disüntivo, la presencia de elementos figurativos distintivos
puede otorgarle suficiente carácter distintivo para que el signo en su conjunto pueda ser registrado como
marca. La Oficina analizará si la esülización o los elementos gráficos del signo son lo sufrcientemente
distintivos como para que este pueda funcionar como marca en el comercio respecto de los productos o
servicio s designad os (...) ". - 

- - - - -

A este respecto, la marca solicitada posee un logotipo o distintivo que consiste en una figura o
polÍgono con trazos singulares, debajo de la figura se visualiza la denominación "chill it" en letras
minúsculas características, todo en tono celeste o turquesa, aportando este elemento distintividad a la
solicitud de registro: 

*;;;il;;

chill ¡b

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "Chill It Y ETIQUETA:' representa una
creación distinüva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e

ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciad

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en Io preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligá
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es

ra
hace

á Crisrali

Gencral Inlertnl
\i ir ?rn!icttad Indust:

referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de

ui.ü rt "'c r
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ResoruciónNo t ffi$ ffi
POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCTDAD DE LA INSTANCIA EN EL E)(PEDIENTE DE
opostcróN A LA SoLICITUD DE REGISTRo DE LA r{ARcA "DEccAproR', EXpEDIENTE 2339996,
SOLICTIADA POR SOMAX AGRO SA.---------

Asunción, 2 5 .ar ,, /i)

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 618 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y¡ - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 17 de ochrhre de "Oa§ se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 618 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agrauios el apelante. Noüfrquese por cédula. " en fecha 18 de febrer o de 2026.

Que, en fecha 15 de sepüembre de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Reüsión de

Trámites.---

CONSIDERANDO:

Que, el tut. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 17 de octubre de 202§

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Reüsión de Trámites, desde la

fecha de la emisión de la proüdencia que autoriza a expresa agravios en fecha 18 de febrero de 2026, ha

transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso
procesal por parte del recurrente.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la fdta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTAI.ITO,
LA DTRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca DECCAPTOR, Expediente Ns 2339996, clase 01.

solicitada por SOMAX AGRO S.A.----------

orn¡cclóx NAcToNAL DE

ORDENAR la prosecución de trámites de la
DECCAPTOR, Expediente Ne 2339996, gla§e..]ql,

ArL 2e

ArL 3e NoTIFf QUESE por cédula.
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Resorución."--1-ü-9 7
POR I.á. CUAL SE DECLARA OPERADA Iá. CADUCIDAD DE I.A INSTANCI,A EN EL H(PEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGTSTRO DE Lq, MARCA "DECCAPTOtr, EXPEDIENTE }?/}OOOI,
SOLICITADA POR SOMAX AGRO SA........--

Asunción, 2 5 sEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 617 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octuhre de 1O2q se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 617 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agravios el apelante. Noüfíquese por cédula."en fecha 18 de febrero de2026.

Que, en fecha 15 de sepüembre de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Reüsión de
Trámites.---

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de,los sers mes es de la última actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha l7 de octubre de 2O2q

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la
fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 18 de febrero de 2026, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso
procesal por parte del recurrente.----------

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

PORTA}.ITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL le DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca DECCAPTOR, Expediente Ns 234OOOL, §IasC-Q5,

solicitada por SOMAX AGRO S.A.----------

ArL 2s

ArL 3e

ORDENAR la prosecución de trámites icitud de regisho de marca

DECCAPTOR, Expediente Ns 2340001,

NoTIFf QLJESE por cédul a.

oor SOMAXAGRO S.A.---¡ ^
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Resolución..j§tffi U
POR I..¡q. CUAL SE REVOCA I.á, RESOLUCIÓN N'3230 DE FECFIA 23DE OCTUBRE DE2O25 DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOUCTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"LINADIAN", CI-ASE 05, EXPEDTENTE N" 7427612024, SOLICITADA POR ZODI.AC INTERNANONAL
CORPORATION -....--

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

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien
comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho
marcario no protege prefijos o partÍculas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo
disüntivo."

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforrne se puede
apreciar en la siguiente comparación:

LINADlAN

LUNADIN

(solicitada), y

(base de rechazo)

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

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

encuentra compuesta por un vocablo "LUNADIN",la marca solicitada también se encuentra compuesta por
un vocablo "LINADLAN". Aunque posean ciertas similitudes, la impresión de conjunto es la que debe
prevalecer y no los elementos aislados.

La estructura ortográfica de la marca solicitada difiere de la solicitada, aunque ambas están
compuestas de un vocablo de tres sílabas, la secuencia de las letras no es la misma. La marca solicitada
li-na-dianse distingue fácilmente de lu-na-din

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe
tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sÍlabas, las diferencias ortográficas en la primera sÍlaba
"LI - LU" generan una marcada distinción fonética, como también el resto de la confirmación de las marcas.

Las sÍlabas o fonemas ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mucho más al apreciar
la similitud fonética, ya que los consumidores prestan mayor atención y perciben con más claridad el

sonido inicial. La marca solicitada se pronunciará li-na-dian como se mencionó empieza con la raíz"ll"y
termina en la sílaba abierta "dian"; mientras que la marca base de rechazo empieza con "lu" y termina con la
sílaba cerrada "din". -------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY" señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincide
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separa,
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pro4ung
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercar,t
puedan disünguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fo4ftica

i- 
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Resorución*'1 ü I I
POR I.A CUAL SE REVOCA I..A RESOLUCIÓN N'3230 DE FECHA LSDEOCTUBRE DE2O25 DICIADAPOR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"LINAD[AN", CI.ASE 05, EXPEDTENTE N" 7427612024, SOLTCÍIADA POR ZODI.AC INTERNATIONAL
coRPoRAnoN -------

Asunción,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por
Internaüonal Corporaüon contra la Resolución N" 3230 de

Que, corresponde a esta dependencia administraüva resolver
interpuesto

2 5 StP 2020

la representante convencional de Zodiac
fecha 23 de octubre de 2025, dictada por Ia

Dirección de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 se presenta la representante convencional de Zodiac
Intemaüonal Corporaüon, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 3230 de fecha

23 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 01 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025 la representante convencional de Zodiac Internaüonal
Corporaüon expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 12 de diciembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 3230 de fecha 23 de octubre de 2025 considera qte: "(...)Que la solicitud de
registro de la marca LINADIAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que
habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada maÍca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1716889 LUNADIN Clase 5 Registro Titular 530384

Tuteur S.a.c.i.f.i.a. [AR] Comentario: Que las denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los
consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado(. .)" - - - - - - - ---

Que, entre otros argumentos, se agravia la representante convencional del apelante y manifresta:
"( .)En primer lugar, existen diferencias en los planos: gráfico y fonético, partiendo de la base de que, si
bien ambas denominaciones comparten algunas letras en común, las mismas no se escriben igual y, por
ende, no se pronuncian/suenan igual: LUNADIN vs. LINADIAN. En segundo lugar, cabe destacar que la
marca indicada como antecedente se encuentra limitada a Solamente productos farmaceuticos
antineoplásicos e inmunomoduladores; el a-quo ha dejado de considerar que esta limitación impide que la
solicitud de mi mandante cause confusión en el público consumidor, además, mi mandante también ha
limitado la cobertura de sus productos .../... De esta forma, además de las diferencias en los planos gráfico y
fonético, se suma la diferencia en cuanto al ámbito de aplicación de uno y otro fármaco, recordemos que, al
tratarse de medicamentos, estos son prescriptos por profesionales mediante receta médica, por lo que el
riesgo de confusión se hace aún menor (...)" 

-------

recurso

dr Prcprcrlad Intekctual
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Resorución*.-1-ü I I
poR t-A, cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N'3230 DE FEcHA z3DE ocruBRE Dgzozs DIcTADA poR
I.A DIRECCTÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"LINADIAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 7427612024, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNANONAL
coRPoRAnoN -------

signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idénüca o similar. Por ejemplo,los siguientes
signos denominativos contienen algunas sÍlabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
po sterior ALEO SAN t (... ) ". - - - - - - - - - -

En cuanto a la cobertura de productos de las marcas, debemos tener presente que existe una
limitación expresa de los productos, tanto en la solicitada como en la marca antecedente. Aunque ambas
marcas se ubican en Ia clase 5, no existe identidad ni superposición entre sus productos, la descripción de
la marca solicitada 'LINADLAN": "Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de
enfermedades y/o afecciones del sistema digestivo y metabolismo, aparato genitourinario y hormonas
sexuales". Mientras que la marca antecedente "LUNADIN" protege "solamente productos farmacéuticos
antineoplásicos e inmunomoduladores". De la descripción de productos señalada, queda comprobado que
aunque compartan la misma clase del clasificador, no existe identidad en la cobertura de productos y que
ambas marcas apuntan a un sector especifico del mercad

Que, en conclusión, Ia marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución
recurrida.

Art.ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución No 3230 de fecha 23 de octubre de 2025 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"LINADIAN", clase 05, Acta N" 7427612024 solicitada a nombre de Zodiac Intemaüonal

Art.3e

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguar-, pp. 147 y 266. Disponible en:
https:1/u'wrv. rlinapi.gov.l'ry/nortal/r,-lirroplcdad-industriali marcas/dit'cctrices
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Resorución."-f{i Ü Ü
POR Iá CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'R9 DE FECHA 22DEIULIO DE 2olt, DICIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE N,ÍARCA" EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE I.á, }V(ARCA "}VÍARCA
FIGURATTVA', CIá,SE 03, E)PEDIENTE N' 2OO9/O13OO A KENZO...... -......

Marca Figuraüva Solicitada

Que, en el caso planteado, el signo está constituido por una composición figurativa, la cual consiste
en una botella o frasco cilÍndrico con cuello estrecho y un tapón plano o hermético en la parte superior;
presentado con un tono üoláceo o morado claro; en un estilo minimalista e industrial.

La "N,ÍARCA FIGURATWA', conforme obra a fs. 0l de autos, fue presentada para amparar los

productos: 'fabones de tocador, perfumes, agua de tocador y agua de colonia, aceites esenciales para uso
personal, leches lociones, emulsiones cosméticas y cremas para el rostro y el cuerpo, preparaciones
bronceadoras (preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel), cremas, gels, aceites, sales de baño
para uso no médico, tales para uso de tocador, desodorantes para uso personal, lociones para después de
afeitarse, preparaciones capilares para uso no médico, tales como lacas, gels, cremas, bálsamos, espumas y
shampoos" de la clase 03 del nomenclador intemacional.-------

Al respecto, esta Dirección General debe considerar si la "MARCA FIGURATTVA" presentada es

genérica para los productos que pretende amparar, y por ello se encuadra en las prohibiciones estipuladas
en los incisos "c" o 'e" del Artículo 2 de la Ley 1294198 De Marcas.r--------------

Primeramente, cabe señalar la distinción conceptual existente entre las disposiciones citadas: por un
lado, la representación gráfica de la forma habitual o indispensable de un envase o perfume, o bien de

aquella que aporte una utilidad funcional al producto; y por otro, el empleo de una denominación o

elemento descriptivo que señale de manera directa la designación necesaria y usual del producto o la
naturaleza, especie o cualidades del producto. -------

En ese sentido, corresponde a esta Dirección General determinar si el signo solicitado "MARCA
FIGURATTVA" se trata de la forma usual de un producto o de su envase, la forma necesaria del producto, o
que den una ventaja funcional o técnica del producto al cual se aplique.

En el caso en estudio, se advierte que la "N4ARCAFIGURATIVA" exhibe una estética caracterizada por
un diseño minimalista de estilo industrial, la terminación plana de su tapón y su tonalidad violácea. Dichas
particularidades otorgan al signo examinado un carácter diferenciador suficiente para operar como un
conjunto marcario distintivo.

Que, con respecto a a las marcas figurativas, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...)respecto de las formas de botellas, envases, recipientes y
acondicionamientos, que para que exista distintividad la forma debe ser
simple combinación de elementos básicos o comunes y resultar llamativa y

I Artículo 2'.- No podrrin registrarse como marcas: (...) c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del
que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen; (...) e) los que consistan enter¿mente Bnuti,'ffi'§Q
nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica

diferente de una

producto o servicio.

consumidor(...)".
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Resolución."J-Q I I
poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'739 DE FECHA 22DE JULIO DE 2oll, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCA" EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
FIGI,JRATWA', CLASE 03, EXPEDIENTE N' 2OO9/O13OO A KEN2O.............

Asunción, 1 5 siP 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de KENZO contra la

Resolución N" 739 de fecha 22 de julio de 2011, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 20ll se presenta el representante convencional de la firma KENZO e
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N" 739 de fecha 22 de julio de 2011, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de julio de 2012 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de mayo de 2014, el representante convencional de KENZO expresó agravios. Esta

Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 15 de junio
de 2O15.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N'739 de fecha 22 de julio de 2011, considera que "(...) Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incure en las

prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 'Art. 2 Inc. e) ...

los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.(...)---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, el Art 1" de la

Ley 1294/98 de Marcas establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o
seruicios. Las marcas podrán consistir en .../.- envases o envoltorios. Podrán consr'str¡ tambien en la forma,
presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o de
lugar de expendio de los productos o senticios correspondientes". Claramente mi mandante KENZO se

ajusta al artÍculo citado. En segundo lugar es de suma importancia destacar que existen registros anteriores
de marcas figuraüvas similares a la marca de mi mandante en la clase 03 .../... En tercer lugar en base a lo
expresado anteriormente, es importante resaltar que la marca de mi mandante se encuentra registrada en
varios paises a continuación citaré algunos: FRANCIA, IND)NESIA, MÉXICO, EL LIBANO )HMI.(... )" -------

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

Que, tal como lo expresa el Art. l' de la Ley N" 1294198,las marcas son signos que sirven para

distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria,

ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de

considerar la viabilidad del registro marcario,las cuales fueron concebidas

;;r (,, '.']u,,
:il-th tt ttn rt

lidad lndustr'i¡i

o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca, como son

dlt lrtrltctual

't
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'739 DE FECHA ¿}DEJULIO DE 2oll, DICTADA pOR LA
DTRECCIÓN DE MARCA. EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE nTéIstno DE LA MARCA "MARCA
FIGURATTVA", CLASE 03, EXPEDIENTE N' 2 OO9/OI3 OO A KEN2O.......... -. -

Que, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY" también establecen: "(...)La

apreciación del carácter distintivo debe basarse en la impresión de conjunto producida por la combinación
de la forma tridimensional y los otros elementos gue se combinan con ella. También debe tenerse en
cuenta los productos o seruicios de que se trate y la percepción del consumidor para ese üpo de productos
o servicios, que puede verse influida por la realidad especifica del mercado para esos productos o
servicios(...)" - -

Que, el Dr. Otamendi en su obra Tratado de Marcas expone: "Desde luego que los envases deberán
tener algo caracterÍstico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables .../.... No obstante ello, los
tribunales han reconocido en varias oportunidades que en materia de envases no puede sino exigirse sino
una originalidad relativa. Esto, porque dadas las caracterÍsticas generales de ciertos envases
necesariamente han de existir semejanzas que deberán ser aceptadas. En otras palabras, el grado de
acercamiento entre ciertas marcas-envases podrÍa ser mayor que con relación a otras maÍcas-envases .../...

Por esta razón se considera a las marcas constituídas por botellas, como marcas débiles'2 ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que
posee las caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta
dentro de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ---

PORTANTO,
I./q. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.l' REVOCAR la Resolución Nq 739 de fecha 22 de julio de 20tl dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"MARCA FIGURATIVA", Clase 03, Expediente No 2009/01300, solicitada a

ArL 3e NOTIFÍQUESE.---- - ----- --- - - - - -- ------ ñ

: OTAMENDI, J. (2003) Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V .lX. GOBIERNO nu. PARAGUÁI\iI PARAGUAY REKUAI
( jH PRoPTEDAD\id INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución."fJ 0 0
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' 949 DE FEcFIA 03 DE SEmEMBRE Dgzozs DICTADA poR
L-A. DIREcctóN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollctrr.JD DE
REGISTRO DE I.A MARCA'ryN', CLASE 34, EXPEDIENTE N' 81189/2023 A NOMBRE DE SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB. .---.----

precedentemente podemos afirmar los siguientes extremos: l. La marca solicitada "ZYN" está cuenta con
numerosos registros en el extranjero; 2. Las marcas en pugna se encuentran coexistiendo pacÍficamente en

el extranjeri; i. Las diferencias denominaüvas y fonéücas que poseen las marcas en pugna las hacen
distinguibles entre si(.. )"

Que, la parte oponente fue declarada en rebeldía por no contestar el traslado de los agravios, se dió
por decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolv

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma SWEDISH MAICH NORTH EUROPE AB y la consecuente coexistencia o no de la

marca "ZYN'(solicitada en clase 34)ylamarca "ZEN" (registrada en Ia clase 34).-------

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

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

consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ZYN" en la clase 34, con la marca de la

oponente "ZEN" con registro en la clase 34: ---------

ZYN

ZEN

(marca solicitada)

(marca oponente)

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

Que, siguiendo esta lÍnea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o

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

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

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbi¡aria (711.'-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ZYN" y la marca oponente "ZEN",
por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes
que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.-------------__:-------

Al comparar estructuralmente los signos denominativos, encontramos que su§
la confusión directa. Si bien las marcas en pugna poseen semejanzas, Ias diferencie

Famela Crisraldo

inss 
il\,,l i:[*]i!fl *l flul

' Derecho de Marcas. f orge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003
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POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 949 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEhO}SDISIADA POR
Lq, DIRECCIÓN DE ASUNTOS T\4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE I.A MARCA "ZYN', CLASE 34, EXPEDIENTE N' 81189/2023 A NOMBRE DE SI/IEDISH MATCH
NORTFI EUROPE AB

Asunción, 2 5 SiP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB contra la Resolución N" 949 de fecha 03 de septiembre de 2025, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución No 949 de fecha 03 de

septiembre de2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 14 de enero de 2026, el representante convencional de SWEDISH MATCH NORTH
EUROPE AB expresó agravios; en fecha 29 de enero de2O26 esta Dirección General tiene por presentada la

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

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

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)al cotejar las marcas solicitada ZYN y ZEN
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar a la confusión directa (tomar una marca por otra)
como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo ongen de producción) .../... además debemos
tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase
34, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. Que, además la marca oponente, ZEN
ya es una marca registrada en nuestro paÍs con Registro n'/439.087 en la clases 34, este registro le otorga
prioridad y protección legal,lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de ZYN(...)" --

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La regla general en cuanto al
análisis comparativo establece que las marcas deben ser consideradas en un todo, es decir, la impresión en
conjunto que proyectan para el consumidor, incluyendo el producto final, que en este caso particular
como mencionamos en los párrafos anteriores es altamente distintivo. De esta manera no es dable
seccionar las marcas er? sus partes, dado que las marcas se escriben de manera distinta, su pronunciación
también varía. Por lo tanto, fonéticamentg estos signos son claramente distinguibles .../... la
es una copia de una marca ajena, ni un intento de apropiación indebida de otra
competencia desleal ya que forma parte de la gran familia de marcas que pasee
sentido, la presente solicitud acredita el interés que mi mandante tiene,en
nacional de manera comprometida .../... CONCLUSIÓN Del exordio de
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Resolución *' X i tJ (j
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 949 DEFECHA 03 DE SEMEMBRE DE2O25 DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICTfl.JD DE
REGISTRO DE I.A MARCA'ZYN', CLASE 34, EXPEDIENTE N" 81189/2023 ANOMBRE DE SWEDISH MATCH
NORTHE1JROPEAB

sean para uso medico; sucedáneos del rape y del tabaco en forma de productos a base de fibras vegetales,

de uso oral, que no sean para el consumo; rape; rape sin tacabo; rape de hierbas", mientras que la marca

oponente "ZEN" posee el registro de su marca en la clase 34 para: "Todos los productos comprendidos en la

clase 34, tales como cigarrillos". No obstante, ante las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales

señaladas, esta Dirección General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica entre la marca solicitada "ZYN" en la clase 34ylamarca oponente "ZEN'registrada en la clase 34. ---

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas

cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles.s En el

presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para

inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en

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

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión
ni asumirá que ambas marcas üenen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable
una eventual coexistencia pacÍfica entre la marca "ZYN" solicitada en la clase 34 y la marca de la oponente
"ZEN" registrada en la clase 34. --------

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

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls REVOCAR la Resolución N' 949 de fecha 03 de septiembre de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites
"ZYN", clase 34, Expediente N" 81189/2023,

North Europe AB. ---------

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

de la solicitud de registro de la marca

solicita nombre de Swedish Match

I Sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2OI3
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POR I.A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N" 949 DE FECHA 03 DE SEMEMBRE DE}O}SDISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I.A MARCA "ZYN', CLASE 34, EXPEDIENTE N' 81189/2023 A NOMBRE DE SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB. --.-.....

otorgan una marcada distinción en las marcas en pugna: 'ZYN" suena como "zin", es una vocablo de una
sílaba cerrada y de golpe seco; es visual y fonétrcamente distinto a la marca oponente "ZEN". Basta
pronunciar las marcas de seguido para verificar Ias diferencias mencionadas, es errado afirmar que suenan
igual, la configuración auditiva de la "y/i" es totalmente distinguible a la de la letra "e". De igual manera, a

nivel visual, no se escriben de la misma manera, la grafia de "y" difiere de la letra "e", esto podrá ser
fácilmente apreciable por el consumidor promedio de los productos de la clase 34, público consumidor que
se caracteriza por un cierto nivel de "lealtad" hacia la marca que habitualmente consume.

En tal sentido, ]orge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partÍculas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo disüntivo." En ese sentido, como es sabido, la
protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada ZEN se extiende al uso
en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada (las letras: Z-E-N), razón por la cual esta dependencia administrativa considera
que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca
posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

Que, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las

marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del
consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación de la marca oponente "ZEN" es un
vocablo que evoca a la "Escuela budista que tiende a alcanzar la iluminación espiritual mediante la
meditación que no se somete al conocimiento intelectual y a sus conceptos".2 Significado o acepción que
no tiene la marca solicitada. Vemos así, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. -----------

Que, la parte recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominación solicitada atendiendo a

que es titular de registros marcarios en varios países del extranjero, acompaña copias de tales registros, que
han sido agregados a autos durante la etapa procesal oportuna del trámite de oposición. De igual manera,
cabe mencionar que la firma solicitante en autos, ya posee el registro de la marca "FIND YOUR ZYN' en

nuestro país, en la clase 34 para "Tabaco bruto o manufacturado; sucedáneos del tabaco que no sean para
uso médico; bolsas de nicotina oral sin tabaco, que no sean para uso médico; snus; rapé [tabaco en polvo];
artículos para fiimadores", individualizada con el N" de registro 618514. Si bien dicho registro no otorga un
derecho de arrastre automático, sí nos permite colegir que la presente solicitud de registro constituye la

pretensión del solicitante de extender su registro marcario,

Igualmente, en la base de datos del sistema informático de la Institución se verifica la existencia de

siete solicitudes pendientes de la firma solicitante para las marcas "ZYN LIVE" y "ZYN Y ETIQUETA"
(expedientes No 2519236, 2526573,2526583,2527669,2530787,2530787 y 2530300), que se encuentran
actualmente suspendidas a las resultas de la presente solicitud, esto evidencia claramente la intención de

consolidar una familia de marcas dentro del mercado nacional.

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca

en la clase 34 para: "Tobaco; articulos para fumadores; fosforos (cerillas);

2 Diccionario de la Real Academia Española. Disponible: https://dle.rae.es/zen

que no
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SOLICNADO POR I.C.O.N. EUROPE, S.L. -------

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

interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo

cuyo registro se solicita posee similitud respecto a la marca registrada, sobre todo en lo que respecta al

elemento preponderante en ambas marcas (BK - BKD) y a las respectivas etiquetas. De dichas semejanzas

en su estructura ortográfica se genera una cercanía fonética, debido que al pronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es similar, como puede notarse en

el siguiente cotejo:

"BIOTIN KERATIN BKY ETIQUETA

.BKD LUXURY & CO Y ETIQUETA"

(marca solicitada en la clase 03)

(marca oponente registrada en la clase 03)

Que, de la composición de las marcas vemos que la solicitada se encuentra compuesta por tres

elementos: "BIOTIN" + "KERATIN" + "BK'y el elemento figuraüvo, mientras que la oponente se encuentra

compuesta por cuatro elementos: "BKD" + "LUXURY" + "&" + "CO" y el elemento figuraüvo. De la
contrastación de las denominaciones resulta que el elemento preponderante en Ias marcas es: "BK'y
"BKD", el término "biotin" hace referencia a: una vitamrna, específicamente a la vitaminaBT,y"keratin" a

una proteína fibrosa y rica en azufre que el cuerpo produce de forma natural. Mientras que "LUXURY &

CO"a"lujoycompañía".

Que, ambas marcas son signos mixtos, es decir, poseen etiquetas que acompañan a sus respectivas

denominaciones, sin embargo, tales eüquetas (elementos figuraüvos) resultan insuficientes para evitar la

confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen

identificar a las marcas, en las eüquetas se eüdencia la preponderancia de los

como se puede notar en el siguiente cotejo:

marcaoponente rela Cristaldo

o&

/Í
marca solicitada

n, tal

B
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1271 DE FECHA ¿SDENOVIEMBRE DE}OL},DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE No 6565212Ot7,
SOLICMADO POR I.C.O.N. EUROPE, S.L. -------

Asunción, 2 5 StP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de EZEQUIEL
ALEIANDRO DRONZEKY MAXMILTANO RODRIGO DRONZEKen contra de la Resolución N" l27I de fecha
23 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 26 de diciembre de 2022 se presenta la representante convencional de EZEQUIEL
ALEIANDRO DRONZEK Y MAXIMILIANO RODRIGO DRONZEK e interpone Recurso de Apelación en
contra de la Resolución N' l27l de fecha 23 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de febrero de 2023 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 19 de abril de 2023, Ia representante convencional de EZEQUIEL ALEIANDRO
DRONZEK Y MAilMILTANO RODRIGO DRONZEK expresó agravios. En fecha 07 de noviembre de 2024,
esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte
por el término de ley.

Que, en fecha 04 de agosto de 2025 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldÍa a la parte solicitante, da por decaído el derecho que dejó de usar y llama autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...)al analizar las marcas enfrentadas: BIOTIN
KERATIN BK (marca solicitada) vs. BKD LUXURY & CO. (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, se
puede apreciar que entre las mismas existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas. La parte oponente
alega similitud en las denominaciones por las letras BK, sin embargo, a simple vista se aprecia que poseen
otros elementos que permiten distinguirlas. Que, basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas BIOTIN
KERATIN BK - BKD LUXURY & CO, para notar las diferencias visuales y audiüvas que existen, no dejan el
mismo recuerdo e impresión(...)" -

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
"(...)queda claro que el escrito de oposición fue leido a la ligera y no se tuvo en cuenta la extrema similitud
gráfica que, para mejor referencia, vuelvo a poner en este escrito .../... corresponde analizar la situación en
su justa medida: 1.) la marca solicitada se compone de los vocablos de uso común BIOTIN y KERATIN que
no le agregan ninguna especialidad a la solicitada 2.) la combinación de letras BK esta contenida en la
marca de mi mandante BA y en el mismo orden. 3.) cotejando las eüquetas se observa que la impresión
gráfica del conjunto es la misma 4.) los productos que la marca pretende amparar son los
mandante üene debidamente registrados y comercializados desde hace años en

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

fheia C¡lslrld
al Inrcrjh

o¡itrrrdl:tl ..i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1271 DE FECHA LSDENOVIEMBRE DEZOL¿ DI TADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N' 6565212017,

SOLICITADO POR I.C.O.N. EUROPE, S.L. -_----

otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en

principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la

única.'8

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

Ley N' L294198, el cual expresarnente prohlbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión

o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. El artículo mencionado tiene

como fundamento: el resguardo del esfi¡erzo e inversión del titular anterior; Ia protección al consumidor
de tomar decisiones engañadas en el mercado; y asegurar que la competencia entre los que concurren al

mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. --------

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

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de

los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'a

En conclusión, al realizar la apreciación global de ios signos enfrentados se aprecia que la semejanza

visual y fonética de las denominaciones sumada a la igualdad de los productos amparados, acarrea la

posibilidad de confusión o asociación de marcas. Por consiguiente, a fin de proteger los derechos

adquiridos por el titular anterior, al público consumidor y en pos de la lealtad comercial que debe

prevalecer en el mercado, la presente solicitud de registro no puede prosperar en registro.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la

conclusión de que no es viable la coexistencia pacÍfica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde

revoc ar I a re so lució n recurri da.- -

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR Ia Resolución No 1271 de fecha 23 de noviembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BIOTIN KERATIN BKY
ETIQUETA", clase 03, Acta N" 65652/2017, solicitada a nombre de la firma l.c.o.n.

Art.3s NOTIFÍQUESE por cédula. - -- --

3 *DERECHo DE MARCAS" - Jorgc Otamcndi. 9" Ed.. CABA, Abcledo Pcrrot. 2017

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

#. "\" GOBIERNO orr PARAGpÁI
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POR I¿, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1271 DE FECHA LSDENOVIEMBRE DEhOLL,DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 6565212Ot7,
SOLICTIADO POR I.C.O.N. EUROPE, S.L. -_..---

Que, esta dependencia administrativa considera que las marcas en pugna "BIOTIN KERATIN BK Y
ETIQUETA" y "BKD LIJXURY & CO Y ETIQUETA", por las identidades visuales, auditivas e ideológicas,
resultan indudablemente confundibles.

Que, cuando existe similitud extrema entre los signos, el nivel de atención se centra en la relación de
los productos, ya que el nesgo de que el público los vincule directamente es muchísimo mayor. Al
respecto, Ia marca solicitada "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA" pretende el registro de su marca en la
clase 03 para los productos: "Lociones para el cabello; aceites esenciales únicamente destinados al cuidado
del cabello; cosméücos únicamente destinados al cuidado del cabello comprendidos en la clase 3";
mientras que la marca oponente BKD LUXURY & CO Y ETIQUETA se encuentra registrada en la clase 03

para: "Todos los productos". De Ia cobertura señalada, se verifica que en el caso en estudio existe una
identidad parcial en la cobertura, ya que los productos especÍficos que pretende amparar la marca
solicitada se encuentran incluidos en la cobertura amplia que engloba la marca oponente registrada.

Las "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" establecen: "una categoria ampüa de
productos o seruicios de la marca anterior incluye totalmente a los productos o setuicios cubiertos por la
marca posterior Inclusión de todos los productos o servicios posteriores dentro del alcance de los
productos o servicios anteriores Por ejemplo, la marca anterior está inscrita para'productos farmacéuticos'
y la marca posterior se solicita para 'preparados antibióticos'. La categoría de 'productos farmacéuticos'es
conceptualmente más amplia que la categoría de'preparaciones anübióticas', que es un tipo más específico
de producto farmacéutico. De igual modo, el término 'calzado' especificado en un registro anterior es más
amplio e incluye el término más restringido 'calzado deportivo' de una solicitud posterior. En este caso,los
productos contenidos en la categoria más restingida de la marca posterior son idénticos a los productos
designados por la matca anterior, cuyo concepto es más ampüo y engloba a los de la categoña más
restingida.ú

Que, también señala el material "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay": "La mayoría de
los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de
algún grado de similitud entre los signos y los productos o seruicios, lo que requiere un análisis más
detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de
confiisión Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y
circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con
los productos o sen¡icios especificados, el uso probablemente causarÍa un riesgo de confusión en el sector
pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o
percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en
conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y seruicios designados por
las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe.u2 ---------

Que, las marcas analizadas no solo poseen identidad gráfica y fonética, sino que, como se ha
remarcado, amparan los mlsmos productos de la clase 03, circunstancia que aumenta la posibilidad de
confusión de las marcas por el público pertinente.

Que, al respecto,

idénticas o similares a

el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS

otras anteriores, diciendo: "la esencia de una marca está

1 Dirccción Nacion¿l de Propicdad Intclcctual. Q025) Diruhies para el P-¿'amcn dc ltarcil en Paraguay pp 231-232
Irttps: / / * u'u:< lin ¡pi. s.)\:n\,/ Do rtxl / 1'3 /p ropiedad-i ndustrial / mxrcas /dircctrices
? Dirección Nacional de Propiedad lntelecrual. Q025) Directicr para el E¡znen dt lúarcat en ParaguE. p. 225
hturs: / /s'u'w,dinaoi.or>r'.nr'/nortal / r'.1 /t¡rorriedad-industrirl /m¡rces /dircctrices
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Resorución^ilL0 2
POR LA CUAL SE CONFTRN,IA LA RESOLUCIÓN N' 548 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, DISTADA
POR I.¿, DIRECCIÓN DE ASUNTOS TVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE l¿, MARCA "MOCAP PLUS", Clase 05, EXPEDIENTE N" 0698212013, SOLICIADO POR LA

QUMICA FARMACEUTTCA SA

materia "las partes iniciales son las partes que más retiene el público consumidor" y por ende, si no existe
identidad de raÍces no existe peligro de confusión.../... La realidad es que lo único que )as marcas en pugna
comparten son las letras "CAP" que fueron utilizadas como desinencia de la registrada y que por otro lado
fueron colocadas al término del primer vocablo de la solicitada MOCAP PLUS. La marca oponente convive
pacÍficamente en la clase cinco con otras denominaciones que están utilizando la misma desinencia
"CAP".../...LAS MARCAS EN PUGNA YA CONVIWERON EN EL PASADO.../...Lo más importante a ser tenido
en cuenta es que la marca solicitada "MOCA PLUS" ya estuvo registrada en el país en el pasado en nuestro
país (...)".--

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitante
MOCAP PLUS (Clase 05) y la marca oponente EAMOCAP (Clase 05).----------

Que, desde el punto de vlsta ortográfico, se advierte que las marcas en pugna comparten la secuencia
de cinco letras "M-O-C-A-P", que conforman el elemento coincldente y de mayor fuerza distintiva entre los
signos confrontados. Aun cuando la solicitada agregue el término "PLUS" y Ia oponente antecede el prefijo
"FA", resultan insuficientes para atenuar la marcada semejanza derivada de la inclusión total del término
"MOCAP", de inmediata percepción por parte del público consumidor. Asimismo, en el aspecto fonéIlc.g, la
pronunciación de ambas marcas genera una clara aproximación sonora, pues el vocablo "MOCAP" se

reproduce de manera Íntegra en ambos signos y constituye el segmento que mayor impacto produce en la
percepción auditiva.

MOCAP PLUS (marca solicitada)

FAMOCAP (marca oponente)

De la comparación de ambos signos, se evidencia la falta de elementos diferenciadores idóneos entre
sí. Por ende, las semejanzas de carácter gráfico, conceptual y fonético que presentan las denominaciones en
disputa resultan sustanclales y decisivas, lo que podría llevar al público consumidor a la falsa conclusión de
que los productos amparados bajo estas marcas poseen una procedencia empresarial idéntica o derivan de
corporaciones económicamente asociadas, generando de este modo un claro riesgo de confusión.-----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
titular oponente posee registrada la marca "FAMOCAP" bajo el N" 5461i6 para "todos'los productos
correspondientes a la clase 05. Por su parte, la marca solicitada "MOCAP PLUS" pretende igualmente
obtener la cobertura de todos" los DIOdUfles comprendidos en la Clase O5. De ello se desprende
claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se

encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas anahzadas no solo presentan similitud gráfica,
sino que además recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos
canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades
de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en en
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Resorución.{aCI 2
POR LA CUAL SE CONFIRN4A I.A RESOLUCIÓN N' 548 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, DICIADA
POR I..A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I-A MARCA "MOCAP PLUS", Clase 05, EXPEDIEN]E N' 0ó982/2013, SOLICITADO POR LA
QUIMICA FARMACEUTICA SA

Asunción, 2 5 StP 2o2o

MSTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de LA QUIMICA
FARMACEUTICA S.A. por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N" 548 de fecha 29 de
diciembre de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2016 se presenta el representante convencional de LA QUIMICA
FARMACEUTICA S.A e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 548 de fecha 29 de
diciembre de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 07 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 el representante convencional de I-A QUMICA FARMACEUTICA
SA expresó agravios; dictándose en fecha 12 de febrero de 2OI9 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escnto de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
l"y.---------

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional de
PHARMA INTERNATIONAL SA por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia
fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha oI de marzo de
2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) si bien es cierto la solicitada es una marca compuesta, la
misma no es factor sufrciente para considerarla como elemento esencial ya que Ia palabra "plus" es de uso
común para productos de la clase cinco, por lo que no suma como elemento innovador y novedoso.
Realizando el cotejo marcario entre ellas faMOCAP/MOCAE se observa que la solicitada se ha inspirado en
la oponente para dar origen a una nueva marca.../... Que, la marca solicitada también ha sido presentada
para cubrir productos de la clase 05, misma clase en que se encuentra registrada la marca oponente.../... Que
de lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna, NO existen suficientes diferencias y
pueden causar confusión o asociación, por lo que esta Dirección encuentra fundamentos que puedan
impedir el registro de la presente solicitud (...)".----

Que, se agravia LA QUIMICA EARMACEUTICA SA, y entre otros argumentos expresa: "(...) Señor
Director, en este caso las marcas en cuestión no son confundibles y la marca solicitada por mi mandante
posee la suficiente novedad y especialidad para poder coexistir pacÍficamente con la marca
oponente.../...surge a simple vista que las marcas en pugna poseen raíces disÍmiles "F-A-M" letras) la
registrada y "M-O" (dos letras) la solicitada. Por ello, debe concluirse que no existe
entre las marcas en pugna dado que tal como lo afirma la junsprudencia y
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Resorución."Ll$ 2
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 548 DE FECHA 29 DE DICTEMBRE DE 2015, DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE l-A, MARCA "MOCAP PLUS", Clase 05, EXPEDIENTE N' 06982/2013, SOLICTIADO POR LA

QUTMICA FARMACEUTICA SA----------

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos disüntos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"t. --------

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. forge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...).* - - - - - - - -

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de Ia Ley 1294198, el cual expresamente
prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las

consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable
la coexistencia pacÍfica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN1ERINA DE I..A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 548 de fecha 29 de diciembre de 2015 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la
05, Expediente N' 0698212013, solicitada a nombre

marca "MOCAP PLUS", Clase

5fe la firma L4 QUIMICA
EARMACEUTICA SA.

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula. - - -- -

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de tndustria y Comercio. Colombia. 2OOl:rt i r j. i)

'z OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenünái¡p!2, Sva. EdrPáü.:
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Resorución.Ll-ü {}
POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N' 208 DE FECHA 08 DE MAYO DEaO13,DISIADA POR I.Á,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N" 4745712013, SOLICITADA POR GUAYAKI SA.----------

Que, el representante convencional de HEISECKE & CtA SAC.I. manifiesta en su escrito de
contestación del traslado de los agravios i " (...) A simple vista puede ser observado que la marca solicitada,
reproduce 1as sels últimas letras que componen la denominación de la marca registrada por mi mandante,
en el mismo orden y secuencia, provocando de esta forma un inevitable RIESGO DE CONFUSIÓN.../... Entre
las marcas en pugna notorias semejanzas en los planos gráfico, ortográfico y fonético, lo que provoca una
misma IMPRESIÓN DE CONIUNTO entre ambas, resultando de ello que existe RIESGO DE CONFUSIÓN y
que por ende, las mismas NO PODRÁN COEXISTIR PACIFICAMENTE en el mercado sin causar perjuicios al
públi co con sumi dor (... )".- - - - - - - - -

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

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, comesponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada
"LERGIN' (Clase 05) y la marca oponente "HECOALERGIN" (Clase 05) pueden o no ser confundidas en el
mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ---------

Que, al realizar el análisis ortográfico de las marcas en pugna, se adüerte que ambas denominaciones
comparten la secuencia de seis letras 1.-E-R-G-l-N'i Sin embargo, la marca oponente presenta, además, el
elemento inicial "HECOA", que precede a la secuencia común y modifica sustancialmente su configuración,
extensión y apariencia gráfica. AsÍ, mientras la marca solicitada se compone únicamente de la
denominación "LERGIN", la oponente presenta una estructura más extensa, "HECOALERGIN', generando
una impresión visual diferenciada cuando los signos son apreciados en su totalidad

A su vez, desde la perspectiva fonéüca, las expresiones generan impresiones auditivas claramente
distintas, considerando que la marca solicitada es bÍsilaba y por tanto se pronuncia "LER-GIN", mientras que
la marca oponente se articula como "HE-CO-A-LER-GIN", diferenciándose en sus dos sÍlabas iniciales. Bajo
tal perspectiva, las coincidencia señaladas resultan insuficientes para inducir a confusión, ya que,
considerados en su conjunto y dentro de sus correspondientes estructuras denominativas, configuran
signos claramente diferenciables, tal como se comprueba a continuación:-----

LERGIN (marca solicitada), y

FIECOALERGIN (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EruMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto sigue:
"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de
las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la
estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante
[...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas
ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su
similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen

Abg. Clauühihrol
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Resorución."Iao 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE2O23, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N" 4745712013, SOLICIIADA POR GUAYAKI SA.----------

Asunción, Z5 StP 202b

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUAYr\KI SA.
contra la Resolución N' 208 de fecha 08 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma GUAYAKI
SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'208 de fecha O8 de mayo de2023, dictada por
la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 16 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió elrecurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 12 de junio de 2O?4, el representante convencional de GUAYr\KI SA. expresó agravios;

dictándose en fecha 20 de junio de 2024la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de

expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2O24 el representante convencional de FIEISECKE & CIA. SAC.I.
contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 04

de octubre de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, considerando las idenüdades existentes en el
aspecto nominal, teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, al
realizar un cotejo, podemos notar que la marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, y
que es suscepüble de causar confusión entre los consumidores, por lo que es imposible una coexistencia
pacÍfica entre las mismas.../... Que, cabe señalar que la marca solicitada pretende distinguir productos
farmacéuticos comprendidos en la clase 05, tal como ocurre con la marca registrada (...)".---------

Que, se agravia el apelante GUAYAKI SA., y entre otros argumentos expresa: "(...) LA PAI-ABRA
,ALERGIA" ES GENÉRICA PARA LA CLASE 5: EL \JSO DE ELEMENTOS EVOCATIVOS QUE DERIWN DE LA
MISMA CONVIERTEN A LAS MARCAS EN SIGNOS DÉBILES.../... Recordemos que el uso común puede
derivar de un término presente en numerosas ma¡cas registradas en una misma clase, o bien de uno
evocativo de alguna propiedad, finalidad o componente del producto. En autos, ambos casos se encuentran
configurado,s, pues todos los elementos derivados de la palabra "alergia" ("ALERGI", "ALERGIN",

"ALERGIC"), además de ser evocativos de la finalidad del producto, han pasado a ser de uso común en la
clase 5, por encontrarse compartidos por diversos titulares de registros de marcas, según puede ser
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ResoluciónN 5
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N'208 DE FECHA 08 DE MAYO DEaO¿3,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
tá,MARCA"LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N" {145712013, SOLICITADAPORGUAYAKI S-A-----------

son de dominio público y se pueden usar übremente". Cuando dos signos coinciden únicamente en un
componente que tiene un carácter distintivo débil o que es de uso corriente en el mercado, dicha
coincidencia no puede sustentar por sí sola un riesgo de confusrón. El hecho de que haya marcas

registradas con la partícula en común a nombre de diversos titulares nos permite colegir que el

elemento'Z ERGIN" es utilizado corrientemente en el registro marcario de Ia clase 05 y que En ese sentido,
ningún titular puede monopolizar o apropiarse del mismo.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a

la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ y podrán coexistir
pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
Iá DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 208 de fecha 08 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL ls

ArL 2e

ArL 3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LERGIN",
Clase 05, Expediente N" 4745712013, solicitada a n

NOTIFÍQUESE por cédula.

Di¡ector¡ Clnerrl Intctina
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Resolución."-Í-fl Ü .¡
POR t.A CUAL SE REVOCA IA RESOLUCIÓN N" 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE}O}S,DISTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.A, MARCA "LERGIN,, Clase 05, EXPEDIENTE N" 4745712AI3, SOLICTTADA POR GUAYAKI SA..----.....

anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN t[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los
signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de
los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las
coincidencias que se produzcan respecto de la parte frnal de los signos causan una similitud visual menor
que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo. las sílabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética.
El subrayado es nuestro(...)".- - - - - - - - - -

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.'2 Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizados en conjunto en la
presente resolución.

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Según la búsqueda realizada en el sistema
informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la misma clase del nomenclador
internacional: PREDUALERGIN, clase 05, Registro N' 631766 a nombre de LABORATORIOS ANDROMACO
S.A.l.C.l.; ALERGINA clase 05, Registro N' 637557 a nombre de INDUFAR CISA; DULERGINA clase 05,
Registro N' 564382 a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; DEXALERGIN clase 05, Registro N" 532555 a nombre de
IVAX ARGENTINA S.A. Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca oponente, existen otras
marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento "LERGIN",Io cual demuestra la
coexistencia previa y pacÍfica de las mismas dentro del mercado.------------

Que, ahondando en el análisrs, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "Ia circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin,
Mario."3----

Que, en la clase 05 es habitual que los nombres de los medicamentos se construyan a partir de
denominaciones comunes internacionales (DCI/INN), principios activos o términos cientÍficos alusivos a

procesos metabólicos. Las Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay señalan: "Las
denominaciones comunes internacionales o DCI (lnternational non-proprietary names, 1NN) son
designaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asigna a las sustancias farmacéuticas para
identificar cada sustancia con un nombre único. Estas denominaciones son necesarias
idenüfrcación clan y una prescripción y dispensación segrn de los medicamentos,
comunicación y el intercambio de infotmación ente los profesionales del sector de

--, j:l,i-\-
D"@ntelectual(DINAPI)'DirectriceSpataelexamettdemarcasellParaguay,pp.l47,266y29'8;,:::bisponibleen.-

rL^ Ihttps:ii rvu,rv.il inup i. sor'.nv irol-tat1v-1,/propie dad-industria l,l¡arcas/dircctriccs Abg. Cl

'zSánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013. Dire c
r Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marca$,; armonizaciOhdeld
marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000.3ó7 páginas. i. . lirrcción
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Resorución.Ll0 4
POR T¿, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I25 DE FECHA 18 DE MARZO DE 202I, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "SELECTED Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N' 13025/2015, SOLICITADO POR
AKTIESELSIGBET AF 2I, NOVEMBER 2OOI.--..

pesar de que éste hecho fue totalmente OMITIDO por el Inferior, que entre las marcas en pugna, existe una
ESTRECHA RELACIÓN en cuanto a los servicios que protegen.../... Que, la marca "SELECTED" solicitada por
la adversa provoca una MISMA IMPRESIÓN en la mente de los consumidores por lo que es SUSCEPTIBLE
DE CAUSAR CONFUSIÓN en relación con la marca y los servicios de mi mandante, razón por la cual, el
público consumidor se verá irremediablemente inducido a error sobre la procedencia de los servicios que
pretende distinguir la marca opuesta .../... Que, en el caso de autos es indudable, por las razones expuestas
que existe la POSIBILIDAD de que la marca "SELECTED" solicitada INDUZCA directa o indirectamente a la
CONFUSIÓN a los consumidores en relación con los servicios de la marca "SELECTA" de mi mandante (...)".-

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

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

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"SELECTED" (Clase 35) y la marca oponente "SELECIA" (Clase 35). ----------

Que, al efectuar el examen ortográfico comparativo, se advierte que la diferencia gráfica se concentra
principalmente en sus desinencias (A/ED) . Asimismo, la marca solicitada presenta una extensión mayor, al

estar compuesta por ocho letras frente a las siete de la marca oponente. Es decir, consideradas en su
conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos diferenciables. De igual
manera, desde el punto de vista fonético, las diferencias señaladas, generan una secuencia de sonidos e

impresiones auditivas diferentes en su conjunto.----------

SELECTED (marca solicitada)

SELECTA (marcaoponente)

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

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DÍNAPI), Dnzc fices purut el exumen de ntat'cas en Paruguu¡,. pp I fl y 2óó . Disponible
hrtr¡s:i ¡wrv§,.dinaui. sov.nv,iport¡l/v3/propictlad-industrial/ntarcas/di rcctriccs 'i , D

de

Dirt¡'tió¡ N¡cion¡l dc Pr'rgiedrd Intckctual
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Resolución N'-¿_¡_L, *V

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓT.¡ N' I25 DE FECHA 18 DE N,ÍAMO DE 202I, DICTADA POR LA
DIREccIóN DEASUT{Tos N,IARcARIoS LITIcIosos, ENELEXpEDIENTE DE soLIcITr.JD DE REGISTRo DE
LA MARCA "SELECTED Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N' 13025/2015, SOLICIIADO POR

AKTIESEISKABET AF 2I, NOVEMBER 2OOI...--

Asunción, 2 5 StP 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Eno Bronstrup
Sociedad Anónima por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N' 125 de fecha 18 de
marzo de2OZl, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de julio de 2021 se presenta el representante convencional de Eno Bronsfup
Sociedad Anónima e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 125 de fecha 18 de marzo de

2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 0l de septiembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha l0 de noviembre de 2021 el representante convencional de Eno Bronstup Sociedad
Anónima expresó agravios; dictándose en fecha 22 de noviembre 2021 la providencia por la cual se tiene
por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término
de ley.

Que, en fecha 22 de junio de 2022 fue acusada la rebeldía del representante convencional de

Aktieselskabet Af 21, November 2001 por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en
consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 12

dejulio de2022.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis comparaüvo entre la marca

solicitada y oponente encontramos que si bien es cierto que comparten algunas palabras, se observa su
marcada diferencia en cuanto a la fonéüca y uisual, por lo que no podrá considerarse una forma de
obstáculos en cuanto a la prosecución de los trámites ya que son muy diferentes entre sÍ.../...Que, de lo
mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna, no existe suficiente similitud para causar
confusión o asociación, lo cual se puede cotejar en la diferencia de los servicios gue ambas protegen; la
solicitada es para agrupamiento para el beneficio de terceros, de productos diversos, comprar a través de
tiendas minoristas o mayoristas, catálogos entre otros; y la oponente en cambio paÍa la importación,
exportación, representación de productos quÍmicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura,
etc., por lo que esta Dirección encuentra infundados los argumentos del oponente (...)".---------

Que, se agravia la apelante Eno Bronstrup Sociedad Anónima, y entre otros argumentos expresa: "(...)

Que, no obstante, lo resuelto por el Inferior, debemos recalcar que entre la marca "SELECTED" solicitada y
la marca "SELECTA" de mi mandante existen NOTORIAS SEMEIANZAS en /os planos
ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO. Que, en efecto, la marca solicitada por la adversa uti (6)

',a

Cristaldo

al lnterina

letras de un total de SIETE (07) letras que forman la marca de mi mandante.../...Que;

oritd¡d lniurtri¡l

'cpitdrd lnrtltcturt
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Resorución.Ll0 4
POR I,A CUAL SE CONFIRMA I..A RESOLUCIÓN N' I25 DE FECHA 18 DE MARZO DE 202I, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDTEN1E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "SELECTED Y ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N' 13025/2015, SOLICIIADO POR
AKTIESELSI(ABET AF 2I, NOVEMBER 2OOI.-.--

Que, igualmente en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante
Aktieselskabet Af 21, November 2001, posee la siguiente marca registrada: "SELECTED FEMME" Clase 25,

Registro N' 632414; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta un regisho concedido bajo
una denominación similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra
versión de una marca que ya le pertenece.------------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución No 125 de fecha 18 de marzo de 2O2l dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SELECTED", Clase 35, Expediente N" solicitada a nombre de
Aktieselskabet Af 21, November 2001. - - - - - - - - -

ArL 3s NOTIFÍQUESE por Cédula.----- -----:.

Dirttción Gtntrrl dc

Dirttció¡ N¡ciooil de Pr¡!
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Resoruciónl'¡.;j_Lü 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 348 DE FECHA II DE MARZO DE 2OI1 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE N{ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IAMARCA "AI.R" CIASC

01, EXPEDIENTE N' 37200/2020, SOLICITADO POR SYNGENIA CROP PROTECTION AG.-......

Que, tal como lo expresa el¡.rt. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca denominativa "A.I.R" Clase OI y la marca mixta base de rechazo
"AIR - H CROSS Y ffiQLJETA" Clase 01.

Que, del contraste ortográfico y fonético, se advierte que ambas denominaciones comparten las tres
letras iniciales"A-l-R", sin embargo, lla denominación pretendida se configura de manera abreviada y
delimitada por puntos "AI.R". En contraposición, el registro antecedente incorpora las sílabas adicionales
"H" y "CROSS", dotándola de mayor longitud estructural, así como de un significado conceptual e impacto
auditivo marcadamente diferenciados. A continuación, se ilustran las diferencias estructurales identificadas
entre ambas marcas:---

A.I.R.

AIR - H CROSS

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

Que, esta Dirección General considera oporruno traer a colación los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundibles. d AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso "A.I.R", no basta
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo en cuenta los demás elementos que serán
analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, en ese senüdo, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si

existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Según la búsqueda realizada en el sistema
informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la misma clase del nomenclador
internacional: AIR LIQUIDE (T.M.), clase 0I, Registro N' 527312 a nombre de L'air Liquide, Societé Anonyme
Pour L'etude Et L'exploitaüon Des Procédés Georges Claude; AIR FORCE TECNOLOGIA clase 01, Registro
N" 479727 a nombre de Edivan Todescatlo; AIRTRUCK clase 01, Registro N' 449134 a nombre de
LABORATORIOS LA SANTE S.A.; Por consiguiente, además de la marca solicitante y la
rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el

cual demuestra la coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del mercado.-----r----

de

Abg. Cleudia
Di¡cctota G Interina

I Sá¡chez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción.2013. Diirccióo li¡cion¡l de Propiedad Inttlccturl
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Resorución..Ll$ 5
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN Ns 348 DE FEcHA u DE lvf.Anzo DE 2oll DrcrADA poR LA
PM¡CCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA "A.I.R.', CIASE

01, EXPEDIENTE NO 372OOI2O2O, SOLICITADO POR SYI{GENIA CROP PROTECTION AG.-------

Asunción, 25 SIP 202[

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Syngenta Crop
Protecüon AG., contra Ia Resolución Ns 348 de fecha ll de marzo de 2021, dictada por la Dirección de
Marcas, y;.------------

RES ULTA:

Que, en fecha 3l de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de Syngenta Crop
Protection AG., e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 348 de fecha lt de marzo
de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha I1 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 21 de abril de 2022, el representante convencional de Syngenta Crop Frotecüon AG.,
expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 17 de mayo de2022.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AIR - H CROSS'i

registrada con el número 423779 en fecha 17 de Mayo de 2016 a favor de SILTEC FERTILIZANTES.g.R¿.
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...f.---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que, primeramente, con
relación a la conformación gramatical de las marcas podemos notar que las mismas en absoluto son
parecidas entre sí, ya que el antecedente se conforma de la siguiente manera, AIR - H CROSS y etiqueta; con
dos términos, mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como "A.l.R" contando asÍ en un
solo término. Tal disimilitud permite que la marca solicitada se distinga de la marca antecedente
gramaticalmente y en cuanto a su extensión, puesto que a simple yrsfa se denota que la marca base del
rechazo es más extensa que la solictud de mi representada.../...Así también, si bien ambas fueron solicitadas
en la clase 01, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que la marca
solicitada por mi principal se enfoca en: "Productos químicos para el tratamiento de semillas de girasol",
Mientras que la marca antecedente cubre los productos tales como: exclusivamente fertilizantes. Por lo que

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la
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Resorución*l+Q 5
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCTÓN NE 348 DE FECHA Il DE MARZO DE 2OII DTqTADAPORLA
OMECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿.I\4ARCA "A,.I.R.', CIASC
01, EXPEDIENTE N" 37200/2020, SOLICTTADO PORSYNGENIACROPPROTECTIONAG.-.....-

Que, ahondando en el análisis,.el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "Ia circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma partÍcula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incotporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estarÍa otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin,
Mario."2----

Que, claramente el Art. t6 de la Ley N" 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la
marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de
exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el
comercio".-

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la tnstitución, se puede advertir que Syngenta
Crop Protection AG. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "A.I.R" clase O5

Registro Ns 518568; "A.I.R" clase ?l Registro Ns 518567 ; "AIRSET clase 0l Registro Ns 520804; "AIRSET
clase O§ Registro Ns 518569; "AIRSEP clase O( Registro Ns 518569; "AIRSEP clase ?l Registro Ns 518570. Es
decir, el ütular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación
similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende Ia protección de otra versión de
una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las
características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. le REVOCAR la resolución Ns 348 de fecha 1l de marzo de 2021 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
-registro 

de la marca "AI.R.",
Clase 01, Expediente N' 37200/2020, solici de Syngenta Crop

ArL 39 NOTIFÍQIJESE.-.--------

Abg.
Oirccrüra

. DirrcriónGcntrildt
Dirrrción N¡ciotr¡l d¡

-:' - -,- ,:i ¿7'

2 Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de
marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rócca,2000.367 páginas.


