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PoR LA cuAL sE coNFIRMA tá, RESoLUcTóN N" 2or7 DE FEcHA zgDE NovIEMBRE Dgzoz4 DICTADA
POR LA NNTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FBSCS FESTTVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANIUANINO', CLASE 4I, EXPEDIENTE N'
zssoo lzoz3, soLrcITADo poR MARTIN IEREMIAS FRANco cesuñsmA

Asunción, 77 ,¡.;ii ,illñ
MSTO: El recurso de apelación interpuesto por MARTIN JEREMIAS FRANCO CRSUÑEIRR balo

patrocinio de Agente de Propiedad Industrial en contra la Resolución N' 2017 de fecha 29 de noviembre de
2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 27 de enero de 2025 se presenta MARTIN IEREMLAS FRANCO CASTIÑEIRA bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución
N'2017 de fecha 29 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 04 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
inte¡puesto

Que, en fecha 1l de julio de 2025, MARTIN JEREML&S FRANCO CASTÑEIRA bajo patrocinio de
Agente de Propiedad Industrial expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión
de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de julio de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca FBSCS Festival
del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino 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 consütuir
marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. k) ... los que consisten o
contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente Ley, La denominación carece de
distintividad con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado"

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(,.)Que
la solicitud de mi principal se encuentra limitada a cubrir servicios tales como: Seruicios de la clase 41, tales
como seruicios culturales, educativos y recreativos de galerÍa de arte; reserva de localidades para
espectáculos; organización y dirección de talleres de formación; organización y dirección de fiestas y
festivales artisticos .../... Se trata de una marca de servicios vinculada a la organización de eventos culturales
y gastronómicos, con asiento en la ciudad de San Juan Bautista - Departamento de Misiones, y cuyo
acrónimos (FBSCD representa una identidad distinüva propia, utilizada en promoción y difusión desde
hace tiempo .../... No se está solicitando el uso exclusivo de "Sanjuanino", sino la expresión completa como
signo distintivo .../... La marca no hace referencia directa o indirecta a ninguna institución pública. No se
reproduce ningún escudo, emblema o nombre oficial protegido por ley. El objeto de la solicitud
corresponde a una clase de Niza completamente diferente a la acüvidad administrativa estatal, y no existe
colisión de derechos ni riesgo de confusión jurÍdica o comercial(...)" --- -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre
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interpuesto.
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Resorución.'{2 2 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" 2OI7 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE2O24 DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANLUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N'
255OO 12023, SOLICnADO POR MARTIN IEREMIAS FRANCO CASTINEIRA

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" I294198,las marcas son signos que sirven para distingutr
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas llmitaciones -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, el rechazo de la Dirección de Marcas se fundamenta en lo preceptuado en el ArtÍculo 2, inciso k
de la Ley 1294198, que preceptúa: "Art. 2 No podrán registrarse como marcas: [...] k) Ios que consistan o

contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley".

Que, al realizar el cotejo de la solicitud de registro de la marca "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO,

SIRIKIYCHORIZO SANIUANINO" se verifica que en su denominación se incluye "CHORIZO SANIUANINO".

Corresponde señalar que mediante la Resolución N" OOll2O22 de la Dirección de Indicaciones Geográficas

y Denominaciones de Origen dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial de Ia DINAPI, se

aprobó la solicitud preliminar del RECoNoCIMIENTo de la INDICACIÓN GEocnÁflce CHoRIzo
SANJUANINO para disünguir los chorizos con o sin picantes hechos de manera artesanal e industrial en la

ciudad de San Juan Bautista del Departamento de Misiones, República del Paraguay.---------

Al contrastar la denominación pedida en estos autos con la indicación geográfica reconocida por el

acto administrativo mencionado ut supra se verifica que existen similitudes en los planos visual y fonético:

FBSCS FESTTVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SAI.TIUANINO

CHORIZOSANIUANINO (indicacióngeográficareconocida)
(marca solicitada)

Que, esta similitud denominativa trae aparejado que Ia pronunciación de las mismas también lo sea,

en ese senüdo, también existe similitud fonética.

Que, esta dependencia administraüva considera que la denominación solicitada "FBSCS Fesüvd del

Baüburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino", resulta indudablemente similar a la indicación geográfica

reconocida. De la contrastación de las mismas en su conjunto se verifica que de las semejanzas ortográficas

se genera una similitud fonéüca, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar

confusión en el público consumidor.- - --- -- ----

Que, en cuanto al aspecto conceptual, la denominación marcaria solicitada al contener en su

denominación la indicación geográfica reconocida podría inducir a error o confusión en el público
pertinente referente al origen empresarial (de productores o de asociación de productores) de los servicios

solicitados en la presente solicitud

Que, la Ley N' 492312013 de Indicaciones geográficas y Denominaciones de origen define a la primera

como "El nombre de un pais, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que

sirve para designar un producto originario de alguno de estos, cuando determinada cualidad, reputación, u

otra caracterisüca sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico". En el Artículo 27

de la mencionada Ley expresa: "Queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de

origen: a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente
registro, y que sean del mismo género. b) Como designación comercial de productos simi.

registrados como indicación geográfica o denominación de origen. c) Cuando implique ut

falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o caractetísticas

§r
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Resolución.'$f ü, t
POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá. RESOLUCIÓN N' 2OI7 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE2O24 DI TADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FBSCS FESTIVAL DEL BANBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANTUANINO", CLASE 4I, EXPEDIENTE N'
255OO12O23, SOLICnADO POR MARTIN JEREMTAS FRANCO CASTIñErRA

productos que no sean los originarios y protegidos. d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores
sobre el verdadero origen o cualidades del producto.» ------

Que, asimismo, la Ley N" 1294198 de Marcas, expresamente ha incluido dentro de las prohibiciones
para la constitución de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicación geográfica
(inciso k). Dicha causal de irregistrabilidad, no constituye una inclusión antojadiza del legislador y menos
aún, un extremo que el examinador deba analizar a la ligera o dejar a su arbikio la facultad de aplicarla o

no. ----------

Que, en ese sentido, las indicaciones geográficas, conforme lo dispone la Ley de Marcas en su Art. 57,

constituyen signos que identifican un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar,
cuando determinada caracteústica delproducto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese

origen geográfico. El Art. 58 siguiente, expresamente dispone que: "Sólo los productores, fabricantes o
artesanos que desempeñan su acüvidad en el lugar designado por la indicación geográfica podrán usít en
el comercio esa indicación respecto al producto que ella idenüfrca...". A su vez, el Art. 60 del mismo cuerpo
legal, en su parte final expresa que la acción para impedir la utilización de la indicación geográfica abarca
cualquier oha utilización que consührya un acto de competencia desleal.

Que, a este respecto de competencia desleal, según el Art. 8O de la Ley de Marcas, constituye todo
acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos
considerados de competencia desleal constituye la utilización directa o indirecta, o la imitación de una
indicación geográfica (tut.81, inciso d). ----------

Que, amén de las consideraciones expuestas, y a la luz de las disposiciones legales citadas,las cuales

sirven de fundamento para demostrar la irregistrabilidad del signo solicitado, esta Dirección comparte el

criterio sostenido por el A-quo, atendiendo al carácter tuiüvo de la materia que nos ocupa, no podemos
estar ajenos a la protección del público consumidor que podrá ser inducido a error acerca de la
procedencia del producto o servicio ofertado en el mercado.-----------

Que, conforme ha sido demostrado, ni siquiera resulta necesario recurrir al principio de especialidad,

cuando la propia ley en forma expresa ordena la irregistrabilidad como marca de aquellos signos que

consistan o contengan una indicación geográfica. A este respecto, se expresa que la indicación geográfica

"CHORIZO SANIUANINO", como ya se ha mencionado, se encuentra reconocida preliminarmente por
Resolución de la Dirección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de la DINAPL ----------

Que, al respecto, no es únicamente el CHORIZO SANJUANINO, en forma aislada lo que se protege,
sino el carácter que ha adquirido el nombre mismo, como Indicación Geográfica reconocida

preliminarmente. -----
Que, las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen no pueden ser registrables como

signos marcarios porque las mismas constituyen una categoría que adquieren protección especial dentro
de la propiedad industrial, reservadas únicamente para ciertos signos que identifiquen a un producto
como originario de una región. En consecuencia, fácilmente se advierte que se consagra la prohibición de

su registro de modo a no engañar al público consumidor. ----------

Que, por consisuiente, al incluir los términos CHORIZO SANIUANINO a la denominación solicitada,- 

-

se podrÍa presumir que Ia pretensión del solicitante no es más que producir confusión en el público
consumidor y de obtener así, un aprovechamiento indebido en base a ""k.ffi*ffJreconocida -/f.S?":----- j:¿;l(:
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ResoruciónN" 0 2 21
POR LA CUAL SE CONFIRMALARESOLUCIÓN N" 2OI7 DE FECT{A }?DENOVIEMBRE DE2O24 DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA
"FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANIUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N"
25500 12023, SOLICITADO POR MARTIN IEREMLAS FRANCO CASTIñEIRA

Que, conüene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "Una indicación geográfrca protegida en el país

tanbién podña sustenbr una objeción de ofrcio planteada por la Ofrcina con base en los apartados a) y k)
del atúculo 2 de la LDM. Esas disposiciones prohiben registar marcas que indwcan a engaño o confusión,
con respecto a la procedencia geográfrca de los productos o que contengan una indicación geográfica
protegida. A este respecto, es pertinente que el Acuerdo sobre los ADPIC establece expresamente la
obligación de denegar el registro de una marca que incluya una indicación geográfica si ello indujera a

error al público en cuanto al verdadero lugar de origen de los productos .../... Por lo que se refiere a los
sewicios, habría lugar a plantear una objeción cuando los seruicios cubiertos por la marca posterior se
refreran especificamente al producto designado con la indicación geografrca. Por ejemplo, tal seria el caso
de servicios de venta minorista o mayorista, importación o exportación, de suministro de bebidas o
alimentos, o la producción por cuenta de un tercero del producto designado con la indicación geográfrca"t
En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: la marca solicitada contiene en su

denominación la indicación geográfica reconocida; la solicitud pretende amparar servicios de la clase 41:

"servicios culturales, educativos y recreativos de galerias de arte; reserva de localidades para espectáculos;
organización y dirección de talleres de formación; organización y dirección de de fiestas y festivales
artisticos";tales servicios pueden relacionarse como organizados o impartidos por los titulares de la IG
reconocida

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 Io dispuesto en los ArtÍculos 2 inciso,
k, 57, 58, 60, 80, 8l inc. d) de la Ley N" L294198 de Marcas, ArtÍculos 22,22.2 y 3 del Anexo 1C que establece el

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS

AL COMERCIO (ADPIC) de Ley N" 44411994, esta Dirección considera que se han acreditado suficientes
argumentos para proceder a la confirmación de la resolución apelada.

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL TN]ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 2017 de fecha 29 de noviembre de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "FBSCS Festival del
Baüburillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino", clase 41, Acta N" 25500/2023, solicitada a

nombre de MARTINJEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------

1 Dirección Nacional de Propiedad lntelecazl. (2025) Dirttiat para el l)xatzer de Atarcas en Pangtay
https:,/ / uu,*rdin¡n i.g¡¡:pl /portal t r'-J,/ p ropiedad- i ndusr riel / mrrcas / di rcctriccs
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Resorución*"-0 222
POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA *LOGIA IGUALDAD NO I33', CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 708127

Asunción,

VISTO: El estado acrual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del acruario y comprobado el extravio del expediente,la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a 1o dispuesto en el Art. l2l del C.P.C., por providencia de fecha 09 de
marzo de 2026., dispuso la intimación a las paúes por el plazo de cinco dÍas para que presenten las copias de
los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados

Que, el fut. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del
Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe maer a colación que el fut. 120 del Codigo Procesal CivÍl establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la padida de un

expediente, el ¡ueTordenara su reconstituciórqla que se efectuará enla siguiente forma: a) el nuan expediente se iniciara conla
providencia que dispongala reconstitución;b) que el jueTintimará alas partes para dentro del plaTo de cinco días presentenlas

copias de los escritos docrmattos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ella se dará yista alas partes, por el mismo

pla7o, at'in de que se expidan acerca de su autütticidad;y d) el jueTpodrá disponer, sin sustanciaciónnirecurso alguno,las medidas

que consider e neces ar ias. - - - -

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstiruido el expediente de solicirud de registro de la marca *LOGIA

IGUALDAD No 133, Expediente N" 7012¿ solicitada a nombre de Gran Oúente Del Paraguay, y dar
continuidad a su tramitación. ---

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,la Directora General de Propiedad Industrial (Interina):

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicirud de registro de la marca LOGIA IGUALDAD
No 133, Expediente N' 70127, solicitada a nombre de Gran Oriente Del Paraguay ---.-----

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha intem¡mpido.

3) NOTIFIQUESE por cédula.
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Resorueión.MJ3
POR Iá CUAL SE REVOCA LA RESOTUEIéN Ng 2111 DE FEEHA 15 DE DIEIEMBRE DE 2022, DISNADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICMJD DE REGISTRO DE tA MAREA *NITTRI

TOTAL y EflQUETA" CLASE 35, EXPEDIENm N' ll25z4/2021, SOLICTTADO pOR RAQUET BEATRIZ
N4AIDAI.IABARRIOS.

Asuneién, 27 ABR 20ZB

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante eonveneional RAQUEL BEAIRIZ
}üAIDA§IA BARRIOS, eontra la Resolue ién Ne 2lll de feeha 15 ele dieiembre de 2022, dietada por la Direeeién
de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 23 de marzo de 2023 se presenta el representante e onveneional de RAQUEL BEAIRIZ
N4AIDAI{A BARRIOS e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión Ne 2111 de fueha l5 de

dieiembre de2027, dictada por la Direeeión de Mareas.-

Que, en feeha 22 de junio de 2023 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeión

interpuesto

Que, en feeha 12 de oetubre de 2023, el representante eonveneisnal deRAQUEIBEAI§UZMAIDANA
BARRIOS expresé agravios. Esta Direeeión tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en feeha 17 de oetubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueién eonsidera que: "(,,.) Que habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Direceiín considere que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden eanstituir marces: "Art. 2 lne. e ),,. los que consistan
enteramente en un signo gue see el nombre genérico a designación del pradueto o servicio de gue se trate,
o que pueda servir en el comercio para ealificar o descñbir alguna earaeterfstiea del produeto o servieio,, La

denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna eon relación a los servicios que desea

proteger" En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (.,,)".--"----"-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: '(,..) En ese sentida, debemos resaltar
que la marca solieitada no puede ser eonsiderada deseriptiva, la rlenominación canstituye ana marea de
fantasÍa, mi creación y por tanto, afrrmo que la denaminaeión solieitada eumple ean las requisitos legales

de originalidad y espeeialidad exigidos por la ley de mareas,,./.,,Que, eaexisten paeffreamente mareas eon las

mismas caracterfsticas con las que cuenta mi solicitud, por lo gue negar el registro de mi marea resultarfa
una limitaeión a mi dereche\ a continuación, ad)unto lista de mareas eoncedidas, a nombre de distintas
ti tal ares (... ) ". - - - - - - - - -

Que, corresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la pr:oeedeneia o no del re€urso

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' 1294198,Ias mareas son signos que sirven pa

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaeión

rar layiabilrestricciones para el registro de una marea; es deeir, diehas limitaeiones a la hora de
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PoR tA euAL sE REVoeA tA REsoLUetóN Ns zur DE FEcHA 15 DE DICIEMBRE DEzozz,DrcrADA poR
tA DIREeetéN ua MAReAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcrflJD DE REGISTRo DE LA IvrARcA "NLrrRir
TOB! Y ETIQUF"TA" CLASE 35, EXPEDIENTE N' 112524/2021, SOLICITADO pOR MQUEL BE{rRlZ
MAIDAI{A BARRIOS. .........
del registro mareario se eneuentraR pera preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos como el

dereeho a eonstituir uRa marea,

Que, a los efeetos de determinar si la solieitud de registro de marca 'NIJIRI TOTAL Y ETIQUETA'
resulta genériea o deseriptiva para los sgg¿t€l¡¿s que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominaeión eonstituye la designaeión usual de los se¡lEgs que solicita o se refiere a características
propias de los s§.ru¡Ci1squc se desea arnparar,

Que, la marea solieitante pretende obtener la eobertura para seryicios eomprendidos en Ia clase ?§

del nomenelador internae ional, bajo la siguiente deseripeión:"...SERVIeDS DE IM\ORTAC\óN,
EXPARTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y PIJBUaIDAD DE SIJPLEMENTzS NUTRICIzNALES,
VffAMINICAS, DEPORTIVOS, COLAIDALES, weioRIZANTES, ALIMENTI?I1S, PR?TÉ(NAS, MINERALES,
ENERGIZANTES NATIJRALES, PRADAET"OS ORGÁNrcOS COM7 AeEffES, TES, STEVIA, eoSMETICoS
?OMPRENDIDOS EN LA ?LASE INTERNAZIONAL 3t (TREINTA Y eNeO).,". En ese sentido, la
denominaeión solieitada 'NIJltI TOTAL Y ffiQUETA" se eReuentra eompuesta por dos voeablos, los
euales eonsiderados individualmente podrfan scr prescRtar eierto earáeter deseriptivo o ineluso genérico.
No etbstante, la eombinaeión de ambos términos e1a lugar a uRa exprcsión que, apreeiada en su eonjunto no
eonstituye la designaeiÓn neeesaria, usual o ni direetameRte deseriptiva de los servieios que el solicitante
pretende amparar.===

Que, dieha eonjuneión eonfigura un signo distintivo que traseiende el significado individual de sus
eomPonentcs, gcncraRdo una expresión cle fantasÍa eon aptitud suflciente para identificar un origen
empresarial determinado. En eoRsceueReia, la rnarca proyeeta una denorninación novedosa y original,
dotada de la distintividad requerida para su registro,----

Al respeeto, las "DIRE?TRTES PARA EL EXAMEN DE MAR2AS EN PARAG{.JAY"I señalan cuanto
sigue: "(.") No obstante, si debido al earácter inusual de la eombinaeión de palabras en relación con los
pt^oductos a servieias, el signo ereara una intpresión sufreientemente alejada de la que resulta de la simple
adieión de las signifreados de los elementas, esa eombinaeión se considerará distintiva ,../... ana
eanbinaeÍén de palabras que fuese sufieientemente inusual o fantasiosa eonla para crear nna impresión lo
aleiada del signifreado deseriptiva de las palabras de base podrfa ser distintiva y funeionar como marca.
Í \A -_______-t",/ ,-----==='

Que, la Resolueión reeurrida se funda en lo preceptuado en el ineiso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dieho ineiss impide respeeto de las mareas, es quc éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el eomereiaRtc o fabrieante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
earaeterfstieas prineipales de su produetr¡ o servieio, obligándolt¡ a recurrir a circunloquios para lograr
aquella finalidad. En ese sentido, la solieitud de autos es uRa marea, que no haee referencia
básiea o espeeifieaeiones téenieas prineipales de sus servieios, es eminentemente
eierta personalidad que permite distinguirla de otras e identifiear el conjunto de servi
una misma empresa. ----..-.-----ffi

Pamela Crisraldo
a Gcnc¡li !nte¡ina

leza

rde
rde
r'<--

I Dirtoción Nuciunol de Pnrpiedud lntelcctuul (DINAPI), Dit:r.rtrirctt puru el e.\(u¡rctt tle nuna¡ tn panryua¡', p. I

httns:l/www-dinani-sov.nv/nortal/v3/nrnniedad-ind¡rstri¡l/mrr,.¡c/¡lirectri¡cc
.tlc;ti;:l ir Pro¡i:d;rJ Intlusrriai
tiacicnll de Propiedzrl L:reiecrual

6*-,r',
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Resolución-O^U 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ne zlll DE FEcHA 15 DE DIcTEMBRE DE zozz, DICTADAPoR
Iá DIREcclóN p¡ N4ARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LA IUARcA *NUTRI

TOTAL Y EnQUETA',, CLA§E 35, EXPEDIENTE N' 112524/2021, SOLICTTADO POR RAQUEL BEATRIZ
MAIDAI{A BARRIOS.

Que, solicitante no reivindiea dereehos exelusivos sobre los elementos "NUTRI" y "TOTAI", sino sobre
el conjunto; en ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informátieo de la Institueión, también
se encuentran registradas las siguientes mareas: MIX NUTRI, elase 35, Registro N" 5i9l3l a nomtrre de DR

INDúsrRrAE eoMÉRero, TMpoRTAQ'Áo c ExpoRTAEÁo oeAUMENToS tjfDAl AU TU N(rrRI, elase 35,

Registro N" 520737 a nombre de Atle H VIVIANA BENITEZ DESVARS; NUTRI WAY. EVOttmON OF FOOD
(SLOGA.Il), elase 35, Registro N'47352t a nomtrre ele MARIANO RAIMUNDO EMItIO ttANO DIAZ DE
VIVAR; NU13I-MIX-PLUSPAR, elase 35. Registro N' 434791 a nombre de VICTOR MANUET GENNARO
HERRERA; D TOTAL, elase 35, Registro N" 610484 a nombre de GERARDO ATEJANDRO FERNANDEZI

BIO-TOTAL NP+, elase 35, Registro N' 504981 a nombre de AGROSOL PARAGUAY S,A.l BIO=TOTAI NP+,
elase 35, Registro N' 504981 a nsmbre de AGROSOT PARAGUAY S,A.; TAZZIO TOTAI, elase 35, Registro Nu

477462 a nombre de BLANeA ROSA BOGADO; extremo qr.re demuestra que los voeablos soR ele uso eomún
en la misma clase delnomenclador internaeional,=--=====

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Gabriel Martfnez Medrano, eR su obra DERECHO DE

MARCAS cita jurisprudeneia argentina aplieable a nuestro caso "La eircunstaneia de que varios regtstros
marcarios ineluyan la misma paftieula en eomún, determina que ella earaeteriza elreferido elemento eomo
débil, por lo cual quienes Jo eontienen tienen gue tolerar la eoexisteneia eon atras que también la
incorporen, correspondiendo realizar c,l eotejo eon cñterio benévolo, pues de lo cantrario se estarfa
otorgando excesiva privilegia sobre un elemento rnsuseeptiále de manopalia CN Fed, eiv, y Com., Sala ll,
1 8/06/91, Bizin, M ari o."2-- --- - ----- -

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

refiere a la difereneia entre las designaeiones deseriptivas y las evoeativas, dieiendot "Existe una lfnea
divisoria fenue entre los signas evoe:ativas registrables y los deseriptivas que na la son, Las slgnos
evaeativos dan una idea de euál es el procltreto o servicia en cuesti1n a sobre sus eampanentes s
caraeterfsticas, A veces, más que una idea, se trata de una eerteza, y esto es lógiea puesto que, de lo
contrario, la marca serfa engañasa, El srgno deseriptivo también designa estas mismas earaeterfsticas,
funeiones, destino, origen, calidad, componentes, eteétera, La diferencia está en que la designaci«1n
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se deseribe. La evacativa siempre tendrá e/? sr¡

conformación algtin elementa que la hará, en menor a mayor grado, de fantasfa, Al caneederce una nlar€a
evocativa no se quita del dominio públic'o ninguna palabra gue se use para describir earaeterlstiea alguna
de productos o servicios. No sucede la ntismo si seregr'strase una designación deseriptiva", Respeeto a las

designaciones genérieas, el Dr:. Otame¡rdi expresa: "las clesignacionesgenérieas definen na direetamente el
objeto en caLtsa, sin<t la eategorÍa, la espeeie o el génera, a las que perteneee ese abjeta.'! ==-=======---

Que, otro elementcl relevante al moments de determinar la distintividaelde una solieitud, es eldiseño
de la etiqueta que la acompaña. En este easo, la etiqueta presenta la denominaeión "NUTRI TOTAt" en

tipografia eursiva de eolor verde y rosa. A la izquierda, se destaea una silueta femenina eon los brazos
extendidos, eoronada por hojas verdes. y eomplementada por una lfnea rosa iruegular gue sigug,

todo ello sobre un fondo blaneo. En resumen, la marea sr¡lieitada ineorpora elementos de fi
confieren un caráeter distintivo, eorno se detalla a eontinuaeión,=-========

i Deree ho de mareasl procedimiento administrativo rie regtstro de mareas i reqllisifos rle tirndo p¿r'¿ el eramen de maltix ¡

mar€as en el MERCOSUR, Martlnez Medrano, Gabrtel A, y Gabrtela M, Soueasse, Edie tones ta Roeea, 2000,367 págtna
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Resoruciónfp23
poR tA euAL sE REvoeA LA RESotuetóN Np 2ul DE FEcHA 15 DE DIcIEMBRE DEzozz,DIcrADApoR
tA DIRECCIÓN PA MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICNUD DE REGISTRO DE LA NIARCA "NUTRI
TOTAT Y EnQUETA',, etASE 35, EXPEDIENTE N. 112524/2021, SOL1CITADO pOR RAQUEL BEATRTZ
MAIDA}IA BARRIOS,

merea solieitada

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

rcgistrabilidad de la solieitud de registro, ésta Direeeión General eonsidera que es un signo que posee las

earaeterfstiees Reeesarias para madurar en registrot por eonsiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de

las prohibieiones de la tey N" 1794198 de Marcas, eorresponde rcvoear la Resolueión ree urrida

PORTA}.ITO,

tA DMEETORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRTAL

RES UE LVE

Aft,lq RH/OCAR la Resolueión Nu 2lll de Feeha 15 de dieiembre de 2022 dietada por la
Direeeión de Mareas.

4tr.2q ORDENAR la proseeueión de trámites de la solieitud de registro de la marca'NUTRI
TOTAL Y ETIQUETA', elase 35, No 11252a/20!1.¡q!!eitada a nombre de RAQUEL
BEArRIz}vfAIDA}.IABARRloS..-............-;í:.............\

tut.3q NoflFIQUESE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l

cl
Cc P

Nrcional dt ?rc¡
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Resorueién W4
POR Iá CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUEIONES N' 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N'3514 DE

FECI{A Oó DE NOVIEMBRE DE 2025, DIqTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA -MUJER EN ACCIéN AGROTEE (ESIOGAN) Y ETIQUETA',
CLASE 35, EXPEDIENTE N" 1622612023, SOLICITADO PORAGROTEE S.A..........

Asunción, 29 ABR 2026

VI§TO: El recurso de reconsideraeión y apelaeién en subsidio interpuesto por el representante
convencional de AGROTEC SA contra la Resolueién N'735 de feeha 02 de mayo de 2024, dietada por la
Dirección de Marcas, y;---------'--

RESU LTA:

Que, en fecha 23 de septiemtlre de 2024 se presenta el representante conveneional de AGROTEC S,A

e interpone recurso de apelaeién eontra la Resolueién Nu 735 de feeha 02 de mayo de2024, dietada por la
Direceión de Mareas,

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolueién Nu 3514la Direeeión de Mareas resuelve
eonfirmar en todas sus partes la Resolueién Nu 735 de feeha 02 de mayo deZA24 y reehazar la solieitud de

registro sslieitada por AGROTEC S*A.

Que, en feeha 06 de noviembre de 2025 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante conveneional de AGROTEC S-A expresó
agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en feeha 04 de dieiembre de 2025.=-=-=-"=

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución rectrrrida e onsidera '(,.) Que, hahiéndase realizada la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatada la existeneia en dieha elase de la marea: Expediente 2023=2t61il
Denominación Mujer en Aeeión Sul Amériea elase 35 Registra t80ltg Titular SAL AMERICA S,A,C,I,E, (PY),

Comentario: Que las denominaciones son idéntieas, mu semejantes, no padrán tener eoexisteneia
paeífica, en una misma elase, sin erear riesgo de eont'usión entre los eonsumidores ,= par la que de

eanformidad al artfeulo 6s de la Ley D9al98 de Mareas, na ha lugar a la salieitadoq.===...'======

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(,.) Que, la expresión "MUJER EN
ACCIÓN" solieitada por mi mandante y rcgistracla por la firma SLIL AMÉRICA S,A,C.¡,E, NO PTJEDE SER

ApROptADA pOR NTNGANA PERSONA lURfDrc,A N¡ pfStC-A EN PARru?¡JIAR, tal cama en'óneamente
afrrma la Directora de lúareas.,,/,,.Que la marea solicitada por mi mandante eantiene en su denominaeión la

palabra 'AGROTEC" sien<lo esta una reeonoeida marea elentra del mereada naeional e internacional con
varios años de trayeetoria. Además, la marca pretendicla por mi mandante euenta eon un elemento
figttrativo que le añade mayor distintivielad con respeeto a la marca registrada ,,,1,,, Que otro aspecto a
destacar es gue el titular del registro marcario SAL AMÉRI2A S,A,?J.E. no ha¡,a praeedido a oponerse a la

presente solicitud, constituye muestra acabada de su c:onsentimiento tácito a la viabilidad del misms, ls
cual deja entrever que la parte directamente afectada eonsidera que la eoexisteneia paefÍiea de los srgnos en

cuestión no estará en peligro en ningún moments" extremo que no puede ser pasado par alt'o por la señera

Directora General de la Prctpiedad Industrial (,,,)",..'..-- ""'-'--'-"'7

Que, corresponde a esta dependeneia aelministrativa resolver sobre la proeede

interpuesto /
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Resorueién rA224
POR tA EUAL SE EONFIRMAN II.S RESOLUCIONES N'735 DE FEEHA 02 DE }üAYO DE2O24YN'3514 DE
FECHA 06 DE NO\IIEMBRE DE 2025, DICTADAS PoR I.á, »mneelÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE
sotlelruD DE REetsrRo DE LA MARcA "MUIER nN aeeléN AcRorEc (EsLocAN) y ETreuETA,,
CTASE 35, EXPEDIETITE NO 162261202?, SOLIEITADO PORAGROTEC S.A..........

Que, tal eomo lo expresa elArt. I de la Ley N' l294l98,las mareas son signos que sirven para distinguir
prelduetos o servieios. Sin embargo, se eneuentran reguladas err la propia legislación marcaria, ciertas
restrieeiones para el registro de una marca; es dee ir, diehas limitaeiones a la hora de considerar la viabilidad
del registro mareario se eneuentraR para preeautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
dereeho a constituir una marea.

En ese sentido, en los aspeetos gráfico y fonétieo, entre la mare a base de rechazo "Mujer en Acción
Sul A¡nérica y Etiqueta" y la solieitud de registro de la marca 'Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y
Etiqueta', se advierte que el elemento predonrinante en la nlarca solicitante es la expresión "Mijer en
A,eeión", [a eual reproduee de manera idéntica la estruetura denominativa de la marea base de rechazo. Del
eotcio integral de los signos en eonflieto se veritica que no existen elementos suficientemente distintivos
que permitan difereneiarlos de Fonna clara, ya que las coineideneias ortográfieas entre ambas
denominaeiones generaR, a su vez, una marcada sinlilitud fonétiea, En cc¡nseeueReia,la impresión auditiva
produe ida por ambas mareas resulta semejante, lo qure podrfa indueir a eonfusién en el pútriie o eonsumidor
respeeto del origen ernpresarial de los servicios que rlistinguen, En el siguiente eotejo ie puede eorrobsrar
la similitud gráfiea y fonétiea existente entre las rnareas meneionadas:="-====-===

'Mujer En Aeeión Agrotee (esl ogan)'

'Mujer enAeeién Sul América"

(marea solieitante), y

(rnarea base de reehazo)

Que, desee hando el análisis fonétieo-gramatieal, otro elemento rc.levante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la eobertura que poseen ambas marcas, en este easo, vemos que la
e obertura de la marea Llase de reehazo 'Mujer en Acción Sul A¡nérica" posee el registro N. 580159 en la clasg
35 eon la cobertura de los siguientes scEgicio§: "...Serv'le'los ele comunicacÍones corporativas; publicidad
exteriar; marketing seleeti¡¡o; eonsultorfa sobre estrategias de comunieación [publieidad]; registro de datos
;r de eomunicaeiones eserlras,' suministro de infonnación e omere ial por sitias web; marketin§; redacción de
texfo§ publieitarios: publicidad en lfnea por une red inforntática; sondeos de apinión: organización de
exposieiones ean fines eomereiales o publicitarios; servie ios dc ageneias de publicidad; relaciánes públicas;
estudio§ de mereado; reprodueciín de doeumenras dl'srribueión de material publicitaria'[folletos,
pt'o.sPectos, impresos, muestresl,,,,', Por su parte, la rnare a en trámite de registro "Mujer En Acción Agrotec
(eslogan)' prctende obtener la eobertura para los siguientes sCn¿ieiO¡ de la clase ?S: ,,,,,Servicíos de
publieidad, de marketing y de prontaetón, ineluyenda: demastaeión de produetos; distribueión de
r?uesrras y distribueién de meterial publieitario; ñjaci1n de earteles publteitarios; el desarrolto de
eoneePtos pttblieitarias, la redaeeión y publieaeión de textos publieitarios; pubtieidad a través de diversos
meclios de eamunieaeión",'' La eomparaeién evideneia una elara similitud entre ambas mercas, las e uales
eubren servieiss muy pereeidos, al desamollarse dentro del rnismo ámbito de aetividad. además de las
semejanzas en su Forrna y en la idea ilansrnrtida, arnbas protegen servieios de la misma Clase 35,
eompitiendo asf en el mismo mereado. En este contexto, dieha similitud podrfa indueir a eonfusión en el
eonsurnidor, generando un riesgo para la distintividad de la marea solieitada y la posibilidad de que se
pereiba emóneamente la existeneia de una relaeién entre arnbas mercas,.-...

Que, al respeeto, el
por sus semejanzas que 

I

tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden produeir
por sus difereneias, por ese motivo la regla se sintg$

eueRta las sernejanzas y no las diferencias que existen entre las ma
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Resorucién0 2 24
POR LA CUAL SE CONFIRN4AN LAS RESOLUCIONES N' 735 DE FEEHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N'3514 DE

FEcHA 06 DE NovTEMBRE DE zozi, DICTADAS poR LA pnaccréN DE MAReAs, EN Et EXPEDIENT€ DE

solrcrruD DE REGISTRo DE LA MARCA 'MUIER gN nccréN AGRorEe GstocAl.r) y ETIQUETA",
CLASE 35, EXPEDIENTE N' 1 6226/2023, SOLIEITADO POR AGROTEC S.A ... ".. -..

similitttci general entre das marcas no depende de las elementos disínfos Erc aparezean en ellas, s¡no de
los elementos semejantes a ele la semejante dispasie:irin de esos elementas'i Fundamenta esta regla, en que
en la mayorfa de los easos, "la eonfbsién na es un heeha rle la easualidad, sina de la inteneián de produeir
eanfusianes y de apraveeharse de la reputacién de una marca exisfente y la inelusión de elcmentos
distintos no tiene otra finalidarl que afrnnar o sr-¡stene¡" que las marcas san ineonfundibles, euanda en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera''

Que, ésta Direeeión estima que, además del Art.6e de la Ley Nu 1294198 meneionado por el A=quo, la

sslicitud se opone igualmente a lo estableeido en el Art,2lne t) de la tey 1294198, el eual expresamentel
prohÍbe el registro de signos idéntieos o similares para los misnros produetos o servieios, o para produetos
o servieios diferentes, euando pudieran eausar riesgo de eonfusión o de asoeiaeión eon esa marea,

situación que aconteee en el easr¡ de arrtos, Y teniencJo en cuenta que para el registro mareario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exelusivo de la marca eontra tereeros y que en el easo de autos
claramente hay riesgo de confusión al indueir a eonfr"rsión o asociación a la marea registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen cclmún, resulta inviable la eoexisteneia paeffiea entre
las mismas.

Que, entre lcls fundamentos esgrimidos por el apelante, eneontramos que reeurre a afirmaeiones
dogmátieas al sostener que las mareas en pugna podrán eoexistir paeffieamente en el mereado atendiendo
a que poseen sufieientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el eotejo y análisis en eonjunter
realizado sin artifieiales desmembraeiones, de forma sueesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en e onjunto demuestra que sl existe posibilidad de esnfusión enEe las mareac en pugna, En
eone lusión, esta dependeneia administrativa consrdera que la solieitud de registro de la marea -MuJer En
Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta' no podrá eeiexistir con la marea anteeeeiente *Mujer en Aeelén Sul

América y Eüqueta', eon la eual presenta más seme;anzas que difbreneias, máxime eonsideranrJo la

nattrraleza de sus seryisia§.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. f orge otamendi, en su obra DERECHO DE MARC,{S se

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anterinres, elieiendo: "La esencia de una marca está en el
poder de excluir a otros en e/ uso de mareas eanfundibles. Nada más canfundible que una marea idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuandr¡ ambas marc'as van a distinguir las mianos produe'tos a
servi cios.'ü - - - - - - - - --

Que, en base a las consideraeiones de heeho y de dereehe¡ arriba expuestas, atendiendo al earáeterr

eminentemente cautelar y tuitivo del dereeher marcario, eonforme a lei dispuesto en los Artleulo 2e ineiso 0
y Articulo óq de la tey N' 1294/98 de Mareas: es criterio de esta dependeneia rva que
eorresponde confirmar la Resolueión apelada por ser insostenible una eog{b!

.¡1/un: ...,.

mismas' ==========={i='::=='

I eonrpendio de Doctrina der Propiedad lndustrial. superir¡tenele'ncia cle lndustrta y et¡mereio, elolonrlria
:'DERECHO DE MARCAS': Jorge Qtamendi, g" Ed,, eAHA, Atrelo€lo Pernil,2ol7

tre las
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ResoruciónQlJ4
POR tA EUAI SE EONFIRMAN I.AS RESOLUCIONES N' 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE2O24 Y N' 3514 DE
FEEHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR t.A PNNECIÓI.¡ DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SotlemuD DE REGISTRo DE LA MARCA 'MUIER EN AcctéN AcRoTEc (ESLoGAN) y ETreuETA,,
C[á,SE 35, EXPEDIENTE N' 1622612A2?, SOLICITADO PORAGROTEC S.A..........

PORTANTO,
[A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUETVE

§L le CONFIRMAR las Resoluciones Nu 735 de fee ha o2 de mayo deZAZ4 y N' 3514 de feeha
06 de noviernbre de 2025, dietadas por la Diree eión de Mareas,.

Aft.2q ORDENAR el arehivo de la solieitud de registro de la rnarea
AGROTEC GSTOGAN) Y ETIQUETA', elase 35, Expediente Nc
a nornbre de AGROTEC S.A.="=-===

§t.3q NoTIFIQUESE. =-.--"..".

,MUIER EN ACCIÓN
16226 I 2023, s o I i c i ta d a
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Resoruciénozz 5
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N'757 DE FEEHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N'3515 DE

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DI TADAS POR LA DIRECCIéN DE MAREAS, BN EL EXPEDIENTE DE

solrcrruD DE REctsTRo DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAI.{) Y ETIQUETA',, elase

38, EXPEDIENTE N' Ió22U2023, SOLICTTADO PORAGROTEC S.A..........

Asunción, 29 ABR 2020

MSTO: El recurso cle reconsideracién y apelaeión en subsidio interpuesto por el representante
convencional de AGROTEC S.A contra la Resolucién No 757 de feeha 18 de mayo de 2024. dictada por la
Dirección de Marcas, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante eonveneional de AGROTEC S.A

e interpone recurso de apelaeién eontra la Resolueión N" 757 de feeha l8 de mayo de2024, dietada porla
Dirección de Mareas. "...====.==..=.

Que, en feeha 06 de noviembre de 2025 por Resoltreién Nu 3515 la Direeeién de Mareas resuelve

eonfirmar en todas sus partes la Resolueión Nu 757 de feeha l8 de mayo de 2024 y reehazar la solieitud de

r:egistro solicitada por AGROTEC SA.

Que, en feeha 06 de noviembre de 2025 fue dietada la providerreia que eoneedió el reeurss de

apelación interpuesto

Que, en fecha 02 de dieiembre de 2025, el representante eonvencional de AGROTEC S-A expresó

agravios; y esta Dirección llamó aurtos para resolver en f'ee ha en fecha 04 de dieiemtrre de 2025..".'""==

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndexe realizadet la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ña cr:nstataclo la existencia en dicha clase c/e la marca: Expediente 2023=U16An
Denominación Mujer en Aeeión Sul Amériea elase 4l Registro 5SA$8 Titular SAL AMERICA S,A,e,l,E, (PY)

Comentario; Que las denominaciones son idéntieas, muy semejantes, na podrán tener eaexisteneia
pacífrca, en una misma c/ase. srn erear riesgo de eont'usión entre los eonsuntidorcs,= por la que rle
conformidad al articulo 6s de la Ley 1294/98 de Mareas, na ha lugar a la salieitada","========..='

Que, se agravia el apelante. y entre otros argttmentos expresa: "(..) Qtrc, la exprestán "MUIER EN
A?CIÓN" solicitada por nti mandante y registrada par la finna SIJL AMÉRICA S.A.1J.E. NO PAEDE §ER

ApROptADA pOR NINGTJNA PERSONA pRiDtCA NI FfSrcA EN P,4Rru?ULAR, tal eomo effóneamente
afirma la Directora de Marcas.,./...Qtrc la marea solieitada por mi mandante eantiene en su denaminaeión la

palabra "AGROTEC" siendo esta una reeemoeida tnarea dentro del mereaeia naeianal e internacianal ean

varios años de trayectoria. Además, la marca pretenclida pctr mi mandante eaenta eon Lm elementa
figurativo que le añade mayar distintivielacl ean respee'tct a la marea registrada ...1... Que otro aspecta a
destacar es gue el titular del registro marc'ario SAL AMÉRICA S.A.e,¿ E. na haya proeedido a opctnerse a la

presente solicitud, constituye muesrra aeabada de su eonser¡tirniento táeito a la viabilidad del misma, lo
cual deja entrever que la parte directamente afeetada considera que la coexistencia pacftica de los signos en

cuestión no estará en peligro en ningún momento" extremo guc'no puede ser pasado por alto por la señara

Que, corresponcie a esta clependeneia administrativa resolver sobre la p

interpuesto --ffi
cilna

.(§

I ndurtri¡l

reeurso

-,,1i.,]
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Resorueión0z2 5
POR tA EUAI SE CONFIRMAN I.AS RESOLUCIONES N'757 DE FECHA 18 DE }üAYO DE,2O24 Y N'3515 DE
FECHA 06 DE No\IIEMBRE DE 2025, DIcTADAS poR tá, ptR¡ccté¡¡ DE N4ARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE
sotlelruD DE REGISTRo DE LA r¿ARcA'MUIER eNrecréNAcRornc (ESLocAN)yETreuETA,, clase
38, EXPEDIEI.ITE N' I622U2023, SOLIEITADO POR AGROTEC S.A ..........

Que, tal eomo lo expresa elAr"t. I de la tey N" l294l98,las marcas son signos qure sirven para distinguir
produetos o servieios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restrieeiones para el registro de una marca; es deeir, dichas limitaciones a la hrlra de considerar la viabilidad
del registro mareario se en€ucntraR para preeautelar utros «lereehos o intereses, tan válidos como el
derecho a cetnstituir una maree.

En ese sentido, en los aspectos grátie o y fonético, entre la marca base de rechazo 'Mujer en Acción
Sul América y Etiqueta' y la solicitud de registro de la marea 'Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y
Etiqueta', se advierte que el elemento predominante en la ntarca solicitante es la expresión "Mujer en
Aeeián',la eual reproduee de manera idéntrca la estructura denominativa de la marca base de rechazo, Del
eoteio integral de los slgnos en eonflicto se veriflea que no existen elementss suficientemente distintivos
que permitan diferene iarlos de forma clara, ya que las e oine idencias ortográfie as entre ambas
denominaciones genet'aR, a su vez, uRe marcada sinrilitud fonética, En conseeueRcia,la impresión auditiva
produe ida por anrbas mare as resulta semejante, lo que podrfa indueir a confusién en el público consumidor
respeeto delorigen empresarialde los prodr"rct«rs o servieios que distinguen, En el siguiente eotejo se puede
eoruoborar la similitud gráfiea y Éonética existente entre las mere as rneneionadas:-----....--

"Mujer En Aceién Agrotee (eslogan)'

'Mujer enAceién Sul Arnérre a'

(marca solicitante), y

(marca base de rechazo)

Qtte, ésta Direeeión estima que,la presente solieitud se opone a l«r ¡rrevisto en el inc.0 delArt. 2p de la
Ley Nn 1294198, el eual expresameRte prohfbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos
produetos o servieios, o Para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión
o de asoeiaeién eon esa marca, situaeión que acontece en el easo de autos. Y teniendo en cuenta que para
el registro mareario lo deterrninante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y
que en el e aso de autos e lararnente hay riesgo de confusión al indue ir a eonFusién o asociación a la marca
registrada de manera tal que el eonsurnidor pueda ereer quc tienen un origen eomún, resulta inviable la
esexisteneia paeffiea cntre las misrnas.

Que, desde el punto de vista gráfieo, la solieitud en euestión se eonfigura eomo un signo mixto,
eompuesta por su denominaeión y etiqueta. Sin embargo, d¡eha eonfiguración no resulta suñciente para
apartarla de la prohibieión señalada en el párratb preeedente, dado que en sll eomposición destaca la
expresión "Mu¡er en A,eeión',la cual también se encuentra presente en la marea antecedente, igualmente
ineorporada dentro de su respeetiva etiqueta, Asimismo, la disposieién y organizacién de los eJerleGid§q.ue
integran ambos signos preseRtan un alto grado rle similitud, circunstaneia que refuerza
eonFusión o asoe iaeión en el públieo eonsumidsr, tal eomo se puede apreciar a continuaci

Marea solicitada. Marca base de
I

Dirccciir, C,"E

Dirccción Nailon¿l dcI

^ Muier
\P';XIl¡on'']yLV**EE fi)

ií li;rii
inril:ir,r
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Resorución022 5
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N'757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N'3515 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIéN DE MARCAS, EN EL EXPEDIBT.ITE DE
soLrcrTUD DE REGTSTRO DE LA MARCA "MUTER ENACCTÓNAGROTEC GSLOGAN)YETIQUETA',, elase
38, EXPEDIENTE N'1622U2023, SOLICITADO PORAGROTBC S.A ----------

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAYq señalan euanto
sigue: "(...) Si lc¡s elementos frguratirros e/r dos signos mixtas fuvresen concepfos que san idéntieas (iguales)
o similares (análogos), /os sr§nos en su conjunto deben eonsielerarse coneeptualmente similares en eiertr)
grada, a pesar de las difereneias en las demás elementos del conjunta, El grado de similitud depenelerá de
varios faetores, entre otros si los eaneeptas de las elementos figtrativas san idénticas a sinilares, si los
elementos denominativos reiteran o refuerzan el eoneepta de las elementos figurativas a son coneeptas
distintos, si los elementos denontinativ'os apareeen en ambos srgnos a solo en una, el earáeter distintiva elel

cancepto gue es común en los signos, y si el elemento tigurativa es ¡nás a menas detminante en el
conjunto.(..,)'. - - - - - - - - - - -

Que, una marca debe servir como un signo distintrvo que permita a los eonsumidores ielentifiear de
manera eficiente un producto o servieio frente a otros en el mereado. Por tantn, resulta fundamental
cuestionarn os: ¿cuál serfa la capacidad distintiva de la presente merce solicitada pera su regisüo?, más aún
teniendo en cuenta que la denominacirin pretendida por la parte solicitante no euenta eon elementos
innovadores o clifereneiadores sr:fieientes que les permitan destaearse de otrr¡s prestadclres de servieios,
acarreando con ello un riesgo para los eonsumidores, a quienes pcldrfa indueir al error sobre el origen o la

calidad de lc¡s servicios ofreeidos.=-

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que reeurre a afirmaeiones
dogmáticas al sostener que las mare as analizadas podrán eoexistir paeffieamente en el mereado atendiendo
a que poseen suficientes elementos difereneiadores, sin embargo, tras el eotejo y análisis en eon)unto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sueesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en eonjunter demuestra qlre sf existe posibilidad de eonfusién enEe las mareas enpugna, En

cone lusién, esta dependeneia administrativa eonsidera que la solicituel de registro de la marea *MuJer En
Acción Agrotec (eslogan) y Eüqueta' no perrlrá eoexistir eon la marea anteeedente *MuJer en Aeeión Sul
América y Eüqueta', e on la eual presenta más seme)anzas que diferencias

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las mareas pueden
producir confusién más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese mcltivo la regla se sintetiza en

que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las mareas. Aelarandr,l

que "en efecto, la similitud general entre das mar...as no ,Cepende de los elementos elistintos que aparez.€an

en ellas, sino de los elementos semejantes o de la sr:mejante disposición de esos elementos", Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los easos, "la eanfustón no es un heeho de la easualidad, sino ele la

intención de producir confusianes y de aprovec:harse de la re¡tutación de una marea existente y la ine'hnirln
de elementos dr.strntos no tiene otra finalidacl Ete afirmar o sosfener que las mareas san ineonñtnclibles,
cuando en el fiindct la segunda puede ser una imitaeirin cle la primera''lf. .---'-------

Que. en base a las consideraciones de heeho y de dereeho arriba expuestas, atendiendo al earáerter

eminentemente eautelar y tuitivo del dereeho marearicl, confcrrme a lo dispuesto en los os6v2
ineiso f) de la Ley N" 1294198 de Mareast es eriterio de esta elependeneia ac-lministrativa

eonfirmar la resolueión apelada, por ser insostenible una e oexisteneia pacffiea entre las

I Direccit'rn N¡cionnl de Propiednd lntclectunl (DlNAPl). Dtt\,r¿lrites pfir« el ettntil de,maxw¡ e'tt Putugua.t,,¡t.7111
lrttns:, /rm,.dinapr.gor .py, portal/v3/rrropiedad-indush'ial/rnarcas/directrice s
: Conrpenrlio de Doetrina rle Propiedad lndr¡strial, Srrpennrendencia de lnrlr¡stria y ['omere iu, Colombra, 2005,
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Resorución0225
POR LA CUAI SE CONFIRMAN T.AS RESOLUCIONES N'757 DE FECHA 18 DE MAYO DE2O24 Y N" 3515 DE
FEcHA 0é DE NovtEMBRE DE 2025, DIcTADAS poR LA otRgcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDTENTE DE
sotlctruD DE REGlsrRo DE LA MARcA "MUIER nru neetóN AcRorEc (EsLoGAN) y ETIeUETA", clase
38, EXPEDIENTE N" I622U2023, SOTIETTADO PORAGROTEE S.A..........

PORTANTO,
tA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿ PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Aft.ls CONFIRMAR las Resoluetones Nu 757 de feeha 18 de mayo de2124y N'3515 de fecha
06 de noviembre de 2025, dietadas por la Direecién de Mareas,-

tut,2s ORDENAR el are hivo de la solieitud de registro de la marea 'MUJER EN AcclóN

Art.3s NOflFIQUESE. ---------- -" ---....-.-.:

I Interina
icC¿d industri¡l

d¿d Intelectual

AGROTEC (ESIOGAN) Y EflQUETA', e lase 38, N' 1622U2023, solieitada
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Resorucién-ozz 6
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N' 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N'3516 DE
FECHA 06 DE NOVTEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIéN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENT.E DE
solrcrruD DE REGTSTRo DE LA MARCA .MUJER EN ACCrÓN AGROTEC (ESIOGAN) y EflQUETA",
CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 16228/2023, SOLICITADO PORAGROTEE S.A..........

Asuneión, 29 ABR 2|¡26

MSTO: El recurso de reconsideraeión y apelaeión en subsidio interpuesto por el representante
conveneional de AGROTEC S.A contra la Resolueión Nu 736 de feeha 02 de mayo de 2024, dietada por la
Direecién de Mareas, y;---=-=-=-===

RE § U tTA:

Que, en feeha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante e onveneional de AGROTEC S.A

e interpone recurso de apelaeión eontra la Resolueión N" 736 de fecha 02 de mayo de2024, dietada por la

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolueién Nu 3516 la Direeeién de Mareas resuelve
confirmar en todas sus partes la Resolueién Nu 736 de feeha 2 de mayo d,e2o24 yreehazarla solieitud de

registro solicitada por AGROTEC S-A.

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dietada la provideneia que eoneedié el reeurso de

apelaeión interpuesto

Que, en feeha 02 de diciembre de 2025, el representante eonveneional de AGROTEC S-A expresé
agravios; y esta Diree e ión llamé autos para resolver en feeha en feeha 04 de dieiembre de 2A25,=-----==

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueión reer.rrrida eonsidera "(,,) Que, habiéndose realizado la bítsqueda de anteeedentes
de la eitada marea, se ha eonstatado Ja existeneia en dieha elase de la marea: Expediente 2023-2316010

Denominación Mujer en Acción Sul Amériea elase 4l Registro 58A$8 Titular SAL AMERICA S,A,e,l,E, (PY),

eomentario; Que las denominaeiones san idénticas, muy semejantes, no podrán tener eoexisteneia
pacÍfrca, en ana misma clase, sin erear riesgo de eonfusién entre las consumidares ,= por la que de
conformidad al artfculo 6s de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo solieitado",=============

Que, se agravia el apelante. y entre otros argumentns expresa: "(...) Que, la expresián .MUIER EN
ACCIÓN' solicitada por mi mandante y registrada par la firma SIJL AMÉRIL:A S.A.C,I.E. NO PAEDE SER

APROPIADA POR N/NGUNA PERSONA vR1DICA NI FfSIeA EN PARTI?UIAR, tal como effóneamente
afirma la Directora de Mareas.,J,.Qrrc la marca solieitada por mi mandante contiene en su denominaeión la
palabra "AGROTEC" siendo esta una reeonoeida marea dentro tiel mereado naeional e internacianal eon
varios años de trayectoria. Además, la marea pretendida por mi mandante cuenta €an un elementa
figurativo que le añade mayor distintividad eon respeeto a la marca registraela ,,,/.. Que otra aspeeto a
destacar es gue el titular del registro mareario SAL AMÉRleA S,A.C,LE. na haya proeedido a oponerse a la

presente solicitud, eonstituye muestra aeabada de su eonsentimienta tácito a la viabilidad del misma, la
cual deja entrever que la parte direetamente afectada eonsidera que la eoexistencia pacffiea de lss signos en
cuestión no estará en peligro en ningún momento" extrems gue no puede ser pasado por alta por la señora
Directora General de la Propiedad Industrial (..,)",-====-

, P{Jui' Ctistrtdo

::l;;llr¡l'¡r-

Que, eorresponde a esta depeneleneia administrativa resolver sobre la p

i', r',tf tt't tnnttuu*'
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Resorución-0 2 2 6
POR Iá CUAI SE CONFIRMAN I.AS RESOLUCIONES N' 736 DE FECHA 02 DE N,IAYO DE2O24Y N'35Ió DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DIqTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
sotlelTuD DE REGISTRO DE tá, MARCA 'MUIER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) y ETTQUETA',
CTASE 4I, EXPEDIEI¡TE NO 16228 I a0L?,SOLICTTADO POR AGROTEC S.A ..........

Que, tal eomo lo expresa elArt. I de la Ley Nu L?94198,1as mareas son signos que sirven para distinguir
prodttetos o servieios, Sin embargo, se encueRuan reguladas en la propia legislaeión marcaria, ciertas
restrieeiones Pera el registro de una rnare a; es deeir, diehas lirnitaeiones a la hora de e onsiderar la viabilidad
del registro mareario se eneuentraR para precautelar otros dereehos o iRtereses, tan válidos eomo el
dereeho a constituir uRe maree.

En ese sentido, en los aspcetos gráfie o y fonétieo, entre la marca base de rechaz.o "Mujer en Acción
Sul América y Eüqueta' y la solieitud de registro de la marca "Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y
Etiqueta', sc advierte que el elemc.nto predominante eR la Rrarea solicitante es la expresión "Mujer en
Aeey6n',la eual reproduee de manera idéntica [a estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del
eotejo integral de lss signos en eonflieto se verifiea que no existen elementos suficientemente distintivos
que permttan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortográficas entre ambas
denominaciones generaR, e su vez, une marcada sinrilitud fonética, En consecuencie,la impresión auditiva
proelue ida por arnbas mareas resulta sernejante, lo que podría inducir a confusión en el público consumiclor
respecto del origen empresarial de k¡s servicios que clistinguen. En elsiguiente eotejo se puede eorroborar
la similitud gráfiea y fonétiea existente entre las rnarcas meneionadas:-..."------

"Mujer En Aeeión Agrotee (eslogan)'

*Mujer en Aeeién Sul Amériea'

(marea solieitante), y

(rrarea base de ree hazo)

Que, deseehando el análisis fonétieo-gramatieal, stro elernento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la eobertura que poseen amLras mareas, en este €asor vemos que la
eot¡ertura de la marea t¡ase de ree hazo 'Mujer en Aeeión Sul tunériea" posee el registro N. S8Ol58 en la cla¡e
4l eon la eobertura de los siguientes ¡c[fieissr ",,,rransfbreneia de eonoeinljenfos especializados;
organizaeión y direeeión de furas presenclales edueatil.'er.s,' eoaehing [fbrmación]; organización y dirección
de talleres de farmaeión; organizaeión y rlireeeión de seminarios; infortnaeión sabre actividades
reereatirres; farmaeiÓn práetiea [demostrueiónJ; organizaeión de exposiciones eon fines culturales o
edueativos; infarmaeión sobre aetividades dc entretenimiento; información sabre educación; organización
y direeción de eangresos; organizaeión y direeei(tn de confereneias: organizaeión y dirección de coloquios:
instrueeión [enseñanza]; enseñanza; servicios edueativss... ". Por su parte, la rnarea en trámite de registro
*Mujer En Aeeión Agrotec (eslogan)' pretende obtener la eobertura para los siguientes sgndcios de la clase
4l: ",.,Edue aei6n; formaeián; servieios de enffetenimiento; aetividades deportivas y culturales. Seryicios de
farmaei6n, edueaeiín, eapaeitaeión y entrenamiento en el ámbito agrÍcola, a través de charlas,
eonfercneias, seminarios y talleres, tento en fttrma presencial como en tbrma virtual. producción y
preparaeiÓn d3 programas virtuales de entrenamiento y eapacitaeión en relaeién al ámbito agrÍcola.
Servieias de farmaeión, eapaeitaeión, entrenamiento y edueación en lfnea o a través de internét...., La
eomparaeión evideneia una elara sirnilitud entre arnbas marcas, las euales cubren servieios muy pareeidos,
al desarrollarse dentro del rnisrno ámbito de aetividad, Adernás de las semejanzas en su Forma y en la idea
üansmitida, arnbas protcgcn servicios de la misrna elase 41, compitiendo asf en el mismo mereado, En este
eontexto, dieha sirnilitud podrla inducir a eonfusión en el eonsumidor, generando un riesgo para la
distintividad de la merea solieitada y la posibilidad de que se pereiba errónearnente la ex\§tqncia d9 una
relaeión entre annbas merees,-== -;\\1J--.-..
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Resorueién.Q22 6
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUEIONES N' 736 DE FECHA 02 DE N4AYO DE 2024 Y N'3516 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECEIéN DE MAREAS, EN Et EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA -MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESIOGAN) Y ETIQUETA',
CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 1é228/2023, SOLICTTADO POR AGROTEC S.A .......,..

Que, al respeeto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden produeir esnfusión 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, Aelarando que *en efecta, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos gue aparezean en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante dispasieión de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayoría de los easos, "la canfusión na es un hecha de la casnalidad, sino de la inteneián de praducir
confusiones y de aproveehatse de la reputación de una marca exl'stenfe y la inelusión de elementos
distintos no tiene otra finalidad que atirmar o sostener que las marcas san incanfi¡ndibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"t, ."-"---"-

Que, ésta Direccién estima que, además del Art, 6q de la Ley Nu 1294198 meneionado por el A=quo, la
solicitucl se opone igualmente a lo estableeido en el Art,2lnc f) de la Ley L294198, el eual expresamente
prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servieios, o para productos
o servicios diferentes, euanrlo pudieran ealrsar riesgo de confusión o de asoeiacién con esa rnarca,
situacién que aeonteee en el caso de autos, Y teniendo en cuenta que para el registro mareario lo
determinante es proteger a quien tiene rrso exelusivo de la marea coRtra tereeros y que en el easo de autos
e laramente hay riesgo de confusión al indueir a eonfusién o asociacién a la marea registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la eoexisteneia paeffiea entre
las mismas.

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaeiones
dogmáticas al sostener que las mareas en pugna podrán coexistir paeÍficamente en elmereado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en eon¡unto
realizado sin artifieiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos qr,re el resr,rltaelo qr-re

arroja la visión en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusión entre las mareas en pugna, En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca 'Mujer En
Acción Agrotec (eslogan) y Eüqueta' no porJrá eoexistir con la marca antecedente "Mujer en Aceión Sul
América y Eüqueta', con [a cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime eonsiderando la

naturaleza de sus servicios.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. ]orge Otarnendi, en su obra DERECHO DE MARCAS set

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marea está en el
poder de excluir a otros en el uso de mareas eonfundibles, Nada más eanfundible que una marea idéntiea,
La prohibición del ine. a) rige, en principia, euando ambas marcas van a disttngttir los mismas praductos a
servicios.'¿ ----------

Que, en base a las eonsideraciones de heeho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y ttritivo del dereeho mare ario, conforme a lo dispuesto en los Artfeulo 2c ineiso 0
y ArtÍculo 6s de la tey N" 1294/98 de Mareasi es criterio de esta dependeneia ad que
corresponde conflrmar la Resolucién apelada por ser insostenible una eoexi las

t:
el I'¡,y'rin¡
itdíl lrdurrri"l

I Compendio de Doch'ina tle Propiedacl hrdustrial, §r.r¡rerintr:ndc.neia det lnilustria y Cornc.rr:io, Colonrbia, 2005,
:'DERECHO DH MARCAS" - lorBe Otamendi. g" Ed., cABA, Abeleclo Perrot,2017

I dc I:r'iiedad lntlcctu

mlsmas.
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ResorueiénQz?6
POR LA CUAI SE EONFIRMAN T.A.S RESOLUCIONES N'736 DE FECHA 02 DE MAYO DE2O24YN'3516 DE
FEcHA 06 DE NovtEMBRE DE 202s, DtcrADAs poR LA nnnectóN DE MARcAs, EN EL EXpEDTENTE DE
soltetruD DE REctsrRo DE LA MARcA "MUJER nN eccróN AcRorEc (ESLocAN) y ETIeUETA",
CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ..........

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

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR las Resolueisnes Nu 736 de feeha 02 de rnayo de 2024 y N' 3516 de
feeha 06 de noviembre de 2025, dietadas por la Direceión de Marcas,-

Aft.2q ORDENAR el archrvo de la solicitud de rr.gisuo de la marea ,MUIER EN ACCIÓN
16228 I 2023,sol i cita d aAGRO1EC (EStOGAN) Y ETIQUETA', clase 41, Expediente

a nombre de AGROTEC S.A.=----=-

Art.3E

Qg,o*,d9
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Resorucién 0227
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' l3l4 DE FEcHA 27 DE MAyo DE z0z5 DIcTADA poR LA
pmrccróu DE N4ARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLlcITUD DE REGISTRo DE tA MARCA "stNApsts y
ETIQUETA" CLASE 42, EXPEDIENTE N'98445/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. ---------

Astrneién, 30AB[] 2026

MSTO: el reeursn de apelaeién interpuesto por el representantc. convene ional de SINAPSIS S.A.

en contra de la Resslución Nu l3l4 rie f:eeha 27 de mayo de 2025 dietada por: la Diree e ión de Mare as, y; =======

RESULTA:

Que, en fecha 20 de jrrnio de 2025 se presenta el representante eonveneional de SINAPSIS S.A. e

interpone Recurso de Apelaeién en eontra de la Resolueién N' l3l4 de feeha 27 de mayo de 2025 dietada

por la Direccién de Mareas.-

Que, en feeha 30 de junio de 2025 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeión

interpuesto

Que, en feeha l0 de julio de 2025, el representante eonveneir.lnal de SINAPSIS S-A. expresó agravios,

Esta Dirección tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en feeha 14 de julio
de 2025.----

CONSIDERANDO:

Qne, la Resolueién N' l3l4 de feeha 27 de maya de 2025 eonsidera: "(,,) Que, habiéndose realizada la

búsqueda de antecedentes de la eitada mar€a, se lta eanstafado la ex¡steneia en dieha elase de la ¡narea:

Expediente 2A2?-2393262, Denaminación S/NAPSI§ elase 42, Registro ,96979, Titular.SINAPSIS E,A,S (PY),

Camentaria; Que las denaminaeianes son id4ntieas, muy semeiantes, no podrán tener eoexisteneia
paefÍica, en une misma clase, sin erear riesgo de eantusién entre las eansumidares,=, par la que de
confarmidad al artfeulo 6" de la Ley DQa/98 de Mareas, no ha lugar a lo salieitarla

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(,,,) Que tal resolueién na debc,

eonsiderarse válicJa, ya qtrc entrc la seilicitud de nti eeunitente y el anteeedente en arcstián exlste un

Acuerdo de C.oex¿sfencia de Mareas, suscripta en feeha 09 de enero de 2024. por medio del eual ambas

partes se comprometen a no objetar de forma alguna, ni oponerse, par sÍ ni por interpásita persona, a las

salicitudes de registro ni al uso de la ntarea'§INAPSI§" y etiqueta utilizada par la otra pat'te. siempre que las

condiciones expuesfas en el acuerdo de refereneia se hayan umplido a eabalidad,ü:-=-.====='

Que, corresponde a esta Direecién resolver se¡bre la preicerlencia o nei del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el Fr¡ndo de la euestién y tras el análisis de las doeumentaeiones

obrantes en el expediente, se ha ¡rodido esruobr¡rar que el recurrente adjunta a su eserito der expre.sión

agravi«:s, una eopia autentieada del 'ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL'suseripto entre la titular solieitante, SINAPSIS S.A y la titular de la marea base delreehazo,

SINAPSIS E.A.S., el e ual expresa: ".,SEPTIMO: Que, las partes se comprameten a ne abjetar de forma algma
ni oponerse, por sf ni por interpósita persana, a las solieitude.s de registrc ni al usa de la marea'§INAP§IS"
y/o "Logotipo" y/o "Nambre eetmereial" y/o "nambre de dominio" y/a *nombres de las redes soeiales"

utilizado por la otra parte, siempre que las partes hayan eumplido ean las eandieiones del presente

acuerdo(,,,)'t ------ 
-- --

Que, ante estas eircunstaneias. esta Direceión General no ve impedimentets en autor

la marca solicitada y que la misma coexista eon el antee edente, puesto que ef'qg

rie

Gener¡l I
|,c

acordado la presencia de las mismas en el mereado loeal, ==='===-;i

l,n',tr ltt'¡itl'

lran
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Resorución §227
PoR LA euAL sE REvocA I-A REsoLUcróN N' l3l4 DE FEcHA 27 DE N,tAyo DE 2025 DIcTADA poR LA
BTNCEEÉN DE MAREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I..A. }vIARcA "sINAPSIS Y
ETIQUETA', etASE 42, EXPEDIENTE N'98,M5/2023, A NOMBRE DE sINApsIs s.A. -------.-

Que, en basc' en las eonsideraelorles expuestas, al no enesrltrarse la presente solieitud de registro de
la marea .SINAPSIS Y ffiQUETA' dentro ele las preihitiie iones establee idas er'¡ el Art, 2o de la tey N. l2g4l98,
hattiéndose demostrado la eoexistencia pacffiea de las mareas arriba referidas, respetando el aeuerdo al
qure han arribado las firmas titulares; esta Direccién eonsidera que existen suficientes argumentos para
revoear la resolueión ree urrrda

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

Art.la REVOCAR la Resolueid¡n Nu l3l4 de feeha 27 cle mayo de 2025 dictada por la
Direc'e ión de Marc'as,

Art.2q ORDENAR la prrtsecución rle tránrites de la solieitud de registro de la marca
-SINAPSIS Y ETIQUETA', elase 42, Expediente. No g844slzoz3, solicitada a nombre

Art.3e NOTTFÍQUESE. "---".-...

rina

cle. SINAPSIS S.A.
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Resorueión0 2 28
poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTéN N' 1440 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIREccIÓN DE MARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MAREA -SINAPSIS Y
ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N'98459/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. ---'""""-

Asuneión,30ABR2026

VISTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por el reprosentante eonrreneional de SINAPSIS S,A. en

contra de la Resolucién N" 1440 de feeha 02 cJe junio de 2025 clietatla por la Direeeión de Mareas, y; ==="==-===

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante eonveneional de SINAPSIS S.A. e

interpone Recurso de Apelación en eontra de la Resolueión Nu 1440 de feeha 02 de junio de 2025 dietada

por la Direceién de Marcas.-

Que, en feeha 30 de jrlnio de 2025 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeión

interpuesto

Que, en feeha 10 de julio de 2025, el representante eeinveneional de SINAPSIS S,A. expresó agravios,

Esta Direceión tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en feeha 14 de ¡ulio
de 2025,----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién N' 1440 de feeha 02 de junio de 2a25 eonsiderar "(.) Que, habiéndase realizada la

búsqueda de anteeedentes de la eitada nlarea, se ha eanstatada la existeneia en dieha elase de la ma¡'ea:

Expediente 2023-2393259, Denominaeión S/NAPS/S, Clase ?5, Registra t96978, Titular SINAPSIS E,A,S (PY).

Co¡nentario; Qrre las denaminaciones son idéntieas, muy semejantes, na podrán tener eoexisteneia
pacifica, en una misma c/ase sin erear riesgo de eanfüsión entre las eansumidorcs,", par lo que ,Ce

conformidad al artículo 6'de la Lelt 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo salieitado

Que, entre otros argunleRtos, se agravia el apelante y manifiesta: "(.,,) Que tal resoluctón ¡ta debe

eonsiderarse válida, ye que entre la salie:itud de nti eontitente y el antecedente en euestiá¡r exi-sFe. ¿tn

Acuerdo de Coexistencia de Mareas, suscripta en téeha 09 de enera de 2A24, por medio del eual ambas

partes se compromefeR a na objetar de f'onna alguna, ni oponerse, por si n¡ por interpósita persona, a las

solicitudes de registro ni al aso de la ntarea "SINAPSIS" y etiqueta utilizado par la otra patte, siemprc que las

condieiones expuestas en el acuerda de refereneia se hayan eumplido a eabalidad,r 
--==.======

Que, e orresponrle a esta Direce ión resolver sobre la proceeleneia o no del ree urso interpuestt),======"==

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la euestión y tras el análisis de las doeumentaeiones
obrantes en el expediente, se ha porlido eorroborar quer el reeurrente adjunta a su eserito de expresión

agravios, una copia autenticada del 'AcuERDo DE eoExlsTENe[A DE DERECHOS DB PROPIEDAD

INTELECTUAL" suscripto entre la titular solieitante. SINAPSIS SA y la titr¡lar de la marea base delreehazo,

SINAPSIS E*A,.S., el cual expresa: "..SEPflMAr Que las partes se comprometen a na objetar de forma alguna

ni oponerse, por si ni por interptisita personq a las salieitudes de registo ni al uso de la ntarea §/NAPS'/S"
y/o "Logotipo" y/o "Nombre Comercial" y/o "nonzbre de dominio" y/o "nombrcs de las redes sociales"
utilizado por la otra parte. siempre gue /as partes hayan eumplide eon las eandieianes del presente
acuerdo(...)'i ----------

Que, ante estas circunstancias, esta Direeeión General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la misma eoexista eon el anteeedente, puesto que efr

Cristaldc

ni?:¡l Inrcrina
'iál 

G.n,,rld, Ptopi,d¡d Industrial

írn )iacional ir !rlpilCail l¡teltctu:l

acordado la presencia de las mismas en el mereado loeal.

harr
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ResoruciónO228
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N. 1/I4O DE FECHA 02 DE IUNIo DE 2025 DISIADA PoR Iá
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUp pE n¡cI§TRo DE t.A, NIARcA.SINAPSIS Y
ETIQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE No 984i9I2O23,ANOMBRE DE SINAPSIS Sá'

Que, en base en las consideraeiones expur.stas, al no encorltrarsL. Ia presente solicitud de registro de
la mare a 'SINAPSIS Y ffiQUETA'dentro de las prohibiciones establee idas en el Art. 2" de la Ley N' tzg4lgl,
habiéndose demostrado la eoexisteneia pacitica de las marces arriba ref'eridas, respetando el acuerdo al
e¡tte han arribads las firmas titulares; esta Direeeién eonsirlera que existen suficientes argumentos para
rcvoear la resolueién reeumida

tut.ls

tut,2e

PORTANTO,
Iá DIRECTORA GENERAT INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolueión Nu t440 de f'echa 02 de junio de 2025 dictada por la
Direeeién de Mareas,

ORDENAR la prosc'cución de trámites de la solieitud de registro de la marea

'SINAPSIS Y ET IQUgnA', elase 35, Expediente. No g84s9lzoz3, solicitada a nombre
de SINAPSIS S.A.

Art,3E NOTTFIQUESE. = -...... - -... -... - -...... - -...,

ra Gcnlral
dc Propiedrd
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Resorucién022 I
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 1438 DE FEcHA 0z DE JUNIo DE 2oz5 DICTADA poR LA
pnncctóN DE MARcAS, EN EL ExpÉDIENTn DE sotrerruD DE neer§rno DE tA MARcA "srNApsrs y
ETIQUETA',, CLASE 40, EXPEDIENTE N'98443/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. ...-,.-.-

Asunción,30AlR2026

MSTO: el recurscl de apelación interpuesto por el representante eonveneional de SINAPSIS S.A.

en contra de la Resolueión N' t¿ln de fecha 02 de junio de 202s elietada por la Diree eién de Marr:as, yi ==="-"=

RES ULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante eonveneional de SINAPSIS S.A, e

interpone Recurso de Apelaeién en eontra de la Resolueién N'1438 de feeha 02 de junio deZA25 dietada
por la Direeción de Marcas.-

Que, en feeha 30 de junio de 2025 fue dietada la provideneia que eoneedió elreeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha l0 de julio de 2025, el representante eonveneional de SINAPSIS SA. expresó agravios.

Esta Dirección tiene por presentacla la expresién de agravios y llama autos para resolver en feeha 14 de julio
de 2025,----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 1438 de feeha 02 cle junio de 2025 e onsielera: "¡,..) Que, habiéndose realizado la

búsqueda de antecedente,s de la citada nmrca, se ha canstatadn la exrstencia en dieha clase «|e la marea:
Expediente 2023-2393252, Denominaeión §/NAPS/§ elase 40, Regr'sfro ,96976. Titular SINAPSI§ E,A,S (PY),

Comentario; Que las denominacietnes son idéntiee$ muy semeT'anfes, no podrán tener eoexistetrcia
paeífica, en Ltna misma clase, sin crear riesgo de contitsi(tn entre los c'onsumidores,-, por lo qut, de
eonformidad al artfe ula 6' cte la Ley 1294/98 de Mareas, na ha lugar a lo salieitacla,, " ===-=-="="-=

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(,,,) Que tal resolueión no dc,be

considerarse válida. ya que entre la seilieituel de ni c:eunitente y el anteeedente en euestión existe un
Acuerdo cle Cctexistencia de Mareas, suseripta en téeha 09 rle enero de 2A24, por media del eual ambas
partes se compronleten a no objetar de funna alguna, ni aponerse, por sr nt por interpósita persona, a las

solicitudes de registro ni al uso de la marca'§INAPSI§" y etiqueta atilizada por la otra parte, siemprc que las

condiciones expuestas en el acuerdo de retérencia se hayan cumpliclo a eabalidad,t'--oo'-o--'-

Que, corresponde a esta Dirección rese¡lver sobre la proce<leneia e¡ no del reeursei interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el f,ondo de la cuestión y tras el análisis de las doeumentaeiones
obrantes en el expediente, se ha pocliclo eorroborar que el recuruente acijunta a su eserito de ex¡rresión

agravios, una copia autenticada elel 'ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL" suscripto entre la titular solicitante, SINAPSIS S.A y la titular de la marea base del reehazo,

SINAPSIS E.A.S., el cual expresa: "..§EPT¡MQ; Que, las paftes se eomprameten a no objetar de forma alguna
ni oponerse, por si ni por interposita persona, a las solicitude.s tde registro ni al usa de la marea "SINAPSl§"
y/o "Logotipo" y/o "Nombre Comereial" y/o "nomltre de dominio" y/o "nambres de /as redes soeiales"
utilizado por la otra parte, siempre que las partes hayan cumplida con las candieiones del presente
acuerdo(.,,)" -------- 

--

Que, ante estas eircunstancias, esta Direeeién Generalno ve impedimentos en autori ro de

la marca solicitada y que la misma eoexista eon el anteeedente, puesto que

acordado la presencia de las mismas en el mereado loeal. --======1

han
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Resorución0229
POR LA CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIéI.¡ N. 1438 DE FECHA 02 DE IUNIo DE 2025 DISTADA PoR LA
PNAEEIÓ¡¡ DE MAREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE nEcI§Tno DE I..A N,IARcA'sINAPSIS Y
ETIQUETA', etASE 40, EXPEDIENTE N'98¡M3/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S-A. .---.----

Que, en base en las eonsideraelones expuestas, al no eneontrerse la presente solicitud de registro de
la mare a 'SINAPSIS Y ffiQUETA'denffo rlc. las prohibie iones c.stablecirlas en el Art, 2o dc. la tey N' 1294/98,
habiendose demostrado la eoexisteneia pacÍtlca de las mareas arriba ref'eridas, respetando el aeuerdo al

r¡tte han arribaelo las fit'mas titulares; esta Direeeión considera que existen suficientes argumentos para
revoear la resolue ión rr.eurrida

PORTAI{TO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

Aft.la R"EVOCAR la Resrtluc:iún Nu 1438 de fec:ha 02 de junio de 2025 dictada por la

Direeción de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prnsecucién de trámites de la solieitud de registro de la marca
'SINAPSIS Y ETIQUETA", elase 40, Expediente. No 984312023, solicitada a nombre

Art,3s

iorr Gcle¡a'l
¡L G',nti:rl 

'lc
lcil¡li¡cicn¡idt

erina
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de SINAPSIS S.A.
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ResoruciónNo 0250
POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE tA MARCAUHONEIT', EXPEDIENTE N' 9617631, CLASE 03, A NOMBRE DE AEERO S.A.C.I.

Asuneión, 30 ABR 2026

MSTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la aetuaria y eomprobado el extravfo del expediente, la Direeeién General
de Propiedad lndustrial, en eumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del e,P,e,, por provideneia de fee ha
04 de noviemhre de 2o2q dispuso la intimaeión a las partes por el plazo de eineo dfas para que presenten las
copias de los escritos, documentos y diligeneias que se eneontrarerR eR su poder."..

Que, el Art, 136 de la Ley cle Mareas estableee qlre se aplieará en forma subsidiaria las disposieiones
del Código ProcesalCivil y Penal.

Que, por aplicacién supletoria, eabe traer a eolaeién que' el Art. 350 del eódigo Proeesal eivil
establece el procedimiento para la reeonstitrrción de un ex¡rediente extraviado, y rezai "eomprcbada la
pérdida de un expediente, eljuez ordenara su recnrstitueién, la tlue se etéetuará en la siguiente farma: a) el
nuevo expediente se iniciara eon la pravideneia qae disponga la re,canstitueión; b) que eljuez. intimará a
las partes para dentro del plazo de einca dfas presenten las co¡tias de los esclifos doeumentos y diligene,ias
gue se encontraren en su pader. c:) De ellas se dará vista a las paftes, por el misma plazo, a fin de que se
expidan acerca de s¿¿ autentieidad: y d) el juez pa«lrá dis¡toner, sln sustarlr.la cián ni reeurso algnna, las
m ed i da s que co n si cl e re n eeesari as.' ---. -.......

Que, a la feeha se han realizado todas las diligeneias previstas en la norma eitada preeedentemente,
por lo que corresponde tener por reeonstituido el expediente de solieitud de registro de la marea
'HONHf', Expediente N' 9ó17631, clase 03, a nombre de ACERO S.A.C.I., y dar e ontinuidad a su tramitaeión.

PoR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las eonstaneias de autos y a las disposieiones legales
citadas,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá PROPIEDAD INDUSTRTAL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expecliente de solieitud rie registro de la marea 'HONEY',
expediente N" 9617631, clase 03, a nombre de ACERO S-A.C.I.

2) DAR continuidad a leis trámites procesales en el punto en el que se

\ l¡ NonnfqursE por cédula, '--......".."1,

! | ..
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Resorución*.0 23 1

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA "BERIER
!I+ SUN Y ETIQUETA", EXPEDIENTE No 607280, CLASE 09, A NOMBRE DE tUrS ATFREDO VIttAtM
SILVA.

Asuneión, 30ABR 
Z0Zg

MSTO: El estado actual de estos alltos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la aetuaria y eomprobado el extravlo del expediente, la Direeeión General
de Propiedad Industrial, en eumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del e,P,e ., por provideneia de feeha
24 de octuhr:e de 2olq dispusr: la intimaeión a las partes por el plazo de eineo dfas para que presenten las
copias de los eseritos, doeumentos y diligeneias que se eneontraren eR su poder,=.-

Que, el Art, 136 de Ia L.ey ele Mareas estableee que se aplieará en forma subsidiaria las disposieiones
del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplieacién supletoria, eabe traer a eolacién que el Art. 350 del eódigo proeesal eivil
establece el procedimienter para la reeonstitueién de un expediente extraviado, y reze: "Comprobaela la
pérdida de un expediente, el firc2 ordenara s¿¡ reetmstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el
naevo expediente se iniciara eon la provideneia que dispemga la reconstitución;b) que eljuez intimatá a
las paftes para dentro del plazo de cinca dias ¡tresenten las e:opias de loseserlfos dctegmenios y diligencias
gue §e encontraren en su pocler. c:) De ellas se dará vista a las partes, par el mismo plazo, a frn de que se
expidan acerca de stt autentieidad: y d) el juez padrá disponer, srr¡ s¿lsfane¡a eión Ái reeursa alguÁo, las
m ed i da s qu e co nsi d e re n ece sa ries... -.. -. --..

Que, a la fecha se han realizado todas las diligeneias previstas en la norma eitada preeedentemeRtc.,
por lo que corresponde tener por ree onstituido el expediente de solieitud de registro de la marea "BERIER
SEA SUN Y ETIQUETA', Expediente N' 6072E0, Clase 09, a nombre de Luis /üfredo Villalba Silva, y dar
continuidad a su tramitacién. -"-..

POR TANTO' atento a lo brevemente expuesto, a las eonstane ias de autos y a las disposieiones legales
citadas,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicittrd ele registro de la marea "BERIER SEA SUN
Y ETIQUETA", expecliente N" 607280, e lase 09, a nombre de Luis Alfredo Villalba Silva. :==."

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el ¡runto en el que se ha i

3) NOTIFÍQUESE por cédrrla.

i

:
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Resorucién-.1)2 32
POR LA CUAL SE RECONSTITLryE EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGI§TRO DE LA N4ARCA.ACQUAFOL Y ETIQUE"TA", EXPEDIENTE NO 710594. CLASE OI, A NOMBRE DE BOTANICA
AGROSCIENCES S.A. -.....

Asuneién,30ABR2026

MSTO: El estado actual de estos atrtos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la eoordinadora y eomprobado el extravfo del expediente, la Direeeión
General de Propiedad Industrial, en eumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del e,P.e,, por provideneia
de fecha 07 de ahril cle 2026 dispuso la intimae ión a las partes por el plazo de e ine o dfas para que presenten
las copias de los escritos, documentos y diligeneias que se eneoRtraren en su poder.

Que, el Art, 136 de la tey de Marcas estableee que se aplieará en forma subsidiar.ia las disposieiones
del Código Procesal Civily Penal.

Que, por aplicación supletoria, eabe traer a eolaeién que el Art. 310 del eódigo proeesal eivil
establece el proeedimiento para la reconstitueién de un expecliente extraviado, y rezai "Camprobada la
pérdida de un expediente, el iuez ordenara s¿r reeonstitueión, la que se efbetuará en la sigrüente forma: a) el
naevo expediente se inieiara con la provideneia que disponga la reconstitueián; b) que el juea intitnará a
las partes para dentro del plazet de cinea dfas presenten las eopias de los escritr¡s doeumentos y diligeneias
gue se encantraren en sa poder. c) De ellas se dará vista a las partes, par el mismo plaz,o, a frn de que se
expidan aeeree de su autentieidad: y d) el juez podrá dispaner, sin sustaneiacién ni re€Ltrso alguna, las
m ed i das que con si de re n ec esariás.-. -.' ='.-. =

Que, a la feeha se han realizadr¡ todas las diligeneias previstas en la norma eitada preeedentemeRte,
por Io que corresponde tener por reeonstituido el expediente de solieitud de registro de la marea
'ACQUAFOL Y ETIQUETA', Expediente N' 710594, Clase 01, a nombre de BOTANICAAGROSCIENCES S.A..
y dar continuidad a su tramitaeién, --.-.

POR TANTO, atentc¡ a lo brevemente expuesto, a las eclnstaneias de autos y a las disposieiones legales
citadas,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTIUIDO el expediente de solicittrd de registrer tie la marea 'AQQUAFOI y
ETIQUETA", expediente N'710594, elase 01, a nnmtrre de BOTANICAAGROSCIENCES S,A. =====.=======

2) DAR continuidad a los trámites proe esales en el punto en el que se ha in

ína
ederi Indusrririn Gcner¡l

3) NOTIFIQUESE por cédula.

iedad inlel:ctu:1
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Resorución.'Ifl$ 5
POR I.A, CUAL SE DECLARA OPEMDA I.A CADUCTDAD DE I.A. INSTANCI,A EN EL EXPEDTENTE DE
oPosIcIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA "IhMRTER QUATTRO.", EXPEDIENTE
tT ozyS, soucIIADA POR GD MIDEA AIR-CONDmONING EQUIPMENT CO., LXD. - -- -- -- - -

Asunción,30ABR2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conüa
la Resolución Nro. 979 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha ?O de diciembre de ^0^l se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 979 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese
agrauios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha l0 de agosto de2O22.

Que, en fecha 28 de abril de2026 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 administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os sers meses de la úlüma 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 proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, 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 última actuación del recurrente ha sido la
inte¡posición del recurso de apelación en fecha 30 de diciembre de 2021.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Reüsión de Trámites, desde la
fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 10 de agosto de 2022, ha
transcurido 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 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.

PORTANTO,
I.A, DTRECTORA GEMRAL IN]ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL ls DECIARAR operada la caducidad de Ia instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de regisho de marca INVERTER QUAI'IRO, Expediente Ne 1702348,

class-Ll, solicitada por GD MIDEAAIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.------

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca

AIR- CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD,.{4.1ü

No,FfQuESEporcédula. 
(.,; 

, 
e

K*,
ArL 3e

II.MRTER QUATTRO, Expediente Ne 1702348,
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Resorucién-.1)2 3 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOTUCIéN N'50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DIETADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE tA MAREA
,CREOLINA', CLASE 5, EXPEDIENTE NO Is?flIzAN,SQTIEITADAPOREUROFARMAPARAGUAYS,A,:=====

Asuneión, 30 ABR 2026

VISTO: El reeurso de apelaeión interpuesto pnr el representante eonveneional de EUROFARMA

PARAGUAY S.A. eontra la Resolueién Nu 50 de f'eeha 7 de febrero de 2018, dietada por la Direeeión de

Mareas, y; ---------

RESULTA:

Que. en fecha 2l de junio de 2018 se presenta el representante eonveneional de EUROEARIT,{A

PARAGUAY S.A. e interpone reeurso de apelaeión eontra la Resolueién Nn 50 de feeha 7 de febrero de 2018,

dietada por la Direce ión de Mareas,

Que, por provefdo de feeha t0 de julio de 2018 se coneede el reeurso de apelaeién interpuesto,
expresando agravios el apelante en feeha 2l de agosto de 2018, Por provideneia de feeha 2l de elieiembre de

2018 esta Diree cién llama Autos para Reseilver, =======-="=

EONSIDERANDO:

Que, la Resolueión reeuruida eonsidera .(i Que la salicltud de registra de la marea "CREALINA" ha

sido presentada para amparar las productos de la elase 5, Que habiéndose realizada el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direceión eonsidera que la misma ineurre en las proltibieianes de la
Ley D5a/58 de Mareas, que dispone que na pueden constituir mareas: "Art, 2 Íne, e) ,,, los que eansistan
enteramente en ur signa que sea el nombre genériea a designación del produeta a servieia de que se fi"afe,

o gue pueda sery¡r' en el eamercio para ealificar a deseribir alguna earaeterfstiea del pradueto o servi€ia,"
En consecueneia no ha lugar a lo solicitadct

Que, manifiesta el apelante en su eserito de expresién de agravios, entre otros argumentos: f,,)
Antes que nada, a fin de determinar si un signo es o no genérico, se deáe eamperar la ?LASE gue busca
cubrir la marca, con elS/GNO solieitado. En este sentido, la eobertura gue se prctende para CREOLINA es

"todos los productos de la clase 5". Resulta a todas luces elaro que euando uno quiere referirse a dic'hcts

productos, no SE NECESITA reeurir a la palabra 2REALINA, es deeir esta palabra na IDENTIFICAN, a

CARACTERIZAN los productos comprendidos en la elase 9. En efeetc¡, este tér¡nino ha sido ereado por mi
mandante, a frn de ofreeer determinados produetos. De esta simple eomparaeién, el Señor Direetor podrá
comprobar que el signo solieitado posee DIST/NTMD,AD sutieiente para eonstitu¡r MAR2A y por lo tanta la
Re s oluci cin reeu rri d a deáe se¡ re voesfl s ¡,,,;"

Que, coruesponde a esta dependeneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso

interpuesto

Que, en uso de las atritrLleiones otorgadas por la ley a esta dependeneia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la eomespondiente eoneesién del registro de una solieihrd de marea, nei sélo

debe considerar la auseneia de oposieiones o antecedentes, sino que el signo no se eneuentre inmersr¡

dentro de las prohibieiones que estableee la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. I de la tey N' 1254/58, las mareas son signos que sirven para eiistinguir

restricciones para el registro de una nrarc:al es elecir, diehas limitaciones a la

del registro marcario se encuentran para preeautelat' otrr:s dereehos

derecho a constituir una marca.

el

ldo

de Propiedad Inrelecrual

productos o servicios. Sin embargo, se encttentran reguladas c'n la propia nlarearia, cir.rtas
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Resorución-'Jz 3 4
POR tA EUAI SE EONFIRMAIá RESOLUCIÓN N. 50 DE FECI{A 07 DE FEBRERo DE 2018, DICITADA PoR
I-A DIRECEIÓN DE tvfARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A N¿ARCA
'CREOLINA', CLASE 5, EXPEDIENTE N' 15251/2017, SOLICTTADA POR EUROFARIvÍA PARAGUAY S.A. ------

Que, a los efeetos de determinar si la solieitud de registro de marca "CREOLINA" resulta genérica o
deseriptiva para los productos que pretende amparar, debentos preguntarnos si dicha denominacién
eonstituye la designaeión usual de los productos que solieita o resulta representativa o deseriptiva de la
ealielad u otras eualidades del servieio que solieita, En ese orden de ideas, la cobertura de productos
solieitada dentrs del nsrnenelador es uR faetor clave al morncRto de determinar la generieidad o
deseriptividad de la solieitud de autos, En ese. sentrds, la sslieitud de registro de marea 'CREOLINA'
pre'tenele obtcner eobertLlra para produetos de la elase 5. ta elase 5 eomprende prineipalmente los
produetos farmaeéuticos y otras preparaeiones para uso rnédieo o veterinarior. ---...--.

Que, la ereolina es uR nornbre genérieo para desinfeetantes euya composieién varfa según la
proeedeneial, En ese sentldo, la nota explieativa de [a elasiñeaeión de Niza nos dice lo que .a rasgos
getre'rales= ampara la elase 5: Produetos farntae'éutieas, preperaennes para usa médieo y veterinario:
prcparueictnes higiéniees pata uso médieo; ali¡nentos y sustaneias dietétieas paru uso médica ct veterinario,
alimentos para bebés; suplementos alimenticios para persones o animales: esparadrapos, material para
apósitos; materiales Paru empasfes dentales, eera dental; desint"ectantes: preparaciones para eliminar
an i m a I es d a ñ i nas: fungi e idas, herb i ci das.

Por eonsiguiente, y siendo la marca un signcl que debe seruir para idc,ntiflcar a un producto o
servieio, nos preguntamos: ¿cuál serfa la capacidad disünüva de la solicitud de registro?, nos encontramos
ante una solieitud de registro marcario euya Faetibilidad no resiste el mensr análisis.

Que, en base al análisis de los párrafbs preeedentes, en eonjunto esn la denominaeión solicitada,
verno§ que, desde el punto de vista de su er-rnjunto, trae aparejado un motivo de reehazo, pues al solicitar
CREOIINA eomo dentlrninaeién, sélo describen el produeto a ser ofi'ee ido, La denominaeién solicitada es,
sin lugar a dudas, absolutamente genériea y de ninguna manera puede deeirse que es simplemente
evoeativa, ya que haee alusién direeta,

Que, eonviene traer a eolaeién lo señalado en el Material: "Direetriees para el Examen de Marcas en
Paragttay" aprobado por Resolueión DINAPI N' 'l5glZO25r "Un signo que eonsista exe lusiva o esencialmente
eR uRa palabra quc see un nomLlre o designaeién genériea, eonsuetudinaria, eomúR, e ientífica o técnica de
un produets o servieio dctcrminedo, o de une eatcgorfa de produetos o servieios, no podrá ser apropiado
en exelusividad por ningfu eomereiante individual como merca para disünguir dichos proár.io, o
servieios. Se entiendeR eorno términos genérieos, usuales y consuetrielinarios aq-uellos qo" ,nn conocidos
y naneiados en los efreulos ernpresariales pertinentes, los eonsurnidores y el público en general para
idelrtifiear los produetos y servieios de que se trate. Esas denominaeiones permiten a los comerciantes
designar sus productos y servieios en términos que los consumidores comprendan, y poder dirigir a estos
una of'erta de venta. Diehos nombres y denonrinaeiones neeesitan ser de libre uso para todos lás actores
en el mereado a fin de que puedan elercer sus aetividaeles normalnreRte.,'1

Que, de esnformidad a lo previamente sr.¡stenrdo, existen impedimentos insupera
solrcitud pueda prosperar en regisfto, pues, eornu menciunamos previarnentg,silñilht(

que la
de la

prohibicrÉrn establecida en el art, zn inc, e),.lt,la Lc.v N' lzr4lisrje Marcas. :'-.-'=--z=--.-==i

.(
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Resorueién-'lD 3 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUEIéN N' 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN PE N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE LA MAREA
"CREOLINA', CLASE 5, EXPEDIENTE NO I5Z5U2OI7, SOLIEITADA POR EUROFARMA PARAGUAY SA. *.".""

Que, en base a las eonsideraeiones cle heeho y ele derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solieittrd de registro, ésta Dirección arriba a la eonelusién de que no es viable sr.r

registro en esas condiciones, por tanto, eorresponde eonfirmar la Resolue ión recurrida, ============

Att.la

Art.2q

PORTANTO,
I..A DIRECTORA GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AT

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolueión Nu 50 de tercha 07 de febrers de 2018, dietada por la
Direeeién de Mareas,

DISPONER el arehivo de la solieitud de registro de la marea -eREOtlNA", 
elase 5,

Acta Nu 1525t/2017, solicitada a nr¡mhre tle

Art.3e NOTTFIQUESE. - - - " - - - --- - - - - - - - - - - - " " - - -)

tora Gencral I na

Gcnrr¡l de Pr lndusr¡ial

I¡tclectuelién Nacional de Prcpicd
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Resorución-.1)2 3 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N' 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DIETADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE LA MAREA
"PROGAMER Y ETIQUETA',, CLASE 9, EXPEDIENTE N', 9491U2017, SOUCITADA POR ADEL HASSAN
AWAD.---

asuneién,30 ABR 2020

\4STO: El reeurso de apelaeién interpuesto por el representante ennveneional ele ADEI HASSAN

AWAD e ontra la Resolueión Nu 2230 de fbeha 27 de noviembre de 2018, dietada por la Direeeión de Mareas,

y: ---------

RESUtTAT

Que, en Feeha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante eonveneional de ADEI HASSAJ.¡

AWAD e interpone recurso de apelaeión eontra la Resolueién N" 2230 de fecha 27 de noviembre de 2018,

dietada por la Dirección de Mareas.

Que, por provefdo de fecha 02 de julio de 2019 se eoneede el reeurso de apelaeién interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 03 de marzo de 2020. Por provideneia de. feeha23 de ¡ulio de 2020

esta Dirección llama Autos para Resolver, ------"---=

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién reeurrida ennsielera "(,,) Que la solieiiltd de registro de la marea TPRAGAN{ER \/
ETIQUETA" ha sido presentada pere amperar los produetas de la clase g, Que habiéndose realizada el
examen de registrabilidad de la eitada mar€e, ésta Dirc.e'eién consielera que la misma ineurre en las

prohibieianes de /a Ley 1294/98 de Marc:as, qrc dispeme que ¡1¡t pueden eanstituir mar€as: rArt,2 lnc, e) ,,.

los que ecsnsistan enteramente en un signo que sea el nrsmbre genérico a designaeién del pradueto o
servicio de que se frafe, a que pueda servir en el comerci¡) para e:alifie:ar o deseribir alguna earac:terfstiea del
producto o servicio," En consecuene ia no ha lugar a lo solieitada (,,,)" -=-==-=="

Que, manifiesta el apelante en su eserito de expresión cJe agravios, entreotrosarguRrentos:"(,)Que
el fundamento expresada en la citada Resolueión es wrslb/emente inexaeta, puesta que eantünelen
conceptos y principios báslcos de Preryiedad Industrial al deterntinar lo que etbctivamente constituyc una
marca, es decir, cualquier signo que sirva para distinguir ¡troductos o servleios. En primer términa, la marea
de mi mandante se encuentra limitada a eubrir especfficarnc.nte.' "Ordenadores y Software; Aparatos de:

video; Software de juegos de cont¡tutadara: Saftwere de juegrts de realidad virtual: eaftuchos y easetes de
videojuegos;Teclados; Ratones de computadora; aparafos dc' cantrol remcsto;aecesorios para vieleojuegos
y computadoras". De ninguna maneru can la denominación solieitada se designan direeta o indirectamente
los servicios detallados en dicha clase(...)"---

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

interpuesto

Que, en uso de las atribueiones otorgadas por la ley a esta dependeneia administrativa, al me¡mento

de analizar la viabilidad para la correspondiente eoneesién clel reglstro de una solieitrrd de marea, no sólo

debe considerar la auseneia de oposieiones o antecedentes. sino que el signo no se eneuentre inmerso
dentro de las prclhibiciones que estableee la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las nlareas nos que sirven para elistinguir
productos o servicios. Sin emhargo, se encuentran reguladas en eiertas

bilitlari

'q&&

restricciones para el registro de una marca: es deeir. dichas linritaci
slac
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Resorución-'l)Z 5 5
poR Iá cuAL sE CoNFIRMA LA RESoLUctó¡¡ N. 2230 DE FEcHA 27 DE NovTEMBRE DE 2018, DrcrADA
poR LA pnnectóN DE tvfARcAS, EN EL ExpEDtENTE DE sollcrruD DE REGIsTRo DE LA MARcA
'PROGAIvIER Y EflQUETA', CIÁ,SE 9, EXPEDIENTE N' 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSANI
AWAD,-..

del registro mareario se encuentreR para preeeutelar stros derechos o interc,ses, tan váltdos como el

dereeho a eonstituir une nrarea.

Que, a lus efeetos de determinar si la sulicitud rle registro de marca "PROGAIvÍER Y ETIQUETA"
resulta getrériea o deseriptiva para los produetos que pretende anrparar, debernos preguntarnos si dicha
denominacién eonstituye la designaeién trsual de lt¡s proclrretos que solicita o rest¡lta representativa o

deseriptiva de la calidad u otras cualidacles del producto que solicita. Er'¡ ese orden de ideas, la cobertura
de protluetos solieitada dentro del nontenclador es un f'actor clave al rnomento de determinar la

getietrie:idad ei deseriptividad de la solicitrrd dc. autos. En c.se sentido, la solicitud de registro de marca
-PROGA-\IER Y mQUg1A" preten<le r¡t¡tener cot¡ertura para productos de la clase 09, que textualmente
clescritte: "Otctenaclore.s y soltr,vare: aparatos de video; sattware de Usggs de computadora; software de

)llegs§de realidad virtual; cart¿tcAos / casere.s de ¡,i¡teojtrcgos; teclaclos, ratones de computadora, aparatos
cl e c o n tro I re ¡n o t o : a eec,son os p a r a yjdg))lgaps'J c o n t p u t a d ora$. - - - - - -

Que, eonviene traer a eolación lo dispuesto en las "D¡RECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGAAY" que sc.ñalan euaRto sigue: "(...) Un signa será de'sc:riptit,o de la calidad de los productos o

servic'ios si eonsta ¡le térntinos u otos elerne,nfos e/ue se refiere a indicadores rcales o plausibles retéridos a
la ealidad, superioridad o aptitud de los productas r,r senleios, Esto incluyetérminos laudatorios que se

o a la calidad inherente
real de los praduefos o senr,ieios. P¡er ejentplo, /os s'rguienres s'rgnos podrÍan ser descriptivos de la calidad
de ciertos proda€tos o servie¡os:'LIGHT','EXTRA VIRAEN','FRESCO','StJPREMO'o'HIPER LTGERO'(,,.), El
mismo ntaterial señala: .(,.)Una eombinac'ir1n de das o más palabras en la que cada una de ellas es

ele'seriptiva de las earaeterfstieas de los propios pro,lue"tos o seryleicls, también debe considerarse
elesenptiva y no podrfa registrarse eom(, marca paÍa esos ¡troduetcts o servicios. La simple unién de
¿rlerrenros deseriptivos sr'n infnxlueir ninguna variación inusual darfa lugar a un signo igualmente
descriptivo no regisilable, Por ejemplo, las siguientes eombina¿Íone,s de palabras podrian considerarse
clesc'riptivas y no serfan registrables: "eine Co¡nedia" para servi<:ios de emisión de programas de radio y
televisicln, la produeción, exhibición y alquiler cle pelÍevlas, y la asignacién, transferencia, alquiler y otra
explataeión de los dereehos de las pelfculas; "Teleayuda" para dispasitivos electrónicos destinados a la
transmisión de voz y datex,.servicios de reparaeión <le aute:¡m(tviles y repatación de vehÍculos, explotación
de una red de eomunicacione.s, serviclos de rernolque y salvamento y servicios informáticos para la
deterntinaeión de vehfeulos; "LiNEa COSMÉfleA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador;
,../... "tf 

^lAa 
VERDE" para productos que ptteden aTusrarue a una filosafra o programa de cuidado del medio

ambiente (..,)', El subrayado es nuestro,-

Que, en base al análisis de los párratos preec.de,ntes, en eonjunto con la denomirración solicitada,
veRlos que, desde el punto de vista de su eonjuRto, trae aparejado un motivo de reehazo, pues al solicitar
PROGAN,TER Y ETIQUETA eomo denorninaeión, séls deseriben el produeto a ser ofreeido. La

deuominaeión solieitada es, sin lugar a «ludas, af¡solutamente deseriptiva y de ninguna manera puede
deeirse que cs simplemente evoeativa, ya que haec. alusión direeta.

Que, una mefe a debe servir eomo un signo distintivo que permita a los e onsumidores identificar de

mauera efieiente un produeto o servieio trente a otros en el mereado. Por tanto, resulta fundamental
e uestionarnos: ¿euál serla la eapaeidad distintiva 11e la presente marea solic.itaela para su registro?, más aún

innovaelores o difereneiadores sufieientes que les permitan destacarse de otros cffietiáóiel.coq
aearreando eon ello un riesgo para los consumidores, a quiene.s podrÍa inducir¡"átr:érror sob.refu(
ealidad de los produetos ofrecidos.-- ---------ii--ri,--,-,rr¡U*

te,niendo en euenta que la densminaeiérr pretendida por la partc' solicitante no cuenta con
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ResorueiónNn 0255
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOTUCIéN N' 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DIETADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE I.A MAREA
.PROGAMER y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N' 9491U2017, SOUCITADA POR ADEI HASSAN
AWAD.---

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 evoeativas, dieiendo: "Existe una lfuea

divisoria tenue entre los srgnos evae:ativas registrables y los deseriptivos tlue no lo san, Los stgr?os

evocativos dan una idea de cuá/ es el prctducto o serv'ic'ir¡ c:n cuestión o sol¡re sus componenfes o
características. A veces, más qtu: rtna iclea, se trata ele una eerteza, y esta es lágico puesta que, de ln
contrario, la marca seria engañosa. El signa deseriptivct tantltién designa estas m¿smas carac'terlsticas,
funciones, destino, origen, calidad, com¡xtnentes, ef¿'eif¿'ra. La diferencia está en clue la elesignaeión
descriptiva es /a necesaria c¡ usual para aquella gue se tlescribe, La evocatit¡a sientpre tendrá en s{.r

conformaci(tn algún elemento que la hará, en menñr o mayor grarlo, rie hntasfa, Alcaneederse una marea
evercativa na se qttita clel dominio p(tbliea ninguna palal>ra g(¡e se use para deseribir earaeterfstiea alguna
de productos o servicios, No s¿lcede lo mismo si se regrsfr"¿rsc" r.Jr?a designaeión deseriptiva,"r. Respeeto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las elesignaeiones genérieas definen no direetanlenfe e/

objeto en causa, sina la eategorÍa, la espec:ie et el génert», a /os qrrc peftenece ese objeto,"

Que, de eonfe¡r:midad a [o previarnente sostenirir:, existen irnpedimentos insttperatlles para que la
solieitud pueela prosperar en registro, pues, eomo menerorlamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibición establecieJa en el art. 2" ine. e) rle Ia tey Nu lT94l98 de Mareas,

Que, en base a las consieleraciones de heeho y de eleree ho expuestas, habiéndose realizado el exanren

de registrabilidad de la solicitucl de registro, ésta Direeeién arriba a la conelrrsión de que no es viatrle srr

registro en esas condiciones, por tanto, eorresponde cont'irnrar la Resslueión ree uruida. ------'"="--

DrREcctóN NActoNAt oE

PROPIEDAI)
INTEI,ECTUAI,
PARAGUAY

Art.le

POR TANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la

Ia Direcciírn etc

Rt'solttciCrn N" 2230 <lc tircha 27 rle novienrtlre de 20lft. rlictatla ¡rtx
Mare'as,

DISPONER el arr:hivo de la solieittrrl de registro ele la nrarea 'PROGAMER Y
ETIQUETA", elase 09, Aeta N'949lll2l)17, solicitaela a nombre de ADEL HASSAN

AWAD.

Cla'¡

ílirn'rtora G terlna

ri:iil (cncrll dt ¡d Iodu¡ttial

irccciór N¡cion¡i
I nttlectu¡l

Art.2e

Art.3e

' 'DERECI lO DIi N4ARe AS" - lrrrBer otHmeRdi, c'Ed,, e ABA, A[¡eledo Perrrrl., y'017 - Pag,76

NOTTFÍQUESE.
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Resorucién-.1)2 5 6
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUeTéN N'1969 DE FBcHA zB DE DIcTEMBRE DE z0zo DtgnADA poR

LA DIREcctóN nE MARcAS EN Et ExpEDIENTE DE soucrruD DE REctsrRo DE tA MARcA
'POMBEROVAPE Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N',74979/2019, SOUCITADA pOR MAURICIO
ARIEL SILGUEIM FRETES.

Asuneién,30ABR2026
MSTO: El recurso de ape.lación interpuesto por Mauricio Ariel Silgueira Fretes por dereehn propio y

bajo patrocinio de Agente de Propiedad Indtrstrial en eontra la Resolueién Nu 1969 de feeha 28 de

diciembre de 2020, dictada por la Direecién de Mareas, y, ---------

RE S U LTA:

Que, en feeha 14 de enero de 202I se presenta Marulcio Ariel Silgueira Fretes por dereeho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la
Resolucién N' 1969 de feeha 28 de dieiembre de 2020, dietada por la Direeeión de Mareas.

Que, en feeha 19 de enero de 2021 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha 28 de julio de 2021, Mauricio Ariel Silgueira Fretes por dereeho propio y balo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresé agravios. Esta Direeeión tiene por presentada la

expresión de agravios y llama autos para resolver en fee ha 27 de agosto de 2021.

CONSIDERANDOI

Que, la Resolucién recurrida eonsidera: "(...) hatliéndose realizado la búsqueda de anteeedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dieha elase ele la marea: .SABIDURÍA DEt POMBERO";

registrada con el número 421987 en fecha ll de abril de 2016 a favor ele SUR-P'I S.A. eomentario: Que ambas

denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacffica, en une misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los constunidores.-, por lo que de eonformidad al artfe ulo 6u de la
Ley 1294198 de Marcas, no ha lugar a lo solieitado (...)' :====-=

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(,,.)por nuestra parte debemos
señalar que al eoteiar la marea solieitada .POMBEROVAPE" eon la marea eonsignada eorño anteeedentes
expuestos en el informe de fsndo, a saber .SABIDURÍA DEL POMBERO" Exp. No. 1574971 a nombre de

SUR-PY SOCIEDAD ANONIMA, notamos que entre ambas existen difereneias gráfieas elaramente
perceptibles. En efecto, eabe apuntar en primer lugar que la solieitud de mi parte es de voeabls simple, en

tanto que el antecedente es una denominaeién eompuesta. Que la palabra prineipal de la marea

antecedente NO es POMBERO sino SABIDURfA que es el nermbre r¡ sustantivo, por lo que se deberá

concluir que Ias posibilidades de confusión son remotas. Repito la denominaeión POMBEROVAPE euenta

con los requisitos que Io hacen distintivo, con lieitud y especialiclad(...) --"----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la proeeeleneia o no del reeurso

interpuesto

,"--.-\
registrada, bas/tlel reehazo,Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marea

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DlNAPl, el Registro N'42J,987 de la ma
l''' I A(=

de Prcpiedad Inrckcru:1\..'
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Resolución*'0 2 5 6
PoR LA cuAL sE REvocA t¿, RESoLUctóN N' 1969 DE FEcHA 28 DE DTcIEMBRE DE 2o2o DrcrADA poR
I.A DIRECCTÓN OE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA }vfARcA
'POMBEROVAPE Y ETIQUETA*, CIáSE 35, EXPEDIENTE N. 7497912019, SOLICITADA pOR MAURICIO
ARIEL SILGUEIRA FRETES.

DEt POMBERO" a notnbre de SUR-PY S.A. vencié el 18 de octubre. de 2025, venciendo a su vez el plazo de
graeia, y la misma no ha sido renovada, habiendo t'eneeido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo
expresa elaramente el Art. 19 de la tey N' 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá
solieitarse la renovaeión dentro de un plazo de grae ia de seis meses posteriores al vencimiento (..,)".

eonseeuentemente, habiendo desapareeielo la base del reehazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo quc eorresponde revoear la resoluciórr ree urrida y ordenar la eontinuidad de los trámites del
registro de la marea 

-POMBEROVAPE 
Y ETIQUE'l'A", seilieitada por Maurieio Ariel Silgueira Fretes

Art.lo

PORTA¡.¡TO,
tA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

RHTCAR la Resolueién N' 1969 de fecha 28 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de
Mareas.

ORDENAR la proseeueién de los trámites de la solicitud de registro de la marca
-POMBEROVAPE Y ffiQUETA, elase 35, Aeta N" 7497912019, solicitada a nombre de Mauricio
Ariel Silgueira Fretes.

Art,2o

Art.3N NOTTFIQUESE,
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Resorución..-02 37
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N'533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE2022 Y N'431 DE
FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICIADAS POR I¿, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'OPTI IC, CLASE I, D(PEDIENTE N'I24ó512O2I, SOLICMADA POR
OMNIA HOLDINGS LIMITED.

Asunción,30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de OMNIAHOLDINGS
LMITED contra la Resolución N'533 de fecha 06 de abril de2022, dictada por la Dirección de Marcas, y, -

RE SULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de2O24 se presenta el representante convencional de OMNIAHOLDINGS
LMITED, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N"
533 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por Ia Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N" 431 de fecha l0 de marzo de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas
sus partes la Resolución N' 533 de fecha 06 de abril de2022.

Que, en fecha 1l de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 09 de abril de 2025la representante convencional de OMNIA HOLDINGS LIMffiD,
expresó agravios. Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agraüos y llama autos para
resolver en fecha 14 de abril de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..)Qu e la solicitud de registro de la marca OPTI K ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominación 2013-1308192 OPTILL Clase 5 Registro Titular 387464 Basf Agro B.v.,amhem (nl),
Zweigniederlassung Zurich [CH] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión
entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar
a lo solicitado(...)" ------

Que, entre otros argumentos, se agraüa el representante convencional y manifiesta: "(...)entre la
marca solicitada por mi mandante, "OPTI K" y Ia marca "OPTILL", por la cual se me rechaza, no existe
posibilidad alguna de confusión. Que, analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad
alguna de confusión entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, gráfrco, ortográfico y
fonético existentes entre las denominaciones en pugna .../... Que, aún cuando las denominaciones en
pugna, estén constituidas por las mismas letras iniciales "OPTI", esto no es óbice para que la marca
solicitada por mi mandante no sea novedosa y distintiva. Que, además es menester que la Señora Directora
tenga presente el siguiente detalle: la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada .../... uno de
los aspectos cardinales del derecho de marcas, consiste en la aplicación del "PRINCIPIO DE
ESPECIALIDAD", en virtud del cual, se considera que marcas que amparan
tengan denominaciones confundibles o casi idénticas, pueden co-existir
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Resorución*" 0 237
POR I-A CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N'533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE2022 Y N'43I DE

FECHA IO DE MAMO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K" CLASE I, H(PEDIENTE N'I246512O2I, SOLICNADA POR

OMNIAHOLDINGS LIMMD.

Que, corresponde a esta Dirección General 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, 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 conlleva a que sean confirndibles entre sí, toda
vez que el signo disüntivo que se pretende registrar posea elementos que Ie otorguen idenüdad marcaria.

En tal senüdo, Jorge 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 respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de

considerable o significativa magnitud, se puede percibir la diferencia existente entre las mismas, en el

siguiente cotejo:

oPTIK
OPTILL

(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no

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

impresión visual muy diferente.-----------

Que, 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 Ia marca

registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga

exclusiüdad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia

administraüva 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: '?ara

apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterÍsticas
tipicas, la imfresión general y los principales elementos del signo'^. En ese orden de ideas, si bien es cierto

que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "OPTI", difieren en la composición de los

demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,

en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de

que exista una confusión entre dichas marcas.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señala cuanto

sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letas o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coit
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos

I BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 194ó.

's, el número
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Resorución..-02 37
POR LA CUAL SE REVOCAN IáS RESOLUCIONES N' 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N' 43I DE
FEcFIA l0 DE MAMo DE zoz5 DIcTADAS poR LA omgcclóN DE MARcAs EN EL ExpEDIENTE DE
SOLICÍIUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K" CLASE I, EXPEDIENTE N'I246512O2I, SOUCIIADA POR
OMNI.A HOLDINGS LIMITED.

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sÍlabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominaüvos conüenen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un riúno de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN 

'z 
(...)".

Que, la marca base del rechazo cuenta con seis letras y dos sílabas: "OPTILL"; por su parte, Ia marca
solicitada cuenta con dos elementos, cinco letras y al pronunciarla, tres sÍlabas: "OPTI K". De dichas
diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonéüca, debido que al pronunciarlas una a
continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disÍmil: OPTILL

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "QE[U¿" registrada para la clase 0§ comprende: "Preparaciones para destruir y
combatir parásitos, fungicidas, herbicidas, pesücidas";mientras que la marca en trámite de registro "OE["
solicita la cobertura para los productos especÍficos de la clase 01.' "Productos quÍmicos uülizados en la
industria, la ciencia y la fotografía, así como en la agricultura, horticultura y siluicultura; nutrientes para el
crecimiento de las plantas; bio estimulantes como preparaciones nutritivas para plantas; estimulantes del
crecimiento de las plantas; bioestimulantes para plantas y culüvos; sustratos para el cultivo, fertilizantes y
preparaciones fertilizantes; adiüvo nutritivo para mejorar Ia actividad biológica del agua, el suelo, las
semillas y las plantas con fines de fertilización y biorremediación de contaminantes; abonos".---

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada y la marca antecedente no comparten la
misma clase del nomenclador. De igual manera, esta dependencia administrativa considera importante
mencionar que la marca antecedente ya se encuentra coexistiendo pacÍficamente en el mercado con otras
marcas concedidas que también uülizan la raiz "OPTI" en la misma clase en la que obtuvo su registro, la
clase 05: Offi-START, Registro No. 591740;Offi-LAC, Registro No.569989;Offi-FREE, Registro No.473839;

OPTIRAY, Registro No. 483685; OPTMSM, Registro No. 565760. Este hecho nos permite colegir que la
presente solicitud de registro también podrá hacerlo, ya que como las otras marcas inscriptas utiliza el
prefijo OPTI, pero posee otros elementos que permiten diferenciarla y le aportan aptitud distinüva.

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 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 INDUSTRTAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR las Resoluciones No 533 de fecha 06 de abril de 2022

de marzo de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas.

' ;:r, cicJt Gcnt i: l'¡e lropledlC I ndusrrill

el examen de marcas en Paraguey,pp.l4T y 266. p¡,qpü;i§o*rtde Propiedad Inrtltcrual¿ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directnces
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Resorución..1)2 37
POR Irq, CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N'533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE2022 Y N'431 DE

FECHA IO DE MARZO DE 2025 DICTADA,S POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDTENTE DE

SOLTCITUD DE REGIS]RO DE I¿.MARCA "OPTI IC, CLASE I, EXPEDIENTE N'I246512O2I, SOLICNADAPOR
OMNIAHOLDTNGS LMITED.

Art 2e ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "OPTI

IC, clase 01, Expediente. No 1246512021, solicitada a nombre de OMNIA HOLDINGS

Art.3e NOTrFÍQUESE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,

ral Ii'tt¡¡¡r
nucdl,d lndu¡tttel' li'r:t irCi'll il.it.

l¡ttlectuel
Dirtcción Nacicnal

LIMITED,.
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Resorución."oz 5 B
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 582 DE FECHA 07 DE ABRIL DE2022 DISIADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'OMNICALN,
CLASE 3I, EXPEDIENTE N' 1247 O IaOzI,SOLICIIADA POR OMNIA HOLDINGS LIMMD.

Asunción, 30ABR 
1016

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de OMNIAHOLDINGS
LIMffiD contra la Resolución N' 582 de fecha 07 de abril de2022, dictada por la Dirección de Marcas, y, -

RE S U LTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de OMNIAHOLDINGS
LIMffiD., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 582 de fecha O7 de abril de2O22,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de mayo de 2022 frrc dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024, el representante convencional de OMNLA HOLDINGS

LIMffiD expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha l8 de noviembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca OMNICAL ha sido

presentada para amparar los productos de la clase jl. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominación 2011-1109509 OMNI Clase il Registro Titular 36ó131 Agrotec S.a. [PY] Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfrca, en una

misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artÍculo
6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (. )' -

Que, entre orros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)enfre la marca solicitada por mi
mandante, "OMNICAL" y la marca "OMNI", por la cual se me rechaza, no existe posibilidad alguna de

confusión. Que, analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión
entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, gráfico, ortográfico y fonético existentes entre
las denominaciones en pugna .../... Que, aún cuando las denominaciones en pugna, estén consütuidas por
las mismas letras iniciales "C A L", esto no es óbice para que la marca solicitada por mi mandante no sea

novedosa y distinüva. Que, de lo afirmado en el párrafo anterior resulta que mi mandante ya üene
registrada la marca "OMNICAL" en la clase 01, bajo el reg. No. 54i191 de fecha Oj de mayo de 2022 y coexiste
con la marca "OMNI" en la clase 01(.')

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

interpuesto

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N'
nombre de Agrotec S.a. y su renovación Registro N' 540877 se encuentran

a Gen
cner¡l rle

I Interina
ri¡¿.1 Indusrrial

a "OMNI" a

Cancelada; en virtud del Oficio Judicial ingresado bajo entrada N' 24102139 y
I

disp

ó¡ Nacio¡¿l de ad Intelecruai
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Resorución..1)2 5I
POR LA CUAL SE REVOCA Iá. RESOLUCIÓN N' 582 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR Iá,
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS1RO DE LA MARCA "OMMCAL"
CLASE 3I, EXPEDIENTE NO I247OI2O2I, SOLICITADA POR OMNTA HOLDINGS LIMMD.

la §.D. No 770 de fecha 5 de sepüembre de 2024 que copiada textualmente en la parte resolutiva dice: 1-

HACER LUGAR a ]a acción sobTe CANCELACTÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO

promovida por OMNIA HOLDINGS LIMITED contra AGROTEC S.A. y en consecuencia; 2- ORDENAR la
declaración de la cancelación de los registros de la marca "OMNI", clase il, registrada en fecha 14 de agosto
del2O12 bajo el N" j66.li1y renovado en fecha il de marzo de 2022 con el N.' 540877.-

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca "OMMCAL", solicitada por OMNIAHOLDINGS LMITED.

PORTA}ITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCARIa Resolución N" 582 de fecha 07 de abril de2022 dictada por la Dirección de Marcas.ArL 1o

ArL 2o ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de Ia marca 'OMNICAL.,
clase 31, Acta N' 124701202I, solicitada a nombre de OMNIAHOLDINC'SUMffiD..

ArL 3o NOTFÍQUESE. --------
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Resolueión-'-02 5I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N' 92 DE FECHA 10 DE MARZO DEhOLZDIETADA POR tA
pmpcctóN DE ASUNToS MARCARToS Lrrcrosos, EN EL ExpEDTENTE DE souerruD DE RgetsrRo
DE LA MAREA'CEDETEE', CLASE 42, EXPEDIENTE N' 1?926/202I A NOMBRE DE TEENOMYT S.A, ="===='=

Asuneién, 30 ABR 20?0

MSTO: el recurso de. apelación interpuesto por
SUDAI\4ERICA}.IA S.A. en contra de la Resolueión N' 92 de

Direccién de Asuntos Marearins titigiosos, y; --====-=====

la representante eonveneional de eETEe
fleeha l0 de marzo de 2022, dietada por la

RES ULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2022 se presenta la representante eonveneional de la firma CETEC

SUDAN4ERICA¡,¡A S.A. e interpeine Reet¡rso de Apelaeión en contra de la Resolueión Nu 92 de feeha l0 de

marzo de 2022, dictada por la Diree e ión de Asuntos Marearios Litigiosos,==

Que, en feeha l3 de mayo de 2022 fue dictada la provideneia que eoneedió el recurso interpuesto,"-=-

Que, eR feeha 14 de junio de 2022, la representante eonvencional de la frrma eETEe
SUDAN4ERICA¡.{A S.A. expresó agravios; en feeha 2§ de julio de 2822Ia representante eonveneisnal de la

firma TECNOMYL S.A. eontesté el traslado de los agravios. En feeha l0 de agosto de2022, esta Direeeién
dicté la provideneia de Autos para Resolver. ===========

CONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolución eonsidera que: .(,..)al realizar el cotejr.t de las mareas 2EDETE?
(marca solicitada) vs, C 1ETEC (marea oponente) se pereibe a simple vista que entre las mareas en pugna
existen diferencias en /os aspeetos visual, fonética e ideológieo, paseen elementos que permiten
identificarlas plenamente una cle la otra; además, cabe mencionar que la salic:itante Xa pasee rcgistrada su
marca CEDETEC en la elase 36, cctn la e'ual la rnarca oponente ya se en€uentra €oexistiendo, Qtte,la ¡narca

solicitada ¡tretende el registra para identifiear los Servjr:ir¡s cle: ingenieros y cientffr€os eneargadas rle
efectuar evaluaciones, estintacic¡nes, investigaciones e intttrntes en los ámbitos eientffreos, teenalógieos S,

agrÍcolas, inve,stigación y desaralla de nueve* produe'tcts, prospeeción e investigación geológtea,
investigaciones qufmieas, servieios de eantrol de ealidad. eansulta sobre la proteeción del mediaambiente,
cctmprendidos en la elase 42, mientras grre la marea basc: elc. la oposieión eamprende tados kts pradue'k»s
de la clase 7, Que. basta visualizar/pronuneiar las marcas de seguiclo para apre€iar las difereneias grátieas y
auditivas gue exr'süen. CEDETEC y C eETEe no dejan la misma impresién(,,.)" *=="==-=

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(,,,)Basta meneionar una marca

después de la otra para eomprabar gue no es cieffo la nteueionado en la resalución, La fanética de: ambas

tnarcas es idéntica, la sola presencia de la sflaba DE na lagru apnrtar distineién alguna a la ¡narea salieitada,
Por otro lado, el hecho de que la marea se halle registrada en la c:lase 36 na es argumento para rechazar la

oposición promavida. En el caso de at¡ros nos eneantramas eon mareas que tienen relaeión en los servlcios
qae protegen, como lo son /as c/ases 7, 37 y 42,los cuales son scv"vrclns gue no guatdan relaeión alguna e:on

los comprendidos en la clase 36. El argumento del a-quo eqe par el heeho de estar registrada en la elase'16
(Servicios de seguros; operaciones á¡¡ancieras; opc"raciones ¡noneüa¡'l'as; negaeios inmobiliarios) na se

ajusta en absoluto a los principios g¿,e rigen la materia.../... En conereto las marcas e CETEe Sr 2EDETEe san
sumamente similares, cuasi idéntieas, razón que llevará sr)ro a la confusión a la asaeiación
lo cual en materia marcaria signifiea un elara perjuieio tanto para e/..ffi
previamente registrada como para el públieo eonsumidar. (,..)" --------------ft,

tellna
lndurtritl
lnttlectu¡1

\
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Resorución*.-02 5I
PoR tA euAL sE eoNFtRrúA LA RESoLUetóN N' 92 DE FEcFtA lo DE t\4ARzo DEzozzDICTADA poR t-A
DIRECEIéN DE ASUNTOS MARCARIOS LTflGIoSos, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE t"A MAREA *EEDEIEC', EIáSE 42, EXPEDIENTE N' 13926/202I A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. ...-....

Que, la parte solieitante en su eontestación de agravios expresal "(,..) Mi representada, la reconocida
ernpresa TE€NOMYt S,A., propietaria de los siguientes registros de marcas: - CEDETEC, elase 16, Registros
N" 545872 eon fee ha de veneimiento l0 de lunio de 2A72. - CEDETEC, elase 36, Registros N' 536285, con
Feeha de veneimiento el 22 de dieiembre de 2031. Siendo asÍ la presente solieitud de registro de marca una
extensión de los dereehos adquiridos en base a los registros de mareas citados anteriormente y no asÍ una
alusión al registro de marea e eETEe Y ETIQUETA ...1.., ta presente solicitud de registro de marca está
linritada servieios agrfeolas y ambientales, mientras que las mareas de la adversa se dedican al rubro de la
fabrieaeión de máquinas y equipos, asirnismo la instalaeión y mantenimiento de los mismos .../,.. Surge a

simple vista que las mareas enftentadas son diferentes desde los planos visual, fonétieo y coneeptual,
rnotivs por el eual existe posibilidad de una eventual eoexisteneia paeífica entre las mismas(.,,)" -..---.--..

Que, eorresponde a esta Direeeión resolver ssbre la proeedeneia o Ro del reeurso interpuesto, y la
eonseeuente eoexisteneia o no de las rnarcas CEDETEC (solieitada en elase a2) y la marea C CETEC
(registrada en las elases 7 y77).

Que, al inieiar el análisis de las denominaeiones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
rlesde uRa visión de conjunto, eomo es regla general en el derecho mareario, sin artificiales
destrtembraetones y euyo objetivo es advertrr si la percepeión de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta mancra, comespondc a esta instancia adrninistrativa determinar si las marcas en cuestién

¡ruc'detr o no ser eonfundidas en el mereado, tras un análisis desde la óptiea de los eventuales
eonsurnidores, == === ==. - "

Que, en ese orden de ideas, eoresponde a esta instaneia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de eont'usiéR entre la solieitud de regisffo de la marca "CEDETEC", clase 42, con la marca
oponente'e eEfEe' elase 7 y 97. -----=-

EEDBTEE

C EETEC

(marea solieitada)

(marea oponente)

Que, si bien es eierts que las denornrnaeiones analizadas contienen similitudes entre sí, no
neeesariarnente eausarán eonf'usión en el seno del públieo eonsumidor pues, en su eonjunto, dejan una
irnpresién visual rnuy diferente. :=.=-'.-

Que, siguiendo esta lfnea de razonarniento, esta Depencleneia es de la tesitura que no se puede
rleelarar eonfurrdibles a las marees por el sok¡ heeho de que dentro de su estruetura existan letras o
elementos eR eornún, siendo que eomo se sabe el análisis debe ser en eonjunto. El tratadista Otamendi,
expliea eiertss eriterios a ser tomados en e uenta para realizar Lln correcto análisis ele eonjunto, los cuales
hemos tontado eR eueRta para [a resolueién del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

e ontinuae ió n " ...8n prineipo, es el eonjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
cepemdes en fama ubideda (2a7s.,".--"--

Que, analizando el eampo ortográfieo y t'onétieo de la marca solicitada "CEDETEC" y la marca
oponeRte ne eETEe', por rnás que eompartan letras no se leen de la misma
eote¡ar diehas mareas. ta eomposieión de la marea solieitada "CEDETEe" es cli

eETEe', el heeho que eompertan letras no es motivo pare eoneluir que sea

'): '
Gcneral dc Propiedtd lndurrrial

Nacional de Propirdad Intrlectual

I Det'pelru de N,leraeB, f6rge Otarnendi, Editor.ral: LextsNeti§ - Al¡c['do.Pcrrot qñei: ZOui
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Resolucién-.:0-2 5I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 92 DE FEEHA IO DE MARZO DE 2O2Z DIETADA POR tA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO
DE LA N4ARCA'CEDETEC', CLASE 42, EXPEDIENTE N' 13926/202I A NOMBRE DE TEENOMYT S.A. ========

en el orden y conrpnsicién de la denominaeión genera uRa difereneia eR su estruetura ortográfiea y por
ello también se proRuneian cliferente. --=---"--=

Que, al respeeto, las "D/RECTRI9ES PARA EL EXAMEN DE MAR2AS EN PARAGUAY" señalan euanto
sigue: "(,,,) La eomparación visual de /as marcas de:naminatrvas se basa en un análisis del nilmera ,r la
sec¿¡encja de las /efras o caraeteres, la posición de las palabras a de kts carae teres e aineidentes, el númer¡¡
de palabras y la estructura de /os sr§nos (por ejemplo, los elementos denominativos separadas a unidas
mediante guiones) /.,.7 Se entenderá gue exrste similitud fonétiea si el sonido de la pranuneiaeión de las
elementos verbales de los srgnos e amparados lirese el mismo, o lo sufieientemente eereana para gue na se

puedan distinguir auditivamente, Los elementos elave para determinar la imprcsión fonétiea general de un
signo denominativo son sus letas y sflabas y El examen de las sflabas
comLmes revisfe una espeeial importanc'ia al comparar marcas lbnétieamente, ya que una similitud tbnéfiea
estará cletenninada por las sflabas comunes y su eombinae iein idét-ttica a similar, Par ejempla,ias srguie.ntes
srgnos denominativos eontienen algunas sflabas iguales pera atras dllbrentes o L:ot1 un ñtmo tle
pronunciacién difbrente por lo que son fbnétieamente diferentes: Signo anteriar ?LENOMN Signa
posterior ALEOSA N ¿ (.,,)'i -----"---'

En tal sentids, Jorge Otamendi sostiene quer 'El deree'ho mareario no protege prefr¡os o partf€ulas
comunes cuando na eonstituyen por sÍ mismos el signo distintiva," En ese sentido, eomo es sab¡do, la

proteeeión de las nrareas se extienrle al eonjunto del signo distintivo y no a sus elerrentos tomados de

forma aislada. Por ello eabe afirmar que la proteeeién otorgacla a la marea registrada e eETEe se extiende
al uso en eonjunto del signo denclminativo asl presentado, y no le otorga exelusividad sobre sus elemeRtos
tomados de forma separacla, raz.6n por la cual esta <lependeneia administrativa considera qrre tales
elementos pueden fsrmar parte de otra marea 'ar.in en la misma elase- toda vez que la marea posterior
posea elementos que la diferencien de la mare a anterior.

Que, en cuanto a la eobertura de las mareas enfl'entarlas, la marea oponente e eETEe posee el

registro de su marca en la clase 07 para forlos los pnxluc'tr¡s de la clase, la e'lase 7 comprende
principalmer¡te /as máquinas St las máqrúnas herramienfas, asÍ cono los matare§; y tarnbién posee el

regisüo de su marca C CETEC en la clase i7 para /os "servicias de mantaje, reparaeión, manteninienra y
puestas en marcha de grupos eletrrigencts eleetroeon?pensor?s, mataeornprensores, for?Fs de iluminaeirln
y secadoras de aire: servicios y reparaeirln rle heramtentas neuntátieas a saber martillos
rompepavimenfo.s"; mientras que la marca solicitada CEDETEC pretende elregistro en la c/ase 42 para las
"Servicias cle ingenieros y cientfficos eneargadas de efee'tuar evaluacianes, estimacie¡nes, lhvesfrgaciones e

infr¡rmes en kts ámbitos c'ientílicas, tee nalógieos y agrfc:alas, investigaeián y desarrollo dt) nuet r¡s

productos, prospeeeión e investigaeión gealógica, investigaerones qufmieas, servieias de eontrol rle
ealidad, eonsulta sr¡á¡e la proteecián del medio amhiente".

De la cotrertura señalada vemos que la naturaleza <1e lo que se protege en las elases meneionadas es

fundamentalmente distinta: la clase 42: ampara servieios intangibles de eornplejidad inteleetual y teórica,
comprende especÍficamente los selieios prestarftrs por ingenieros y eientffieers en la realizaeién r-le

evaluaciones, investigaeiones, prospeeeién geológiea, er¡ntrol de ealidad e investigaeión y d llo rlr,
nuevos proclrrctos; la clase 7: Ampara produetos tangibles, eoneretamernte máqui

herramientas, nrotores (excepto para vehíeulos terrestres) y hr:rramietntas rneeánicasi'laJ

servicios de naturaleza fisica y tée niea o manual, eoncretamente la instalaeién, el'ma

r Direcci(rn Nrcional dc Prrrpiedud Inte lcctugl ( DIN A Pl ), I )ltvrtri*¡ purq d evonrcn ie nruttns en Pa¡nguut,, pp, 147 y 366
https:/,/rvwrv.dinapi. qor,.nv/portai/v3/nropiedad-industri¿lAnarcas/directrices

Cnstaldo

eneral lnterina- 
.

,1" Frnnird¡d lndu¡tttal
1 Clltsilic¿rcitirr tlc Nizu, 1.1 cdicirin. vcrsirin l0l(r. [)isnoniblc cn: lntdtctuel



DIRE€EI6N NAGIONA! DE

,ff ,*.q, GOBTERNO II¡;I- PARAGUÁI
\§P PARAGUAY REKUAI

v& PROPTEDAT)\id INTELECTUAI,
PAñA6UAY

Resorueión-.1l2 5I
POR tA EUAI SE EONFIR]VTA LA RESOLUEIÓN N' 92 DE FECHA IO DE }üARZO DEhOL}DICTADA POR LA
PMEEEIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LTflGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.'D DE REGISTRO
DE tA MAREA'CEDETEC', CLASE 42, EXPEDIENTE N' 13926/202I A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. ........

reparaeién de objetos, maquinarias o herranrientas para devolverlos a su estado original, Ncl existe similitud
intrfnseea entre un servieis de eonsultorla o investigación eientifiea (elase 42) y una maquinaria o motor
industrial (elase 7); eorno tampoeo existe una similitud inherente entre realizar un estudio geolégico o de

impaeto arnbiental (elase aZ) y el montale, reparaeión, mantenrmiento y puestas eR mareha de grupos
eletrógenos o heramientas neumátieas a saber rnartilleis rornpepavimentos (elase 37).-------

n dieho respceto, es eonveniente reeordar que el sisterna seguido por nuestro sistema mareario es el

eonoeido corlro anielaEe, en virtud del Art,7u de la Ley de Mareas, el eual supone la presentaeién de una
sola solieitud de registro de rnarea por cada elase en la que se pretenda el registro, tramitándose eada

solieitud rnediante expedientes separados, De ells deriva uns de los principios marearios fundamentales, el

de espeeialidad, el eual eonstituye la eseneia rnisrna de la nrarea pues, esta sólo adjudiea proteeción a la
eategorfa de produetos r¡ servieios pere la que ha sids e reada, tas mareas en pugna ¡g comparten la misma
elase del nomenelador internaeional. :==="

Adernás, cs importante meRcronar que la finna solieitante ya posee registrada la marea CEDETEC en
las elases l6y ?6 (Re$süos N' 545872 y 5?6285), Por lo quc cs posible e olegir que no existe mala fé por parte
del solieitante y que la presente solieitud eonstituye, seneillamente, otra versién de una marca ya

e oneediela a su Favor,

Por tanto, resulta plenamente viable una eveRtual e oexisteneia pacffie a entre las marcas CEDETEC en
la elase 42y la marea e eETEe en la elase 7 y 37, ----

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho expuestas, esta Dirección arriba a la
eonelusién de que las rnarcas en pugna son sufieienternente diferentes entre sl, originales, distintas una de
otra eR todos los planos de eornparaeión, por tanto, eomesponde eonfirmar la Resolucién recurrida

PORTA¡ITO,
LA DRECTORA GENERAT INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolueión Nu 92 de feeha l0 de marzo de 2022 dictada por la
Direceión de Asuntos Mare arios titigiosos.

Aft.lq

Art,2e

Aft.3q NorrFfeuESE por eédula. ,mF

ORDENAR la prosecueién de los trámites ele la

"CEDETEC', elase 42, Expetliente Nn 139261202la,

t!.. I
r :-i

tl,

\j

solieitud de rc.gistro de la marca
I.LJ

.lr(l
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Resorueión*'0 240
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIéN N' 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DIETADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE tA MAREA UAUROEORT",

CLASE 05, EXPEDIENTE N' 50092/2021, SOLIEITADA POR PARTNERGROUP SOEIEDAD ANÓNIMA

Astrncién, 30 ABR 2020

VISTO: el reerlrso de apelaeién interpuesto por el representante esnveneional de

PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIM en eontra ele la Resoluc¡én N' 389 de freeha 23 de febrero de2O??,

dietada por la Direccrón de Mareas, yt---=----.-==

RESUTTA:

Que, en feeha L4 de septiemtrre de ?AB se presenta el representante eonveneional de

PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNh4A e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión N"
389 de feeha 23 de febrero de 2023 dietada por la Diree eién de Mareas,

Que, en fecha 05 de oetubre de 2Q23 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso

interpuesto

Que, en fecha 06 de noviembre de 2AB el representante eonveReional de PARTNERGROUP

SOCIEDAD ANÓNII\,IA expresó agravios, Esta Direeeién General tiene por presentada la expresión rle
agravios y llama autos para resolver en feeha 09 de noviembre de 2023. :==='

EON§IDERANDO:

Que, la meneionada Resolueién considera que: "(..)Que la solieitud de registro ¡le la marea
AAROCORT ]ta sido presentada para amparar los prorluctas de la clase 5, Que habiéndase realizada la
búsqueda de anteeedentes de la citada marca, se ña ronsfatado Ja existeneia en elicha elase de la marea:
Expediente Densminaeión 2021=2198485 AEROOORT elase 5 Registro Titular t4985V MEGA LABS S,A, [UY]
eomentario; Que las denominaeiones son easi idéntieas, muS, semejanfes, no podrán tener eaexistenda
paeÍfiea, en una misma e/ase .sln erear riesgo de confusión entre las eonsumidares,=, por la que de
conformidad al artlcula 6e de la LeI 1294/98 ,Je Mareas, no ha lugar a lo solieitada(.,,)'=========

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante eonveneionaly manifiesta: -(,,,)Es eierta que

las marcas tienen en eomún el mismo sufrjo "CQRT". Sin embargo, como pltnto pñneipal en el anáüs¡s enfre
ambas denominaciones, eonviene tener presente que en nuestrc¡ pafs eo-existen numerosas rnarcas euyos
registros han sido eoncedidos a nambre ¡le difbrentes titu/ares para amparar produetas de la elase 5
(cinco), que utilizan eomo parte de su denominación el mismo sufijo formada por las letras.eORT" ,,,/,,, Las
registros concedidos por la propia Direceión tle la Prctpiedad lnriustrial, señalados más arriba, denotan ean
claridad que pare tales casos na ha tenido reparo en eoneeder mareas ean caraeterfstieas similares a la que
mi mandante ha solicitado, que cumplen con los requislüos ele novedad y espeeialidad, requeridas por
nuesfra ley. La denegación del registro de la marea salieitada en esros autos resultarfa en eonseeueneia
inadmisible, ilegal y diseriminatoria ,../... el prefija "AERA" incarparada a la denaminaeión ele la marea
"AEROCORT" es evoeativo de aire ,,./... La marea 'AURO1ORT" solieitada por mi mandante tiene ttn prefrja
diferente y por ende no evoea el mismo signifreada ,,,/,,,CItra aspeeto relevante, es Eue mi mandante ha
limitado la solieitud para distinguir exclnsivamente: "pradueto antiinflantataria para el tratamienta de
diversas enfermedades oculares"(,.,)'i --'-'--

Que, eorresponde a esta Direeeién General resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso

interpuesto ".".===-:=

Que, en primer
desmembraciones, de

término, las mareas en cuestién cleben ser analizadas en artitieria les

/íq*-+

Interina
rGcneral 

de propicdad lndulriitl
'i:-!r" rl ii Iir";l,l¡d I.rclerr¡¡l

forma sucesiva y no simrrltánc:a, el resultado que arro
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Resorución-.Jz 40
PoR t"A. euAL sE REVocA t¿, REsoLUctóN N' 389 DE FECHA 23 DE FEBRERo DEzoz3 DICTADA poR r-A
BmseetéN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE Iá N¿ARcA,'AuRocoRT",
etá,sE 05, ExPEDIENTE N'50092/z0zl, solrctrADApoRpARTNERGRoup socrEDADaNó¡¡ltr¿¡

eriterio que debe prirnar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien
eornpaften elernentos en eomún ello no neeesariamente eonlleva a que sean eonfundibles entre sÍ, toda
vez que el signo distintivs que se pretende regrstrar posca elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene quei "El dereeho mareario no protege pretijos o partÍculas
€omuncs cuanda na eonstitttyen por sf nisaos e/slgn a d¡stintiva, '-....---....

Que, a los efeetos de cotejar las marcas en pugna, existen eriterios generales avalados, tanto por la
doeffina eorno por la;urisprudeneia, que permiten sopesar las sirnilitudes dentro de los eampos gráfico y
Fotrétieo, asl er¡rno del aspecto ideológico o cunceptual, Además en su conjunto, deben ser tenidas en
euc'nta las esberturas. Al respeeto, vemos que no exrste similitud suliciente ni mueho menos de
er¡nsiderable o signiñeativa magnitud. Se ¡ruede pereibir a sinrple vista la dif'erencia exIstente entre las

mlsniasi===-

AURoegRl

AEROEOET

(solieitada), y

(base de rechazo)

Que, si bien es eierto que las denominaeisnes analizadas eontienen similitudes entre sÍ, no
neeesartantcRte eausarán eonfusión en el seno del públieo eonsumidor pues, en su eonjunto, dejan una
impresión visual rnuy diFerente,===-=======

Que, eottto es sabido, la proteeción de las mereas se extiende al eon¡unto del signo distintivo y no a

sus elernentss tornados de forma aislada. Por ells eabe afirmar que la proteecién otorgada a la marea
registrada se extiende al uso en eon,unto del signo denominativs asf presentado, y no le otorga
exelusividad sobre sus elernentos tornados de forrna separada, ruzón por la cual esta dependeneia
adrninistrativa er:nsidera que tales elementos pueden formar ¡rarte de otre marca -a(rn en la misma clase-
toda vez que la rnerea posterior posea elementos que la difereneien de la marca anterior.

Que, expresa el Dr. Breuer eR su litrro "Tratado de rnarcas de fábriea y de comercio" que: 'Para
apreeiar la pasibilidad de confusión no son determinantes los cliversos detalles, sino las características
tfpicas, la imryresion general y los prineipales elementss del signor, En ese orden de ideas, si bien es cierto
que eRtre las densminaeiones existen ciertos elementos en común, difieren en la eomposieión de los
dentás elementos, por ello no neeesariamente causarán eonfusión en el seno del público consumidor pues,
en su eon¡unto, soR diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de
que exista una eonfusión entre diehas mareas.

Que, al rcspeeto, las "DRE?TRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señala cuanro
siguel "(.,.) La eamparaeión visual de las marcas denontinatir?s se basa en un análisis del núntero y la
§eeueneie de laE lefus o eametetes, la posiei(tn de las palabas o de los caraeteres eoineidentes, el número
de palabras y la esffuetura de los signas (por ejentpla, los elemcntos densminativos separados o unidos
mediante guianes) [.-] Se entenderá rTue ex§te similitud fbnét¡ee si el sonido de la pronuneiaei,3n cle los
elementos verbales de las srgrtos comparados lt¡ese el miEno, o lo Eufieientcmente ceraeno para que no se
puedan distinguu' aud¡tivamente. Los clementos elave pan detetminar la impresión fonética genenl de un
signa denomnadvo Eon sus lefras y sflabas y su orden y aeentuaeiín patieulares, El examen de las sflabas
cantLtne§ reviste u na espeeial i mportancia al com¡tara t' mareas fiinétieant ente, ya.
estará determinada par las silal>as comunes )'su ertrnbinae tón idéntiea o simi
signos denaminativas eantienen algunas sflabas iguales ¡tero atras

trfftcrina
irdad lndustrirl

itr'Ñr,irirr a. f"iltdrd l¡telecruaiI BRF:UER M, Perlrn e , Tr'*tudo rle ftreruqs de táb¡icu y rle curneruiu, E(litonál ltohins, ttrrenos r\ires, 194r,,
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Resolueién Nu

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 389 DE FECHA 23 DE FBBRERO DE 2023 DI TADA POR tA
DIRECCIÓN DE N4ARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE tA MAREA UAUROEORT',

CI.ASE 05, EXPEDIEI.M Ñ' IOO9Z/ZO2I, SOLIEITADA POR PARTNERGROUP SOEIEDAD ANÓNIMA

pranunciaeión diferente por lo que san fonétieamente rfiferentes: Signa anterior CLENASAN Signa

poste ri or ALEOSA N ; (,,,)'i "" " - ""'

eue, las densminaciones enfrentadas difreren en la eomposie ién de sus respeetivos prefilosiAURO =

AERO, es asÍ que aunque las mismas compartan sus desineneias, esta difereneia eR sus rafees ortográfreas

genera una fuerte distincién fonética, debirlo que al pronuneiarlas una a eoRtiRuaeión rle la otra, tenemos

que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disfmil: AUROCORT'AEROCORT.

eue, al realizar la btisqueda en la trase de datos de la Institueión. se eonstató que la firma solieitante,

PARTNERCROUP SOCIEDAD ANÓNIMA. ya es titular delRegistro N'541993 para la mar€a "AUROCOAT'en

la clase 05. Este antecedente permite inferir que la inteneión del solieitante eon la presente sslieituel es

obtener una marea con caraeterfstieas sirnilares o que forme parte de una familia de mareas, dado el suflio

"AURO" compartirlo

Que, al realizar el e otejo de las e oherturas de las mareas analizadas en el easo ele autos, veRlos qtre la

mare a base de rechazo 'AEROCORT" retgistrada para la glgse-Qleomprende todos los produetos de la e lase:

"ta clase 5 eomprende prineipalmente los productos farrnaeéttticos y otras preparaeiones Para uso médiet¡

o veterinario!; mientras que la marea en trámite rle registro "AIJB§l§Qfif," solieita la eoberttra para los

productos especffieos de la glesglQf,' "Antiinflamatoria para el tratamienta de diversas enferme«latles

ocLtlares".

De la cobertura señalada vemos que, aunque las mareas enfrentadas e:ompartan la misma elase del

nomenclador, la presente solicitud se eneuentra limitaela a produetos espeeffieos dirigidos a tratar

enfermedades y afecciones oeulares. --"""-'
En ese sentielcl, esta depentleneia arlnlinistrativa et¡nsidera importante nreneionar qLle existen tltras

marcas registradas en la e lase 05 que tarnbién utilizan el elemelnto "CORT' eomo parte de su denominaeiÓn

y que se encuentran coexistienclo pae Íficamente, Al respeetcl, al realizar la btlsqueda en la base de datos r{el

sistema informático institucional se verifiean los siguientes registros: I\4§(CORT, Registro N" 4603671

FRECORT, Registro N" 600414, NULAREF CORT, Registro N" 513005; NEOXETIC CORT, Registro N" 529879:

extremo que demuestra la e r:existeneia de clenominae iones sirnilares registradas en la elase 05 a nonrtlre rle

diferentes titulares, por ende, esta Direeeión no eneuentra fundamentos legales que irnpidan que la

solicitud de registro aetual puecla ProsPerar en registro.

eue, en base a las eonsieleraeiones de heeho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el

examen de registrabilielad ele la solie itud de re.gistro; ésta Direeeie'rn Ceneral eonsidera que es un signo eluel

posee las earacterlstie as nee esarias para su registrert por eronsiguiente, y al nn eneontrarse inserta dentro de

las prohibiciones de la Ley N' 1294/98 de Mareas, e orresponde revoear la Resolueitln ree urrida

POR TANTO,

LA DIRECTOM GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.Ie REVOCAR la Resolueién No 389 de f'echa 23 de febr,e4q$*
Dirección de Marcas. ""--"''írl"'-l'-:i-¡

4

aldo
Intctina

lndustriai

i ntelec t ual

{',
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Resorucién-.1)2 4 0
PoR tA euAt sE REvoeA LA RESotuctéN N' 3Be DE FEcHA 23 DE FEBRERo DE 2oz3 DTcTADA poR r-ApRceetÓN DE N{ARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE soueauD DE RsctsrRo DE LA N4ARcA,AURocoRT",
etASE05'ExPEDlENTEN.50092/2o2l,SoLlCITADAPoRPARTNERGRoUPSoclEDADaNÓrun¡¡,

Art,2c ORDENAR la prosecucién de trámites cle

'AUROCORP, clase 05, Ex¡rediente. No
pARTNERGRoUp so ctEDAD aNé¡.¡rue.

A¡t.3E NOUrlquESE. ==..-.....

la solicitud de registro de la marca
5OO92l2OZl, solicitada a nombre de



DIRECCIÓN NACIONAL DE

WI§$TiE8$8O,
tK ^\. GOBIERNO nnr PARAGUAI
\§É PARAGUAY REKUAI

PAFAGUAY

Resorueién-'A/ 4 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1191 DE FEEHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DISTAD-A
poR LA pr.rcctóN DE ASUNToS MARcARIoS Lrrrcrosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLretTUD DE
REGISTRo DE LA MARcA "cM coRponeetóN MERcANTIL", cLASE 35, EXpEDIENTE N' z83z3lzozz A
NoMBRE DE coRpon¡ctóN MERcANTIL s.A. -------

Asrrlrcrén, 3 0 ABR 2026

VTSTO: el recurso de apelaciirn interpuesto por la representante eonveneional de CENTRO DE

N4AIERIALES S.A. en contra de la Resolucién N' llgl de fecha 29 de dieiernbre de 2023, dictada por la

Direeción de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; =--=-""---=

RE S U LTA:

Que, en feeha 23 de febrero de 2Q24 se presenta la representante eonveneional de CENTRO DE

I4AIETALES S.A, e interpone Recurso de Apelaeión en eontra de la Resolueién N' llgl de feeha 29 de

dieiembre de 2023, dietada por la Diree eién de Asuntos Marearios Litigiosos,==

Que, en feeha 24 de abril de 2024 fue dietada la providencia que coneedió el reeurso interpuesto,=.===

Que, en flee ha 28 de junio de 2824la representante eonvene ional de CENTRO DE MAIERIAIES S.A.

expresé agravios; en fecha 0l de agosto de 2024 esta Direceión tiene por presentada la expresién de

agravios y corre traslado a la eontraparte por el término de ley.

Que, en feeha 03 de octubre de 2024 el representante convencional de CORPORACIÓN MEReAIfnt
S.A. contestó el traslado de los agravios, En eonseeueneia, en feeha 07 de octubredeZA24 esta Direeeién
Generaldicté la providencia de Autos para resolver.--'--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Rescllueión considera que: .(.,.)analizanda las mareas eM ?ARPARA?ñN
MERCANTIL (solicitada) ys, CENT"RO DE MATERIALES (opanente), en canjunto eneann'amos que se

puede eoncluir válidamente que las mar€as en cuestión no padrán de manera alguna eausar eanfusión
directa ni indirecta a indueir en ercor al públiea eonsumidor, dado que las mareas impaetan de manera
distinta en la mente de los eonsumidores, reunienda la marea solieitada las elementas neeesarias para sl
registro gue son novedad y espeeialidad, por la que las misntas pueden eoexistir pacffieamente,
eonstatándose de esta forma que las mareas na guardan ninguna relación nicanfundibilidad, Que, aunque
se observa que aunqae eompaftan la misma partÍeula "eM", en términas tbnéticos, esta srmiTitud na aleanza
un nivel que pueda generar eonfitsicSn en el púhlieo eonsumidnr, Que, además eabe destaear que la misma
partfcula se encuentra coexistiendo con atras marcas entre ella podemos meneionar: eM 1ALCE MAS,
Registro N' 49r.317, CM CAMILA MARIA Registra N' 54.8/,5, C'M CENTRO MARKET Registra N" 535,609, CM
COIL MASTER Registro N" 506.816, entre otras ,.,/.,. Que, en este easo cabe meneianar qae en materia
procesal el interés es la medida de la aceión, en tal senfido esta Direceión cansidera que la aponente en
ningún momento se ha limitado a solieitar la marea eM CENTRA DE MATERIALES en nuestra pafs, la que
nos hace deducir que no exr'ste ningún rnterés de parte del mismo .../.,. vemos que claramente que no hay
riesgo de confusión ya que en el caso de aufos se canstató la posibilidad de que la solieitud de autas pueda
coexistir con las oponentes(...)" -------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CENTRO DE MAIERTATES S.A. y man
"(...)Estamos de acuerdo con la Direceión de Asuntos Marc:arios Litigiosos en

relación a posible coexistencia paeífica de las marcas en cuestión , Can

eomún son insufcientes para generar confusión ,,./.,, Es más, CM COR
It'.

eiln a

icde,.l Indurrrial
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POR tA CUAI SE EONFIR}V'A LA RESOLUEIÓN N'1I9I DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DISTADA
POR tA DMEEEIÓN DE ASUNTOS MAREARIOS LTNGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE tA MARCA -CM EORPORACIÓN MERCANTIL", EII,SE 35, EXPEDIENTE N' 2832312022 A
NOMBRE DE EORPORACIéN MERCANTIL S.A.

e ENTRO DE MATERIALES han coexistido e¡t el mereado loeal por varias años, sin que surjan conflictos en
base a dieha eoexisteneia, Debemas destaear que el loeal eomercial del Recurrenre se e¡?erlen tra a tan solo
1,6 km del laeeleomercial de eorporación lvtercantil .,.1... En esfe sentido, el Recurrente se agravia en base a

las Direeci1n de Asur?fos Marearios Lifigloso.r soáre los nambres comerciales, la omisión que del
reeonacitttiento de los derechss que la misma Ley de Mareas otorga a los titulares de nombre comercial. La

frrma eenúo de Materiales S.A., es ¿lná empresa que t'ue ñtndarla en el año 2008. Desde entonces, viene
operando públiea )t continuamente en el rubro de la construecién, abctcada principalmente a la
comereializaeión de materiales coma ladrillos, eemento, eal, baldosas, teTas y productos de terminación
eama eerámieas, inadaras, pareelanatos y lavatorios, entre atros, Por lo tanto, corcesponde revocar la

Resolueión en euanto a las afrrmaeiones esbozadas por la Direeeión de Asuntos Marearios Litigiosos en
euanto a (i) la generaeién de dereehos sobre un signa mareario, asf como (ii) el aleance de protec'ción que
la narmativa laealeoneede a las nombres cr:merciales (..,)'

Que, el represeRtante eonvencional de eORPORAetÓN MERCAI.{TIL S.A. manifiesta en su escrito de

eontestaeién del traslads de los agraviosl "(.,.) El rccutente inieia su expresi1n de agravios eontra la
deeisión dieteda en primeru instaneia sosteniendo que está de aeuerdo eon ls resuelto por el a=qua, en
estos ténm¡os: ',,,6stamas de ae'uerdo can la Direceión de Asuntos Marearios Litigiosos en sus
manifestacioncs eon relaeión a posible coexisreneia paefiiea de las marcas en euestión, eoneordamas qae
las elementas en eam(tn san insuñeienfes para generar esnt'usién,,.", / en su petitorio, ni siquiera pide
revaeaeión de la resolueión reeutida ,,./,., En ateneién a lo expuesto, coresponde declarar DESIERTO EL
RE)ARS) DE APELA?\ÓN, debida a qae evidenreme¡tre No EXtsTE /NrEREs EN LA INSTANC:A
RECARSIIIA NI AGRAItIO ALGANO para el recurrente al estar de aaterdo con lo resue/to por el a-guo. Sus
manifestaciones de por sf exponen una falta de legitintación recursiva, por no pretender la revocacién

¡tareial ni total de la resolueidn, En efeeto, cabe destaear la total contradiccién entre sus fundamentos
iniciales de oposición S, lo ahora sostenido, evidenc'iándose gue no se opone a lo resuelto, es decir, a la
prosecución de los trámites de registro de la marca ...1,.. Refbrzando aún más nuesil? argumento, como
meridiana evideneia de que la salicitud de marea de mi representada na se instaura soáre un caprieho
eamo asama la recurrente, hacemos mención de las solicitudes presentadas eon prelación(.,.)"

Que, el Art, 420 del eódigo Procesal eivil, de aplicaeión supletoria en virtud al Art, 136 de la Ley

l2q4l98 De Mareas, dispone: "Aft,420.= Paderes delTribunal, ElTribunal no podrá fallar sobre eacstiones no
proPuestas cn pr¡mera instancia, ni tampoco sobre aquella que no hubiese sida materia de reeurso(,,.).--

Del eserito de futrdamentae ién del ree urso se entiende que el agravio de la reeurrente se cire unseribe
no al sentids en que fue resuelta la oposreión sino a: "(i) la generación de dereehos sobre un signa
marcar¡a, asf eama (ii) elaleanee de proteceión que la normativa lacal eoncede a los nombres comereiales".

Que, respeeto a la proteeeión otorgada al nonrbre comercial, la Ley 1294198 De Mareas dispone:
'Ardeulo 75.. El dereeho exclusivs sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el
comercio, No es neeesario el registro del nombre comereial para ejercer los derechos acordados por esta
ley. Ardeulo 76.. El titular de un nomt¡re comercial tendrá el dereeho de impedir el uso en el comercio de
un signo idénüeo al nsmbre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese suscepüble de
causar eonfusién o un riesgo de asociacién con la empresa del ütular o con sus productos o servicios, o

Pudicra causer al ühJa¡ un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento
indebido del presügio del nombre o de la empresa del ütular.' --:----------- -----

Que, eonviene meneisnar lo señalado

Paraguay" aprobado por Resolueión DINAPI l

en el Material: 'Dlreetices para
(ll§t\tüaorn4

niellna

N' 25el2025: "(,,.) se podrá imp
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poR LA cuAL sE coNFIRN4A LA RESoLUcTóN N'll9l DE FEcHA 29 DE DIcIEMBRE DE zoz3 DISTADA
poR LA ptRpcctóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmcrosos, BN EL EXpEDIENTE DE souetruD DE
REctsrRo DE LA MARcA'cM coRpon¿etéN MERcANTIL', eLAsE 35, EXpEDIENTE N. 28323/zozz A
NoMBRE DE coRponncróN MERcANTIL s.A.

una marce que reproduze a I incluya un nombre c:amercial e uando e/ uso de la marea para las productas rs

servieios especitieadc¡s se¡fa susc'epfible de causar un riesga de confusión o una falsa impresión de
asoeiaeión o de vineulo eon el titular del nambre comeretal. La Qfieina tendrá en cuenta el see:tor y la
aetit idad ectmereial real de la entidad titular del nombre camercial, y la eompat'ará can las produetas y
servicios especifieados en la solicitud de la marea pasterior, Si la naturaleza de esas productas y set"yreros
fuese idéntiea, similar a sustancialmente vinculada can la actividad cameraial riel titular del nambrc
eomercial, se del,e atencler la objeción. Por lo que se refrerc a la similitud enre los slgnas, a menudo
ocurre que un nombre comercial y, más aún, una denominae-ión soeial está eonstituida par elementos
genéricos, descripüvos o desprovistos de earáeter üsüntivo, Cuando el nambre camercial incluya una a
más elementos distintivos, esfos deben servri' de base para la contparación de los signos, En estos easos, e/
nombre comercial anterior sólo serfa obstácalo para el registro de una marca posterior si emboE signos
fueran sustancialmente idénücos o srhulares e¡ sus e/ementos distintivos, sin tener en euenta las
elementos no distintivos gue contuvieran. Sin embarga en casa de identidad de un nombre eomereial eem

una marca posterior, esta n¿¡ sería registt'able aún cuando tod¡¡s los elementos constitutiv'as del nambre
cc¡mercial li¡esen genérieos o descriptivos (,..)"

Que, esta Dirección General está lejos de deseonoeer la proteeeién otorgada legahnente al nombre
eomercial. No obstante, los derechos eonferidos al nc;mbre comereial se deberán sopesar en el easo

concreto -eomo es regla en el dereeho mare ario" y para ello se deberá tener en euenta: la similitud entr'e la

denominaeién de la marea solicitada y el nombre cornercial; la similitud entre el seetor y aetividad
eomereial de la entidad titular elel nomtrre eomercial y la cobertura de productos y servieios espeeifieados
en la solicitud de registro de marea, eomo asl también las eircunstancias partieulares eR euantq a la
distintividad del signo y a la posibilidad de contusión er asoeiación en el sector del priblico pertinente. =----

Que, respeeto a la posibilidad de coexrstencia de los signos enfrentados afirmados por el A=quo,
corresponde a esta instaneia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre *eM

CORPORACIÓN MERCANTIL', clase 35 (solieitante) y "eM eENTRo DE MATERIAL§§'(oponente), :=.=.=-=

cM coRPoRACIÓN MERCANTIL (solieitada)

CM CENTRO DE MAIERIALES (oponente)

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones delle tenerse preseRte que el mismo sea realizadei

desde una visión de eonjunto, como es regla general en el derecho mareario, sin artifieiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si los signos enfrentados pueden ser asoeiados. De esta

manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe riesgo de eonfusión, tras un
análisis desde la óptiea de los eventuales eonsumidores. =====-=-==

Que, si bien es eierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sf, no neeesariamente
eausarán confusión en el seno del públieo consumidor pues, en su eonjunto, dejan una impresión vlsual
muy diferente, ------'-

Que, siguiendo esta lfnea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar eonfundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estruetura existan letras o

elementos en conrún. siencio que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratad
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis du.ggfl"u
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos
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eontinuaeién ",,,8n prineipio, es el eonjunto el que debe se¡ objeto del análisis y no sas partes integrantes
sepamdas en fotme erbimña OlvS,t = - - = - " "

Que, analizando el eampo ortográfieo y fonétie ei de la solieitante "eM CORPORACTÓ}¡ VpnC.lttttl'y
de la oponente oeM CENTRO DE fufAfERLALES' por rnás que eornpartan letras no se leen de la misma

mancra| eorno se puede notar al cote¡arlas. La solicitud tiene tres elementos (una sigla y dos voeablos),

rRle,nffas que el oponente tiene cuatro elementos (una sigla y ffes voe ablos). La similitud se da en el primer
elemento "eM", pero difieren eR los demás componentes: CORPORACIéN MERCANTIL - CENTRO DE

MATERIALES, éstos difieren arnpliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian
clararnente eR su pronuneiaeién.

Los signos enfrentados: "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (solicitada) - "CM CENTRO DE

MAIERLALES' (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma
clara. Las sirnilitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas

eonfurrdibles, ya que el cotejo de las rlareas debe realizarse en conjunto, así también la protección
otorgada se exttende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe

manitestar que las leüas C M deben ser analizadas en conjunto eon los demás componentes y que tales

leffas pueden hallarse eontenidas en otras denominaciones rnarcarias -aún en la misma clase- toda vez que

la rnarea posterior posee elementos que la diferencten de la marea anterior o del nombre comereial, como
el caso de autos,

En tal senttdo, Jorge Otamendi sostiene qLre: "El dereeho mareario no protcge prefijos o partfeulas
comLtnes cuanda na eonstituyen prsr si mismos el signa distintivo.'--=---=

Que, al respeeto, las 'DffiEellR|CES PARA El, EXAMEN DE |\LARCASENPARACUAY" señalan cuanto
siguet "(,,) La eomparaeión visual de las marcas denantinatiyas se basa en un análisis del núntero y la
secuenei'a de las letras a earaeteres, la posición de las palabras o rle los caracteres coincidentes, elnúmero
de palabras y le esffactura de /os srgnos (por ejemplo, las elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que exisfe similitud ftnética si el sonido de la pronunciación de los
elementas verbales de los srgnos comparados fLese el ntismo, s ls suficientemente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominaüvo son sus /etlasy sflabas y su orden y ecentaación pa¡ticularcs. El examen de las silabas
eomunes rcvt'ste una especial importancia al eomparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sflabas comunes !'su combinaeión idéntica o similar. Par ejemplo, los siguientes
sigttos denaminativos eontienen algwtas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pranuneiacién diferente par lo que son fonétic'amente diférentes: Signo anterior C¿ENOSAN Signo

¡tosteri o r ALEOSAN r (.,.)'. " -= - - - - = = =

Que, en euanto a la eobertura de la marca solie itada, la misma pretende el registro en la elase 35 para

los servieiosl iServieios de impartación, comereializaeión y venta de produetos de canstruceión, de
praduetas para instalaeisnes sanitarias, de produetos de e'aletbectón, de ventilaeión y distribueión de agua,

de fontanerfa"; rni€Rtras que la actividad comereial del oponente se circunseribe a: "el rubro de la
canstrueción, aboeada prineipalmente a la comereialización de materiales como ladrillos,
baldasas, tqas y praduetos de terminación eamo cerámieas, tnodoros, .poreelanatos y
orrus" . Al respeeto, esta Dirección considera qLle, por más de que Iás mísmas. a.,.
I Derecho rle Malca§, fofge Otamenrl, Editoriali LexlsNexrs - Abelerin.Per'rol tño: 2uo't i' 

,,.

lDlieusi(rn Nusional de Prupiedad lutcleetuul (DINAPl), Dttu..¡t'ttr:,\ ptlt'd tl en¡rcn le nalas,tn Paragual,, pp,'l4J y 2ó6

nB?rHffi;,'';
https:i /u u s.d inapi.gov.ny,/nortal/r,3/nl oniedad-industt'ial/t¡arcas/d irectri ce's l.sl*;trrlx*. l;\i:t* I l*: :l*
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POR LA CUAL §E CONFIRMA LA RESOLUEIéN N" II9I DE FECHA 29 DE DIEIEMBRE DE 2023 DI TADA
POR LA DIRECEIéN DE ASUNTOS MAREARIOS LITIGIO§OS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEMUD DE
REGISTRO DE LA MAREA'CM CORPORAEIéN MEREANTIL', ELASE 35, EXPEDIENTE N" 28323/2022 A
NOMBRE DE CORPORACIéN MERCANTIL S.A. ".--'..

aetividades de comereializaeión en rubros similares, al ser la denominacién de la solieitante y del oponente
plenamente distinguibles, no existirá riesgr: de eeinfusión o asociacién entre las mismas,

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacffiea entre la solieitante *eM

CORPORACIÓN MERCANTIL', en la elase 35, y el oponente "CM CENTRO DB MATERLATE§'.

Que, en base a las eonsideraeiones cle hecho y de derecho expuestas, esta Direeeién arriba a la
conclusión que los signos enfrentados son sufie¡entemente dit'erentes entre sf, originales, distintos en

todos los planos de comparaeién, por tanto, e orresponde e onfirmar la Resolue ién reeurrida

Art,1s

POR TANTO,
t"A DIR§CTORA GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAT

RESUETVE

CONFIRMAR la Resolueión N" llgl de fecha 29 de dieiembre de 2823 diclada por la
Direeeién de Asuntos Marearios Litigiosos.

Art.2s ORDENAR la prosecue ién de los trámites eJe la solicitud de registro de la marea *eM

CORPORACIÓN MERCANTIL", elase 35, Expediente N"28323/2022, solicitada a

Art.3e NOTIFfQUESE por eédrrla.

Itcllná
Gencml d lroPitrlad Indurrrirl

Nrcionri d[,Iropiedrd Irtelecturl

1

nombre de CORPORAEIÓN MEREA}.TTIL S.A.
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' llgo DE FEcHA 29 DE DIcTEMBRE DE zoz3 DrerADA
poR LA omrccróN DE AsuNTos MARcARros Lrrrcrosos, EN EL ExpEDIENTE DE solletruD DE
REGISTRo DE LA MARcA 'cM coRpon¡ctót¡ MERCANTTL", cLAsB 37, ExpEDIENTE N.z8330/z0zz A
NoMBRE DE coRponecróN MERcANTTL s.A. -------

Asuncríin, 3 0 ABR 2020

\4STO: el reeurso de apelaeión interpr.restn por la representaRte conveneional de CENTRO DE

I\4AIETALES S.A. en eontra de la Resolueién N" ll90 de fecha 29 de dic¡embre deZA23, dictaela prir la

Direce ión de Asrrntos Marearios Litigiosos, yt =======-=.==

RESUTTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta la representante conveneional de CENTRO DE
IvÍATERIAIES S.A. e interpnne Reeurser de Apelaeién eR eontra de la Resolueión N' ll90 de feeha 29 de

diciembre de 2023, dictada por la Diree ción de Asuntos Mare arios Litigiosos,==

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que. cone'edió el reeurss interpuesto.=====

Que, en fee ha 28 de junio de 2024la representante eonveneional de CENTRO DE MATERIATES S.A.

expresé agravios; en feeha 0l de julio de 2024 esta Direeeión tiene por presentada la expresión de agravios
y eorre traslado a la contraparte por el término de ley.

Que, en feeha 03 de oetubre de 2024 el representante e onveneional de CORPOMeIÓN MERCA|,,¡TIL

S.A. eontesté el traslado de los agravios. En eonseeueReia, en feeha 07 de oetubrede2824 esta Direeeién
General dicté la provideneia de Autos para resolver,=-=====.==--=

CONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueión eonsidera que: '(.,.)analizanda las marcas eM CORPORA?ñN
MÉRCANTIL (solieitada) vs. CENTRO DE MATERIALES (aponente), en eon¡unto eneontramos que se

puede concluir válidamente tlue las rr,arcas en euestión no porlrán de manera alguna causar eanf'usián
directa ni indirecta o induc'ir en ercor al ptibliea e'onsumidor, dado que las marcas impaetan de manera
distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos neeesarios para §.t

registro que son novedad y especialidad, por lo que /as mr'smas pueden e'oexistir paefticamente,
constatándr¡se de esta forma que las marcas na guardan ninguna relación ni eontúndibiliciad, Que, aunqrrc
se observa que aLrnqae compaftan la misma partfeula "CM", en ténninas fonéticos, esta similittrcl no alcanza
un nivel que puecla generar eonfLtsión en el públieo cansumitlnr, Que, adentás cabe destaear que la misma
paftÍcula se encuenrra coexrstiendc) ean otras marcas enüre ella pademos meneianar: eM CALCE MÁ5,
Registro N' 495.317, eM CAMII-A MARIA Registro N' 54.8/5, CM CENTRO MARKET Registrc N" 535.609, CM
1OIL MASIER Registro N' 506.816, entre otras ,,./.,. Que, en este caso cabe meneianar gae en materia
procesal el interés es la medida de la aeeián, en tal sc.t-ttido esta Direeción eonsidera que la aponente en
ningún moments se ha limitado a salieitar la marea eM ?ENTRA DE MATERIALES en nuestra pafs, la que
nos hace deducir qae no existe ningtin interés de parte del mismo ,,,1,,, vemss que elaramente que na hay
riesgo de eonfusión ya que en el easa de autos se eonstató la pasibilidad de que la salieitud de autos pueda
eoexistir con las oponentes(.,,)" 

--======

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CENTRO DE MATERTATES S.A. y manifiestar

"(,..)Estamos de aeuerdo con la Direeeián de Asuntas Marcafios Litigiosos en sus con
relación a pasible coexisteneia paeifica de las marcas en cuestión . e, en

CM

to¡a Gelcral Inte¡ina
6cneral dc Propirdad Indusrrial

Naciooal de Propirdad Inrdecrual

común san insuficienfes para generar confusión .,./... Es más CM
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CENTRO DE MATERIALES han eoexisttda en el mereado loeal por varie» arios', sln que surjan eonflictos en
base a dieha eaexisteneia, Debemos tiestaear que el loeal cometeial del Recurcente se eneuentra a tan sslo
1,6 km del laealeamereial de Corparaeión Mere'antil .,,1,., 6n esfe sentida, el Reeurrente se agravia en base a

las Direeeién de Asu¡ros Marearios Litigiosas subre las nombrcs comereiales, la amisión que del
ree'anoeim¡enta de las dereehos que la ntisma Ley ¿, Mareas otorga a las titulares de nombre eomereial. La
firnta eennv de Materiales §4., es ur?a empresa que tüe tbndada en el añt¡ 2008. Desde entonees, viene
aperanda pilbliea y eantinuamente en r,l rubro de la e'onstrueción, abocada principalmente a la
comereializaeión de materiales eomo ladrillos, cenrcnto, eal, balelosas, reTas y productos de terminacién
e:amo eerátnieas, inodoros, poreelanatos y llrntnrias, entre otrcs, Por la tanto, eorresponde revocar la
Resolueión en euanto a las afirmacione.s esbetzaelas por la Direeeión de Asu¡ttcts Marearias l.itigiosos en
cuanta a (i) la generaeión de dereehos sobre un signo marcario, asÍ eomo (ii) el alcance de protección que
la norntativa loeal eaneede a los nontbres eamereiale:; (.,.)"

Que, el represcntante eonvencional de CORPORACTÓN MERCAJ.ITIL S,{. manifiesta en su escrito de

ce¡ntestaeión del traslado de los agraviosr "(.,,) 6/ reertrrente inicia su expresión de agravios contra la
deeisión dietada en pñnteru instancia sttsteniendo que está de aeuerdo con lo resue/to por el a-quo, et1

estos ténninas: ",,,Estamcss de ae'uerda c'an la Dtreeeión de Asuntos Marcarias Litigiosos en sus
manifestaeianes eon rclaeión a posible coexisfenc'l a pae ffrea de las mareas en cuestión, eoneorclamos que
las elementas en eamún son insutierentÉrs para generar contusión,.,", y en su petitorio, ni siquiera pide
retacación de la resalueión reeurt'ida ,,,/.,, En atencion a lo expue,sFo, eor?esp onde declarar DESTERTO EL
REeaRSo DE APELA?\ÓN, debido a que eviclententente No EXTSTE TNTERÉI EN LA INSTANIA
RE?ARSII4A NI ACRAVIO,ALGaNO para el reeun'ctltc al estar de aeuerdo eon lo resuelto por el a-quo. Su.s

manifestaeianes de par sf exponen una fblta de le,gitimaeión recursiva, por no pretender la revoeaeiiln
pareial ni tatal de la resolueión. En efecto, cabe rlestaear la total eontadieeiín entre sus fundamenfo.s
inicialcs de aposieión Sr ¡n ehr¡ra sostenida, evideneiándose que na se opone a lo resuelto, es deeir, a la
pntsecueión de las trámites de registxt de la marea ,..1.., Retttnancla aún más nuestro argumento, como
meridiana evideneia de que la solicitud de marea de mi representarla no se instaura sol¡re un capricho
cama asanta la reeurrente, hacemos mención dc /as solieindes ¡tresentadas eon prelaeión(...)"

Que, el Aft. 420 del eódigo Proeesal eivil, de aplieaeión supletoria en virtud al Art, 136 de la Ley
1294198 De Mareas, dispone: "At't.420.- Poderes delTribunal, El Tribunal rto podrá fallar sobre cuestiones no
prapucstes en primera instaneia, ni tampcte'o sobre aquella que no hubiese sido materia de recurso(...).--

Del eserito de fundamentaeién delreeurso se entiende que elagravio de la recurrente se circunscribe
no al sentids en que Fue resuelta la oposieién sino at "(i) la generación de derechos sobre un signo
maleano, asf eano (ii) elaleance de protección que la normativa kteal eoneede a los nombres eomerciales",

Que, respeeto a la proteeción otorgada al nornbre eornercial, la tey 1294198 De Mareas dispone:

'Arüeulo 75,. El dereehs exelusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso ptlblieo en el
eorncreio, No es neeesario el registro del nombre colnereial para ejereer lss dereehos aeordados por esta
ley, arüeulo 76,. El titular de un nornbre cornereral tendrá el rlereehs de impedir el uso en eleomereio de
un signo idéndeo al nombre eomereial protegido, o trn signo semejante euando ello fuese suscepüble de
eeuser eonfueién o un ricBgo de asoeieeién eon la empresa del ütular o con sus productos o servicios, o

Pudiere eaueer al tih¡lar un daño eeonémieo o eomereial injusto por razón de un aprovecharniento
indebido del presügio del nsmbre o de la empresa del titular."

Que, eonviene nreneionar lo
Paraguay' aprobado por Resolueión

señalado en el Material: "D¡rectriees paf¿i el
DINAPI N" 259/2025: "(.,.).se poclrá impugnatro

--: .:
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Resorucién*.-0 2 4 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'IISO DE FECHA 29 DE DIEIEMBRE DE 2023 DIETADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'CM CORPORACIÓN MEREANTIL', CLASE 37, EXPEDIBNTE NE2833O/2022 A
NoMBRE DE coRponecróN MERCANTTL s.A. -.-..--

una marca que reproeluzca o ine luya un nombre cttmere:ial c'uanda el uso de la marea para los produetas o
servieios espeeifreados ser/a suscepfilr/e de causar un riesget ele canfi¡sión ts una falsa impresión de
asoeiación o de vfnculo con el titular del nambre comercial. La afie:ina tendrá en euenfa el seetar y la
actividaci ec:mereial real de la enti<lacl tifiilar del namltre c'r¡mercial, y la eomparará ean las produc:tas y
servicios espeeifieados en la salieitud de la mare:a pastednr. Si la naturaleza de esas praduetas y seryroos
{bese idéntica, similar a sustancialnrcnte vineulada eon la activirJarl eameraial elel titular rlel nomhre
comercial, se debe atender la obieeiórt, Por lo que se reñere a la simillbtd enfu los slgnos, a menada
oc.JÍTe qae un nombre eomercial y, más aún, una de,nominaeJón soeial está eonEdruida por dementos
genéricos, descriptivos o desprovistos de earáeter üstinüvo. euanda el nombrc e:omercial inclu¡'a uno a
más elementas distintivo,§, esros deben servir de basr, ¡tara la contparac:tón de /os s¡*nr, En estos ¿tasos, e/
nombre comercial anterior sólo serla obstáculo para el registro de una marea posArior si ambos slglas
fueran sustancialmente idénücos o srhlTeres en sus elementos distintivos, srn fener en euenta las
elementos no distintivos que cantuvieran, Sin embarga, en casa de ielentidad de un nambre camereial ean
una marca posterir.tr, esfa no seria registt'ahle aún euartrlo to¿/r¡s /os ele,mentos e'anstituttvos de/ nombn,
comercial fuesen genéricos o descriptivt s (...)"

Que, esta Direccién Ceneral está lejos ele c{esconeieer la ¡rroteeeión otorgada legalrtente al nomLlre
comercial. No obstante, los dereehos ceinf'eridos al nomhre comercial se deherán sopesar en el easo

concreto 'como es regla en el cleree ho marcario- y para ello se eleber:á tener en elleRta: la similittrd entre la

denominación de la marea solieitaela y el nornbre eorRercral: la similitud entre el seetor y aetividad
eomereial de la enticlad titLrlar del ¡rombre eomereial y la eobertr.lra de produetos y servieios espeeifieados
en la solicitud de registro de marea, como asl también las erreunstanr:ias partieulares en euantr¡ a la
distintividad clel signo y a la posibilidad eie e nnfusión o asoeiacii¡n en el seetor del públieo pertinente, :--=

Que, respeeto a la peisibilidad de coexisteneia de krs signos enfrentados afrrmados por el A.qrro,
corresponde a esta instancia administrativa reseilver si erabe o nt¡ la posibilidad ele etonfusión errtre *eM

CORPORACIÓN MERCANTIL', e lase 37 (solicitante) y.eM CENTRO DE MAIERIAIES" (oponente). :.=====.

cM coRPoRACIÓN MERCANTIL (solieirada)

CM CENTRO DE MATERLALES (oponenter)

Que, al iniciar el análisis de las denominaeiones elebe tenerse presente que el mismo sea realizarler

desde una visión de conjunto, cc)mo es regla general en el dereeho mareario, sin artifieiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si los signos enfrentados pueelen ser asoeiados. De esta

manera, corresponde a esta instaneia administrativa determinar si existe riesgo de eonfusióR, tras un
análisis desde la éptica de los eventuales eonsumidores. -"-----

Que, si bien es cierto que entre los signos enflentados existen si¡nilitudes entre sf, no neeesariamente
causarán confusión en el seno del públieo eonsumidor pues, en su eonjunto, dejan una impresión vistral
muy diferente, --------

Que, siguiendo esta lfnea de razonamiento, esta Dependeneia es de la tesitura que no se puede
deelarar confundibles a las mareas por el solo heeho de que dentro de su estruetura existan letras o

elementos en eomftn, siendo que eomo se sabe el análisis debe ser en eonjunto, El tratadist
explica ciertos criterios a ser tomados en e Lrenta ¡rara realizar rm eorrecto análisisdecon¡r
hemos tomado en cuenta para la reseih.reién del presente litigio, y nog."peryitiryh
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Resorución*.-I)2 4 2
poR LA euAt sE coNFIRMA I-A RESoLUcTéN N" lrgo DE FEcHA 29 DE DIcTEMBRE DEzozS DIcTADA
poR tA pmceetóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE
REGtsrRo DE tA MARCA'cM coRponectóN MERcANTIL', er*ASE 32, EXpEDIENTE N'28330/2022 A
NoMBRE DE eoRponeetéN MERcANTTI s.A. -------

e orrtitruae ién ",,,8n prineipio, es el eonjunta el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en fomn añituria (vlzS,' = = = = = = =

Que, analizando el eampo ortográfico y Fonético de la solieitante'CM CORPORACIÓN UnRCe¡.¡ttl'y
de la erpeinente oeM CENTRO DE lvrAfEruALES' por más que €ompartan letras no se leen de la misnra

manerar eomo se puede notar al eotelarlas, La solieitucl tiene tres elementos (una sigla y dos voeablos),

mrentras que el oponente trene e uatro elementos (una sigla y tres vocatrlos). La similitud se da en el primer
elenrento "eM", pero difiereR en los dernás conrponentes: CORPORACIéN MERCANTIL - CENTRO DE

MATERIALES, éstos difieren anrpliamente en su estru€tura eirtográfiea. por lo que tarnbién se diferencian
claramente en su proRuneiaeión,

Los signos enFrentadssr "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (solieitada) - "CM CENTRO DE

MA|ERLALES' (oponente) poseen elerrentos en los aspeetos visualy Fonétieo que las diflerencian de forma
elara. Las similitudes en las siglas iniciales no eronstituyen un Facto¡' preponderante para declararlas

eonfundibles, ya que el eotejo como la proteecién de las mareas se extiende al conjunto del signo distintivo
y no a sus elementos tornados de forma aislada. Pur ello cabe manifestar que las letras C M deben ser

atralizadas en eonjunto eon lss demás eornponentes del signo y que tales letras pueden hallarse contenidas
en otras densminaeiones nrarcarias =aúur en la nrisma elase- toda vez que la marea posterior posea

elenterttos que la elif'ereneien de la nrare a antenor o rlel nombre e onrere ial, e omo el easo de autos,

En tal sentido, Jorge Otarnendi

eamunes euanda no eonstituyen por
sostiene quer "E/ dereelrc ntareario no pratege prefijos o partÍculas

sf mismos el signa cl¡stinti¡,o,e=---"'-

Que, al respeetei, las DIRECTR¡CES PARA EL EXAMEN DE MARCAS 6NPARAGUAY" señalan cuaRto

sigue: "(,.,) La eamparación visual de /a.s marees denominetivás se basa en u¡t análisis del número y la
sc€'uenela dc las letras o earacteres, la posic'ieln de las palabras o de lex caraeteres coineidentes, elnúmero
de palabrus y la estueata de los signos (por ejenplo, los elententos denominativos separados o uniclos
mediante guianes) [,..] Se entenderá gue exisre sintilitud tbnétiea si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos eomparados li¡ese el mismo, o lo suficiententente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los e,lementos clave para determinar la impresión fonéüca general de w
siffio denominativo son sus /etrasy sflabas y su orden l¡ acentuación particulareg El examen de las silabas
eamunes reviste una espeeial importancia al e'omparar marcas ñtnétieamente, ya que ana similitud fonética
estará determinada par las silabas eamuncs )t stt e'ombinaeión idéntiea o similar, Por ejempla, los siguientes
srgnos denaminativas eontienen algunas sflabas iguales pero otras diférentes o con un ritmo de
pronwrciaeión diferente por kt que son tbnéticantente diferentes: Signa anter¡or CLENOSAN Signo
pasterior ALEASA N ! (,,.)".= -= - - - = -- =

Que, en euanto a la esbertura de la marca sslie itada, la misma pretenele el registro en la clase 37 para

los selieios: "§ervieios de eanstt'ueeión, rcparación e instalaeión de azulejos, de pisas eerámieos, de

instalaeianes de baña, eaeina y jardfn; instalaeión ¡' reparaeión rle ealelbnes, cle termaealefarres, de caños
plástieas y aeeesorios, de motobombas;servleros dt' pktmerfa"; mientras que la actividad eomereial del
opoReRte se eireunscribe ar "el rubra de la eonstrueeión, aboeada prine'ipalmente a la comere ialización de
materiales eomo ledrillos, eementa, eal, baldosas, tqas y produetos de terminaeión conto
inadaras, pareelanatas St l¿onrnr'os, cntre otxts" . Al respeeto, esta Direecién eonsiderffiÉiffi
las nrismas anlpareri servtcios y aetivrdadcs de cornere ralización c.¡r rubros similares, al de¡ ta

I Det'ccho tle lv{at'cas, Inrge ()l¡rnrnnrli, Edttorill: LcxtsNerts , Abr.lerilr'l'prt,rt rtÑrll !(ltl'l

Direcciri¡,Nacio¡al de

Cristaldo
I lnterina

I ndusr¡ialhttns: /,/wwu'.dina¡¡i. gov. ny/nortal/v3lnroniedad-intlustrialrinarcas/directriccs
ad I¡telectu¡l
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Resorueión-.:02 4 2
poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESotue¡éN N' ll90 DE FEcHA 29 DE DIcIEMBRE Dgzozz DICTADA
poR LA pmeccréN DE ASUNToS MARcARICIS Lrrrcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sotretruD DE
REctsrRo DE LA MARcA 'eM eoRponeeróN MERcANTTL', cLASE 37, EXpEDIBNTE N'z833o/zozz A
NoMBRE DE eoRpomcróN MERcANTTL s.A, ""=.="=

ele la solieitante y del oponente plenamente clistinguilrles, no existirá riesgo de confusión o asoeiaeión
entre las mismas.

Por tanto, resulta plenamente viable uRa eventual eoexisteneia paeffiea eRtre la solieitante *eM

CORPORACIÓN MERCANTIL', en la elase 37,y el eiponente 'eM CENTRO DE MATERIALES'.

Que, en base a las eonsideraeiones cle heeho y ele rlerecho expuestas, esta Direeeién aruiba a la
eonclusién que los signers enfrentaelos son suñeientemente dit'erentes entre sf, originales, distintos en

todos los planos de comparae ién, por tanto, eorresponde e onñrmar la Resoh"re ién reeurrida

Art.la

at.2e

PORTANTO,
Iá DIRECTOM GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolueién N" ll90 de fee'ha 29 de r.lieiembre de 2023 dietaela por la
Direeeién de Asuntos Marearios titigiosos,

ORDENAR la prnsee'ueión rle los trámites de la solieitud tJe regtstro de la marea *eM

CORPORACIÓN MERCANTIL", elase 37, Expediente N"28330/2022, solieitada a

Art.3e NOTIFÍQUESE por Lléd t rla,

nombre de eORPORAetÓN UEnemrftl s.A.
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Resorueién*.O2 43
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTéN N. 1706 DE FEcHA oE DE No\REMBRE DE z0z4 DIcTADA
PoR LA pmgccléN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE tA MAREA
,AACHI', CLASE 29, EXPEDIENTE N'31045/2023, SOTIEITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAE, TRADING
AS AACHI SPICES & FOODS.

Asuneién, 30ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convenciqnal de A,D. PADMASINGH

ISAAC, Trading as AACHI SPTCES & FOODS en eontra rle la Resolucién N' tZoA de fueha 0E de noviembre

de 2024, dietada por la Direccién de Mareas, yr...======'='

RESUTTA:

Que, en feeha 05 de dieiembre de 2024 se presenta el representante esnveneional de A.D,

PADMASINGH ISAAC, Traüng as AACHI SPICES & FOODS e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de

la Resolueión N" 1706 de feeha 08 de noviembre de 2024 dietada por la Direeeión de Mare as,

Que, en feeha 18 de diciembre de 2024 fue dietada la provideneia que eoneedié el reeurso

interpuesto

Que, en feeha 03 de enero de 2025 el representante conveneional de A.D. PADN4ASINGH ISAAC,

Trading as AACHI SPICES & FOODS expresé agravios, Esta Dirección tiene por presentada la expresién de

agravios y llama autos pera resolver en feeha l0 de enero de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la mencic¡nacla Resolucién eonsidera que: "(.,)Que la salieitud de registro de la marea AACHI ha

sido presentada para amparar los praduetas de la elase 29. Que habiéndase realizado la bitsqueda de

anteeedentes de la eitada marea, se ha constatado la existeneia en dieha elase de la marea: Expediente
Denominaeión elase Registro Titular 2014=14183i7 2021=2121262 OCHSI OCHSI 29 29 411295 534546 Navex
S,a, [PYJ Novex S,a, [PY] Comentaria: Que las denaminaeiones soR easr idéntieas, muy semejantes, na
podrán tener eoexistencia paeífiea, en una misma e/ase, sin erear riesgo de confusión entre los

eonsumidares., por lo que de eonfurmidad al artfeula 6q de la Ley 1294/98 de Mareas, na ha lttgar a lo
soli citado(,.,)" -- - - -- - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante eonveneional y manifiestat .(,.,)en primer

lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es canfusamente similar a la marea

antecedente, ya que las mismas no san idénticas ni confitndiáles entre sf ¡rt¡ss difreren en sus aspeetos

fonético y ortográfieo, siendo estos sufeienfes elementos diferenciadores que siruen de pauta para el
publico consumidor. Es por ello que, tal como ya fue mencionado en el párrafa anterior, la eomparaeión de

similitud entre /as marcas debe realizarse eonsideranda a las mareas eamo un toda, no eamo elementos
divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la eontbrmación de las denominaciones, las marcas

antecedentes se conforman de la siguiente manera: "aCHSI", mientras que la marea salieitada por mi
comitente fue presentada eomo: "AACHI" ..,/,.. Debemos destacar gue mi mandante, la firma A,D,

PADMASTNGH ISAAC. Trading as AACHI SP/CáS & FOODS se estableeió en India. Aachi Masala eonoeida

como la marca más confiable y la marca que representa la verdadera esencia de los sabores del sur de la

India, AachiGroup fite fiindacla en elaño 1995(.,.)".

.Abg.
,Dir

0jrrcción

DircccitirrNecional dc Pm picd

*.

Que, corresponde a esta Diree eién resolver sobre la

interprresto
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Resorueión-.J)2 43
PoR tA euAL sE REvoeA tA RESotuetóN N. 1706 DE FEcHA oB DE NovTEMBRE DEzoz4DIgrADA
PoR tA oRseetóN DE N,fAReAs, EN EL EXpEDIENTE DE solletruD DE REGtsrRo DE I.R MARcAnAAeHI', etASE 29, EXPEDIENTE N" 31045/2023, SOIICITADA POR A.D. PADI\4ASINGH ISAAC, TRADING
ASAAEHI SPIEES &FOODS.

Que, en prirner término, las tnarcas en cuestién deben ser analieadas cn su eonjunto, sin artifleiales
desmernbraeione§, de forrna sucesir¡a y no simultánea, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas, Si bien
eornparteR elernentos en esrnÚtn ello no necesariantente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda
vcz qtte el signo distintivo que se pretende registrar posee elementos que le otorguen identidad marcaria,
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El dereeho mareario no protege ¡trefijt>s o particulas
comunes cttanda na eonstituyen por sf mismos el sigrxt distintivo.,,-......-...-.

Que, a los eFectos de cotejar las mareas en pugna, existcn eriterios generales avalados, tanto por la
doetrina eorno por la jurisprudeneie, que pernriten sopesar las sirnilitudes dentro de los eampos gráfico y
fonétieo, asf eoms del aspeeto ideolégieo o eoneeptual, ndemás en su eonjunto, deben ser teÁidas en
eueRta las eoberturas, Al respeeto, venlos que no existe similitud suficiente ni mueho menos de
eonsiderable o signifieativa magnitud, Se puede pereibir a sirnple vista la difereneia existente entre las
mismas:==="

AACHI

OCHSI

(solieitada), y

(base de reehazo)

Que, si bien es eierto que las denominaeisnes analizadas eontienen similitudes entre sl, no
Rc€c§ariameRte eeusarán confusión en el seno del prJblico eonsumidor pues, en su conjunto, dejan una
irnpresión visual muy diferente.=.-.-==--=-

Que, eomo es sat¡ids, la proteeción de las rnercas se extiende al eonjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tsrnados de forma aislada, Por ello cabe añrmar que la protección otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asf presentado, y no le r:torga
exelusividad sobre sus elernentos tornados de lsrma separada, razón por la cual esta dependencia
adrninistrativa esnsidere que tales elementos pueden forrnar par"te de otra marea -arfn en la misma clase-
tsda vez quc le rRaree posterior posea elenrentos que la difereneien de la marea anterior,

Que, expresa el Dr, Breucr cR su libro "Tratado de mareas de fábriea y de eomereio" que: ,para

apreeiar la posibilidad de eonfusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caraeteristieas
tfpieas, la im?tesirln general y las principales elementas del signo't, En el easo en estudio, la impresién
general de las merea§ e§ totalmente dit'erente, difieren en la eompssieión de sus elementss, purLllu ou
eausarán eonfusión en el seno del públieo eonsumidor pues son arnpliamente distintas uRa de la otra, --.

QUE, AI TCSPCCtO, IAS "DIRECTRIEES PARA EL EXAMEN DE MAReAs 6¡\i PARá GIJAY,,seflala cuantg
sigue: "(.,') La eamparaeión visual de las marcas rlenominatir,?s se basa en un análisis del número y la
seeaeneia de lae leffis o eemetene§, la posición de las palabras o de los caraeteres eoineidentes, el nrimero
de palabras y le esffaetura de los signos (por ejemplo, kss elementss denominativos separados o unidos
mediante guianes) I'i./Se entenderá que exr'ste simit¡tud tbnétiea si el sanido de ta prin¿neiación de los
elementas verbales de.los signos eomparados fuese el mi$no, o lo safrcientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamen fe. f,os eleñentos elave para determinar la
siga denominatiw lon sus /e&as y sflabas y su orden- y aeentuación prrt¡culafé,fr{
comunes rcvl§fe wta espeeial importancia al contparat'mareas tbnéticintentet yi qué.'1,

D{¡7om Genera\ I nterin a

Genrral rk Propiedrd Indusrrial

tión Nacional dr Propirdad I¡trkctu¡l

IttREUFI{M.Pedroe,Tfata¡ludentattacdelábfiuuydecutnertio,Fditur,ial 
Rohins,BucnosAtre,\, 194b,
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Resorucién-.Ilz 43
PoR LA CUAL SE REVocA LA RESOLUCIÓN N'1706 DE FEcHA 0B DE NovtEMBRE DE z0z4 DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"AACHI", CT.ASE 29, EXPEDIENTE N' 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAE, TRADING
AS AACHI SPICES & FOODS.

estará determinada por las sflabas comunes y su c:ombinación idéntica a similar, Por ejemplo, las siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pera otras diferentes o eon un ritmo de
pronunciación difbrente por lo que san frinéticamente diferentes: Signa anterior 7LENOMN Signa
posteri ctr ALEOSAN ? (,..)'1 -....-..-.

Que' las diferencias ortográfieas de las mareas son nstables:AACHI = OCHSI, de estas difereneias se
genera una fuerte distincién fonética, debido que al pronuneiarlas una a eontinuaeién de la otra, tenemos
que la impresién auditiva elue generan ambas es bastante disfmil, ta similitud fonétiea depende del número
de sllabas,las voeales y Ia secuencia rftmiea, ta marea solieitada "MCHI" pCIsee en su estruetura ortográfiea
las voeales a'i, mientras que la marea anteeedente "OCHSI" las voeales o=i. ta variación de las voeales
inieiales y la difereneia en el sonido de las eonsonantes centralest "eH" frente a ,'eHSu, haee que su
pronuneiacién sea completamente distinta al ofdo del consumidor. 

-=====

Nr:estra legislación impide el r:egistro de signos qlre sean idéntieos o similares a uRa marea ya
existente' si existe riesgo de eonfusién o asoeiaeión por parte del público eonsumidor, A este respeeto, esta
Dirección General considera que los signos 'AACHI" y "OCHSI" presentan difereneias claras a nivelvistraly
fr¡nético, Por consiguiente, no se considera que el eonsumielor promedio pueda eonfundirlss direetamente
ni inferir un origen empresarial común, aun euando ambas marcas sean utilizadas para designar produetos
ineluidos en la clase 29, ---=."--

Que, es impclrtante destaear que la denominaeién solicitada, "AACHI". es a sLl vez parte de la razón
social de la firma solicitante, A.D, PADMASINGH ISAAC, Trading as AAeHI SPIgES & FOODS. En otras
palabras, la marea cuyo registro se persigue se identifiea eon el nombre de la empresa propietaria, Psr
consiguiente, dado qtre la solieitud de registro de marea ineluye el propio nombre eomereial de la firma
solicitante, se descarta la existencia de mala lte por parte de la misma, ya que está sslieitands el registro de
parte de su propia denominaeión eomereial. :===.===

Que, en base a las eonsideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccién considera que es un signo que posee
las caracterfsticas necesarias para madurar en registro; por eonsiguiente, y al no eneontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la tey N' 1294198 cJe Mare as, eorresponde revoear la Resolue ión reeurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERALINTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAT

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolucién N' 1706 de fecha 08 de nerviembre deZOZ4 dietada por la
Direccién de Mareas.

Art.ze ORDENAR la proseeueión de trámites de la solieitud de registro de la marea
"AACHI', clase 29, Expediente, N' 310451202?, solieitada a nombre de A.D,
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS,

ra Gen al Interina

^Dirtcii,t'Gcntml 
de ad Industrial

Nacio¡al de Intelectuel

;,?::l:::$*l:'l::l::',:liiliÍ,1',Y§iT,{l?r}.'1l,!;,1::^l'lll:t p'ltrrt et !'tann':tt ¡te matl'ul tn Putustutr'.r'n 
\i,+¡ t



DIRECCIóN NACIONAL DE

E#I§8J'IEB+B^,
PARAOUAY

,,fr\ GOBIERNO orrr- | PARAGUAI
§d PARAGUAY I RE,KUAI
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1855 DE FEEHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DIETADA POR
LA DIRECCIÓN OE IUARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA MARCA UAAEHI',

CLASE 43, EXPEDIENTE N'31075/2023, SOLICITADA PORA.D. PADMASINGH I&{AE, TRADING AS AAEHI
SPICES & FOODS.

Asr¡neión. ,¡

MSTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por el re.presentante e onveneional de A.D. PADN,ÍASINGH

ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS en esntra de la Resr¡hreién Nu 1855 de feeha 16 de noviembre de

2024, dictada por la Direeeién de Mareas, y:-===========

RES U LTA:

Que, en fecha 05 de dieiembre de 2024 se preseRta el representante eonveneional de A.D.
PADN,ÍASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de

la Resolucién N' 1855 de feeha l6 de noviembre de 2024 dietada por la Direceién de Mareas,

Que, en fecha 18 de cliciembre de 2024 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso
interpuesto

Que, en fecha 03 de enero de ?Q25 el representante eonveneional de A.D, PADMASINGH ISAAC,

Trading as AACHI SPICES & FOODS expresó agravios. Esta Direeeión tiene por prcsentada la expresión de
agravios y llama autos para resolver en fee ha l0 ele enero de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolue ión e onsidera que: (..)Qr rc la salicitud de registro de la marea AAC)HI ha
sido presentada pera amparar los servieios de la elase 43, Que habiéndose realizado la btlsqueda de
antecedentes de la citada merce, se ha eanstatada la existeneta en dieha elase de la marea: Expediente
Denominaeión Clase Registro Titular 2021=2121262 2A2l-2121264 O?HSI A2HSI 29 30 534546 534547 Nov,ex

S,a. [PY] Novex S.a, [PY] eomentario: Que las denominacioncs san idénticas, muy semejantes, na padrán
tener coexisteneia pacffiea, en e/ases relacionadas, sin crear úesga de eanfusión entre las eonswnidores,
por lo que de confbrmidad al artlculo 6s de la Ley 1294/98 de Mareas, na ha lugar a la solieitado(,,,)' :=====

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante eonveneional y manifrestat "(,,,)en primer
lugar, Ro es verdad que la marca pretendida por mi representada es eonfusamente similar a la marea
entecedentet ya gue las mismas no san idéntieas ni eanfundibles entre sf, pues difieren en sus aspeetas
fonético y ortográfico, sienda estos sufieientes elementas difereneiadorcs que siwen de pauta para el
publico eonsumidor. Es por ella que, tal eama ya fue meneionado en el párcafo anterior, la camparacián de
similitud entrc les marcas debe realizarse eonsidet'ando a las mareas eomo un todo, no eomo elementas
divididos/aislados, Que, en lo quc respecta a la eonformación de las denaminaeianes, las mareas

antecedentes se conforman de la siguiente manera: .CIeHil", mientras que la marea salieitada par mi
comitente fbe presentada eomo: "AACHI" ,,,/,,, Debemss destacar qae mi mandante, la lirma A,D,
PADMASINGH lSAAe, Trading as AAeHI SPICES & FOODS se estableei1 en India. Aaehi Masala eonocida
como la marea más eonfiable y la marea gue representa la verdadera eseneia de los sabores del sur cle la
lndia, AachiGroup fue fundada en elaño 1995(,.,)",

Que, corresponde a esta Direeeión resolver sobre la proeedeneia o Ro del rce urso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en euestión deben ser analizaelas en su eo les
/,/ -Y

es el
CrisPJdo

erlna

ión Generrl Pro¡itd¡d lndustri¿l

Iropitdad httltcruri

desmembraciones, de forma sueesiva y no simultánea, el restrltado que arroje

Direcció¡ Nrcional
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PoR tA euAL sB R$rceA LA REsoLUctóN N' lE55 DE FEcHA ló DE NovTEMBRE DEzoz DrcTADA poR
tA DIREEEIÓN BA MAREAS, EN Et EXPEDIENTE DE SoLICTTD DE REGISTRo DE Iá N4ARCA,AACHI,,
etASE 43, EXPEDIENTE N'31075/2023, SOLICITADA PORA.D, PADIvÍASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI
SPTCES &FOODS.

eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de eonfusióR entre las mismas. Sibien
eomparten elementos en eomrSn ello no neeesariamente eonlleva a que sean confundibles entre sÍ, toda
vez que el signo distintivo que sc pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sostienc que: "El dereeho mareario na protege prefijos o partfculas
e:amunes euando no constitaycn por sf mismos el signo distintivo. »..........--

Que, a los efeetos de eotejar las mareas en pugna, existen eriterios generales avalados, tanto por la
doetrlna eomo por la jurisprudeneia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los eampos gráfico y
Fonétieo, asl eomo del aspeeto ideológieo o eoneeptual. Además eR su eonjunto, deben ser tenidas en
eucRta las eoberturas. Al rcspceto, vemos que no existe similitud sufieiente ni mueho menos de
eonsiderable o signifreativa magnitud, Se puede pereibir a simple vista la diferencia existente entre las

mismasr====

AACHI

OCHSI

(solieitada), y

(base de reehazo)

Que, si bien es eierto que las denorninaeie¡nes analizadas eontienen similitudes entre sÍ, ncr

neeesariamcntc eeusarán eonfusión en el seno del públieo eonsurnidor pucs, eR sll eonjunto, dejan una
impresión visual muy diferente.---===-=-==

Que, eomo es sabido, la proteeción de las mareas se extiende al eonjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tomados de forma aislada. Por ello eabe añrmar que la proteeeién otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en eonjunto del signo denominativo asf presentado, y no le otorga
exelusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependeneia
administrativa eonsidere quc tales elementos pueden formar parte de otra marea -arln en la misma clase-
toda vez que la marea posterior posea elementos que la difereneien de la mare a anterior.

Que, expresa el Dr. Breuer eR su libro "Tratado de mareas de fábriea y de eomereio" que: 'Para
apreeiar la pasibilidad de eonfusión no son determinantes los diversos detalles, sino las earacterfstieas
tfpicas, la impresián general y los prineipales elententos del signoü. En el easo en estudio, la impresión
general de las mareas es tstalmente dif'erente, difieren en la eomposieién de sus elementos, por ello no
eausarán eonfusiÓn en eI seno del públieo eonsumidor pues son ampliarnente distintas una de la otra, ---

Que, al respeeto, las "DIRECTRI9ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señala cuanto
siguer "(...) La eomparaeián visual de las mareas denominatiyas sc basa en un análisis del número y la
secuenela de leE lefus o eemefe;res, la posieión de las palabras o dc los caracteres coineidentes, el número
de palabras y la estruetura de los signos (por e¡emplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guianes) [...] Se entenderá gue exl'sre similitud fanética si el sr¡nido de la pronanciación de los
elementas verbales de las signos comparados fuese el mismo, o lo sufiaientemente cerceno para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos elave para determina¡ la impresión fonéüca general de un
Etgno denodnadvo san sus leffis y sflabas y su orden y aeentuaeián partic¿¿1ares. El examen de las sÍlabas
eomancs reviste una espeeial impartaneia al eomparar mareas fonétieamente, ya que una similii
estará detenninada par las sflabas comunes y su eombinaeión idéntiea o similar,
signas denaminativos eant¡enen algunas sflabas iguales pero otras di

al I ¡tetina

lffitll\;ulll*::ll
I BRF'UER M. Pedro e , Tmtatlo ds nturca¡ de tilbriuu y ile conreruio, Fldirrl'ill Rubins, Buenos Aire¡, 1q46,
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTéN N' 1855 DE FEcHA 16 DE NovTBMBRE DE zoz4 DIcTADA poR
rá DIREcctéN pr IUARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE souerruD DE REcrsrRo DE tA MARCA nAAeHIo,

CLASE 43, EXPEDIENTE N' 31075/2023, SOLICITADA POR A,D. PADMASINGH ISAAE, MADING AS AAEHI
SPICES &FOODS.

pronuneiaeión diferente par lo gue son fonéticamente dlferenfes; Signo anterior ?LENOSAN Signa
posterior ALEASAN ¿ (...)': -""-"-='==

Que, las difereneias ortográfieas de las marcas son notables:AAeHI = OCHSI, de estas difereneias se

genera una fuerte distineión fonétiea, debido que al pronuneiarlas una a eontinuaeión de la otra, tenemos
que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disfmil. ta similitud fsnétiea elepende del núrmers

de sÍlabas, las vocales y la seeueneia rftmiea. ta mare a solieltarJa 'AACHI* posee en su estruetura ortográfiea

las vocales a-i, mientras que la marea anteeeelente "OCHSI" las voeales o.i, ta variaeión de las voeales

iniciales y la diferencia en el sonido de las eonsonaRtes centrales: "eH" frente a "eHS", haee que su

pronunciaeión sea eompletamente distinta al ofdo del ee¡nsumidor, :=====

Nuestra legislaeión impide el registro de signos que sean ieléntieos o similares a uRa marea ya

existente, si existe riesgo de confusién o asoeiaeión ¡ror parte del públieo eonsumidor, A este respeeto, esta

Direeción General considera que los signos 'AACHI'y "OCHSI" ¡lresentan difereneias elaras a nivelvisualy
fonético. Por consiguiente, no se eoRsidera que el e onsumidor promedio pueda eonfundirlos direetamente
ni inferir un origen empresarial eomún, aún euando la marea pretenda el registro para los servieios de

"suministro de alimentos y bebidas; alajamiento temporal" y la marea anteeedente euente eon registros

cone edidos en las e lases 29 y 70,

Que, es importante destaear que la denominaeién solieitada, "AACHI", es a su vez parte de laruz6n
soeial de la firma solicitante, A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS, En otras

palabras, la marea euyo registro se persigue se identifiea eon el nc¡mtrre de la empresa propietaria, Por

eonsiguiente, dado que la solieitud de registro de marea ineluye el propio nombre eomereiel de la firma
solicitante, se descarta la existene ia de mala Ée por parte de la misma, ya que está solieitando el registro de

parte de su propia denominacién comereial. ---""---

Que, en base a las consideraeiones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndeise realizado el

examen de registrabitidad de la solicitud de regist«r; ésta Direeeién eonsidera qlle es un signo que posee

las características neeesarias para su registro; por eonsiguiente, y al no eR€oRtrarse inserta dentro ele las

prohibiciones de Ia Ley N' 1294198 dc. Mareas, e orresponde revoear la Resolue ién reeurrrrla

PORTA}ITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UELVE

Art.ls REVOCAR la Resolueión Nn 1855 de feeha 16 de noviembre de 2024 dietada por la
Direecién de Mareas.

Art,2e

PADMASINGH ISAAC, Tfading as AACHI SPICES &

Art.3e

',Óirccció¡N¡cicn¡lde
: Dirección Nacional dc Prupicdad llltel§ctual (DINAPI), Di,tr'tri(e$ pot'u cl esuurcn./r rrrlr'¿lñ en Pai'?rgr4upg lgt§ iaO. Disponible onl
https://www.dinapi. eov.py/portaliv-3lptoniedad-industrial/marcas/directrices

ORDENAR la proseeueión de trámites de la sslieitud de
UAACHI', elase 43, Expediente, N' 3107512023, solieitada

registro de la marea

a nombre de A.D.
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poR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUcróN N' 120? DE FEcHA oB DE NovTEMBRE DEzoz4DIgrADA poR
LA DIREccIÓN pT MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA uAAeHI,,

CLASE 30, EXPEDIENTE N'31750/2023, SOLIEITADA PORA,D. PADMASINGH ISAAE, TRADING AS AACHI
SPICES & FOODS.

Asuneión,30ABR2020

MSTO: el recurso de apelaeién interpuesto por el representante e onvencional de A.D, PADN4ASINGH

ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS en e ontra de la Resolución Nu 1707 de feeha 08 ele noviembr.e de

2024, dictada por la Diree eión de Mareas, y;-"=-==-=-=-=

RE S ULTA:

Que, en fecha 05 de dieiembre de 2024 se presenta el representante eonveneional de A.D.

PADN4ASINGH ISAAC, Trading as AACHI §PICES & FOODS e interpone Reeurso de Apelaeión en esntra de

la Resolueión N' 1707 de feeha 08 de noviembre de 2024 dietada por la Direeeión de Mareas,

Que, en fecha 18 de dieiembre de 2024 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso
interpuesto

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante conveneional de A.D. PADMASINGH ISAAC,

Trading as AACHI SPICES & FOODS expresó agravios, Esta Direeción tiene por presentada la expresión cle

agravios y llama autos para resolver en fee ha 10 de enero de 2025, ==:=====

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoltrcién eonsielera que: '(,,)Qrrc la seilicittd de registr"a de la mar€a AAefl ha

sido presentada para amparar los ¡troduc:tas ele la elase 30. Que habiénelose realizado la búsqueela de
antecedentes de la eitada marea, se ha eonstatado la existene'ia en dicha elase de la ntarea: Expediente
Denominaci(tn Clase Registro Titular 2014-1418336 2AZl=2121264 OCHSI OeHg 30 3A 4il294 534t4V Navex
S.a. [PY] Nsvex S,a. [PY] Camentario; Que las denominae'ic¡nes son casl idéntieas, muy semejantes, no
podrán tener coexisteneia paeifica, en una misma elase, sin crear riesgo de eanfircién entre las
eonsumidst'es,, par la que de canformidad al artfculo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a la
solicitado(...)" - - --- - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(,,.)en primer
lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es eonfusamente similar a la marca
antecedente, ya que 1as n¡ismas ne son idéntieas ni canfundibles entre sf, pues difieren erl sus aspectos
fonético y ortográfico, siendo estos sulieientes e/ementos diferenciadores gue sirven de pauta para el
publico consumidctr, Es par ello que, talcomo ya fue mencionadr¡ en elpárcafa anterior,la camparaeidn de
similitud entre /as marces debe realizarse consideranda a las marcas como un te¡do, no €amo e/ementos
divididos/aislados. Que, en lo ryue respecta a la conf'arntacirln de las denominacianes, las marcas
antecedentes se conforman de la siguiente manera: "OCHSI", mientras que la marca solieitada par nti
comitente fue presentada cctmo: "AACHI" .../.., Debemos rC¿.staca r que mi mandante, la firma A.D.

PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SP/CES & FOADS se estab/eció en India. Aachi Masala eanocida
camo la marca más confiable y la marea gLte representa la verdadera esenclh de los sabores del sur de la
lndia, Aachi Group fue fundada en el aña 1995(..,)".

Que, corresponde a esta Diree eién resolver sobre la
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tA DIRECETÓN Og }úAREAS, EN Et EXPEDIENTE DE SoLIEITUD DE REGISTRo DE LA T\4ARCA',AACHI,,
EIáSE 30, EXPEDIENTE N'31750/2023, SOLIEMtrDA PORA.D. PADMASINGH ISAAC, TMDING AS AACHI
SPICES &FOODS.

Que, en prirner térrnlno, las marcas en cuestiólr deben ser analizadas en su conjunto, sin artifieiales
desrnenlbraeioRcs, de forrna sueesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

eriterio que debe primar a la hora de detern-rinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien
eornparten elementos en cotnún ello no necesariamente conlle\¡a a que sean confundibles entre sÍ, toda
vez que el signo rlistintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sostieRe que: "El dereclto mareario no protege preñjos o particulas
eamuncs cuando na eonstituyen par sf misntos el signo distintivo

Que, a lss eFeetos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doetrina eorno por la jurisprudeneia, que perrniten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfieo y
fonétieo, asf eorno del aspeeto ideolégico o coneeptual, Además en su conjunto, deben ser tenidas en
eucRta las eoberturas, Al respeeto, vemos quc no existe similitud suficiente ni mueho menos de
esnsiderable o signlfieativa magnitud. Se puede pereibir a simple vista la diferencia existente entre las
rnismas:====

AACHI (solicitada), y

(base de reehaeo)

Que, si bien es eierts que las denominaeiones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
neeesariarnente eausarán eonfusién en el seno del público eonsumidor pues, en su conjunto, dejan una
irnpresión visual nruy diferente.." -.- = - -- ""

Que, eomo es sabido, la proteecién de las mereas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tornados de forma aislada, Por ells cabe afirmar que la proteceión otorgada a la marca
regisüada se extiende al uso en eonjunto det signo denominativo así presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia
adrninistrativa eonsidera que tales elernentos pueden formar parte de otra marce -aún en la misma clase-
toda vez que la marea posterior posea elementos que la difereneien de la mare a anterior.

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de mareas de Fábrica y de eomereio" que: .para

aprce¡ar la pasibilidad de confusión no son determLnanfes los diversos detalles, sino las earacteristjeas
tfpieas. la imlresi¡n general y las principales clementas del signon. En el easo en estudio, la impresión
general de las mereas cs totalmcnte diÉerente, difieren en la eomposicién de sus elementos, por ello no
eausarán eonFusién en el seno del priblico e onsutnidor pues son ampliamente distintas una de la otra. --.

Que, al rcspceto, las "D/fÉ'eTRrcES PARA EL EXAMEN DE MAR1AS6NPARA6UAY,,señala cuants
siguer "(") La eomparaeión visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
seeueneia de leE lefuE o eemeteres, la posición de las palabrus o de los caracferes coincidentes, el número
de palabras y la estruetura de los stgros (por ejempla, las eleme¡fos denominativos separados o unidos
mediante guianes) 1,,./Se entenderá gue exrsüe similitud fonética si el sonido de la pro'nunciación de las
ele¡nentos verbales de_los signos eomparados fuese el mis¡mo, o lo safrcientemente cercano pat.a qlte no se
puedan distinguir auditivantente, Los elementos elaveparadete¡minatlaimpresiónfonéücá
signo denominatiw *an sas leffis y sflabas y su arden y aeentuaeiln patialáres,'El e.

comuncs reviste una espeeial impartaneia aleomparar mercas fonétieámente, ya'que una

OEHSI

rllREtJEl{M.Petlrue,Tlutatlodeman*asdelübticuydeeonreruirr,Ediror.iul 
Robins,Buenos,{ires, 1946,

I ¿$irección Nacion¡l de Propiedad Inrelecrull
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Resorucién*'l)2 4 5
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctéN N' 1707 DE FEcHA 08 DE No\IEMBRE DE 2oz4 DISnADA poR
LA DIREcc¡ÓN pp MARcAS, EN EL EXPEDIENIE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE tA MAREA .MEHI".

CLASE 30, EXPEDIENTE N' 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAE, TRADING AS AAEHI
SPICES & FOODS.

estará determinada por las sílabas €amLtnes )¡ su combinaeión idéntiea o similar. Par ejemplo, /os slgulentes
sr§nos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o eon un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signa anterior 9LENOSAN Signa
posteri or ALEOSAN ¿ (,..)", - -- - - - - - - -

Que, las diferencias ortográficas de las mareas son notables:AACHI ' OCHSI, de estas difereneias se

genera una fuerte distincién fonétiea, debido que al pronuneiarlas una a er¡ntinuaeión de la otra, tenemos

que la impresión auditiva que generan ambas es bastante dislmil. La similitud fonétiea depende del número

de sílabas, las voeales y la seeuencia rftmie a, ta marea solieitada'AACHI'posee en su estruetura ortográfrea

las vocales a-i, mientras que la marea anteeedente "OCHSI" las voeales o=i. La variaetón de las voeales

inieiales y la diferencia en el sonido de las eonsonantes centrales: "eH" frente a "eHS", haee que sLt

pronuneiación sea completamente distinta al oÍdo del eonsumldor, :=.===

Nuestra legislaeión impide el registro de signos que sean idénticos o similares a uRa marea ya

existente, si existe riesgo de e onfusién o asociaeión por parte del priblieo eonsumidor, A este respeeto, esta

Direeción General considera que los signos 'AACHI* y "OCHSI" presentan difereneias elaras a nivel visual y

fonético. Por eelnsiguiente, no se considera que el eonsumidor pronredio pueda eonfundirlos direetamente

ni inferir un origen empresarial eomún, aun euando ambas mare as sean utilizadas para designar produetos

inch.ridos en la clase 30, ----"---

Que, es impclrtante elestacar que la denominaeién snlicitada, "AACHI", es a su vez parte de la razén

social de la t'irma solicitante, A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS, En otras

palabras, la marea cuyo registro se persigue se identifiea con el nombre de la empresa propietaria, Por

consiguiente, dacls que la sc¡lieitud de registro de marea ineluye el pr:opio nombre eomereial de la firma

solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solie itando el registro de

parte de su propia denominacién cnmercial. -."."""'

Que, en base a las consideraeiones de heeho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el

examen eie registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direecién eonsidera que es un signo que posee

las e araeterístieas necesarias para madurar en regrstrol por consiguiente, y al no eneontrarse inserta dentro
de las prohibieiones de la tey Nu 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolueién reeurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RB S UELVE

Art.Ie REVOCAR la Resolueién No 1707 de fecha 08 de noviembre de 2O24 dictada por la
Direecién de Mareas.

Art.2e ORDENAR la proseeueión de trámites de solieitud de registro de la marea

"AACHI", clase 30, Expediente, N' 3l
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES ú

Art.3e

I Dirección Nucionol de Propiedatl llrtelectuill (DlNAPl). Dirvctrircs paut el e¡antenrl" n,rr,'r. Sii
https://www.dinapi.gov.py/poftaliv-1/orooiedad-industrial/marcas/directrices t'¡

r{7fi[[ú:,
i :/nccción lriacional de

rte A.D,

NOTTFÍQUESE.



DIRECCIÓN NACIONAL OT

V ^\, GOBIERNO DI'I , PARAGUAI
Wd PARAGUAY REKUAI

#*\ PRoPTEDAD
YI INTELECTUAT

PARAOUAY

Resorueión-'lLz 4 6
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTéN N' rz70 DE FEcHA 13 DE SEpnEMBRE Dgzlz4 DIcTADA poR
I.A DIREccIÓN pT IúARcAS, EN Et EXPEDIENTE DE SoIIEITUD DE REGISTRO DE LA MAREA
,MEGANUX', CLASE ?5, BXPEDIBNTE NN 352$IZA27, SOTIEITADA POR APISNUTRI PRODIMOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Asuneión, 3 u ;r"Bi{ illfl

VISTO: el reenrso de apelacién interpuesto por el representante eonveneional de API§NIIIRI
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI en eontra de la Resolución Nu 1270 de feeha 13 de septiembre de 2024,

dictada por la Direeción de Mare as, y;-----------"

RES ULTAI

Que, en fecha l1 de noviembre de 2024 se preseRta el representante eonveneional de APISN1JTRI

PRODUTOS ALIMEiI{TICIOS EIRELI e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión N' 1270

de feeha 13 de septiembre de 2024 dietada por la Direeeión de Mareas,

Que, en feeha 06 de dieiembre de 2024 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso

interpuesto

Que, en feeha 17 de diciembre de 2024 el representante eonveneional de APISNUTRI PROD(EOS

ALIMENTICIOS EIRELI expresé agravios. Esta Direeeión tiene por presentada la expresión de agravios y

llama autos para resolver en feeha tB de dieiembre de 2024,:==-=

CONSIDERANDO:

Que, la mencionacla Resolueión considera quei "(,,.)Que la solicitud de registt'o de la marca

MEGANUX ha sido presentada para amperar las servieios de la clase 95, Que habiéndose realiz,ado la

búsqueda de antecedentes de la eitada merca, se ha constatado la existencia en dicha elase de la marea:
Expediente Denaminacién 2016"1631741 MEGAMOX Clase 5 Registto Titular 436284 Farmedis S,a, [PY]
Comentario: Que ambas denominaeiones son easi idéntieas, muy semejantes, no padrán tener eoexistencia
paeffrca, en c/ases relacionadas, sin erear fiesgo de eonfusión entre los eansumidores,, par lo que de
contbrmidad al artíeula 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, na ha lugar a lo salieitads(,,,)" =======--

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante eonveneional y maniñestat .(,,,)a primera
vr'sfa se denota la diferencia en cuanto a la eonformaeión gramatieal de las mareas en estudio, puesta que la
denominación presentada par nti representada fue salieitada de la siguiente manera: .MEGANaX';

mientras que el anteeedente qae nas eompete fue solieitado de la siguiente forma "MEGAMOX", De esta

manera, a todas /uces se pueden apreeiar las diferencias categórieas existentes eRtre las mareas en pagna
.../... la pronunciaeión de las mismas son totalmente diferentes, lo e¿ra/ se eanstata fáeilmente al
pronunciarlas una seguida de la otra, por ende, el ELEMENTO FONÉT\CO se eonstituye en oÜo punto
diferenciador ,,./.., la misma cuenta con sabradas elementos que la distitzguen de aquella y €on seguridad
ambas pueden coexistir pacífieamente dentro clel mercado eonsumid¡¡r(,,.)". ----".-

Que, corresponde a esta Diree eién resolver sobre la proeedeneia o no del reet¡rso

interpuesto

Que, en primer término, las mareas en euestión deben ser analizadus uo s,¡dóli1üir
desmembraciones, de florma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje,.la'visión.

i
¡t ..

\¡i. ',,\i. . Abg.
Dir

..Direce

rtifle iales
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ResolueiónN'0246
POR LA EUAL SE RE\IOCA Iá RESOLUCIÓN N. I27O DE FECHA 13 DE SEmEMBRE DEh)}4DICTADA PoR
tA DIREEETÓN ON \,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo DE I..A N/ARcA,MEGAI{UX', ETASE 35, EXPEDIENTE NO 3526312023, SOLICTTADA POR APISNUTRI PRODUTOS
ATIMET.TTICIOS EIRELI

eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas, Si bien
eomparten elementos en esmrln ello no necesarianlente eorrlleva a que sean eonfundibles entre sí, toda
vcz quc el signo distintivo quc se pretenele registrar posca elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal scRtido, Jorge Otanrendi sosticRc que: "El dereeho mareario no protege pretijos o partículas
eomunes euando no eonstituyen por sf misme;s el signo distitttivo. »-.....----..

Que, a los ef'eetos de eotejar las mareas cR pugna, exrsten eriterios generales avalados, tanto por la
doetrina eomo por la jurisprudeneia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los eampos gráfieo y
fonétieo, asf eonro del aspeeto ideológieo o eoneeptual, Además en su eonjunto, deben ser tenidas en
eueRta las eoberturas. Al rcspceto, vcrnos quc no existe sirnilitud sufieiente ni mueho menos de
eeinsiderable o signifieativa magnitud. Se puede pereibir a sim¡rle vista la difereneia existente entre las
mismas:====

MEGA}.IUX

MEGAIVIOX

(solieitada), y

(base de reehazo)

Que, si bien es eierto que las denominaeiones analizadas eontienen similitudes entre sÍ, no
neeesariamente eausarán eonfusión en el seno del públieo eonsumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente,=..==== ====

Que, eomo es sabido, la proteeeión de las mareas se extiende al eonjunto del signo distintivo y no a

sus elementos tomados de forma aislada, Por ello eabe afirmar que la proteceién otorgada a la marea
registrada sc extiende al uso en eonjunto del signo denominativei asl presentado, y no le otorga
exelusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependeneia
administrativa eonsidera que tales elementos pueden formar partc' de otra marca -aún en la misma clase.
toda vez que la marea posterior posca elementos que la diferene ien de la marea anterior,

Que, expresa el Dr, Breuer cR su libro "Tratado de mareas de fábriea y de comereio" que: ,pera

apreeiar la posibilidad de eanfusión nt» son cleterminantes las diversos detalles, sino las earacterÍstieas
tfpicas, la imPresián general y los prineipales elementos del signor, En ese orden de ideas, si bien es eierto
qtlc entrc las denominaeiones analizadas se eorn¡tarte el inieio 'MEGA' y terminan en Ia letra "X", difiereR
en la eomposieión de los demás elementss, por ello Ro Rcecsariamente causarán confusión en el seno del
prlblieo eonsumidor pues, en su eonjuRto, son diFerentes una de la otra y dejan una impresión diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una conflslón entre diehas mareas.

Que, al rc§pceto, las "Dl¡RECffleÉ'S PARA EL EXAMEN DE MARCAS E"N PARA GIJAy" señala cuanto
sigue: '(") La eantparaeión visual dc las mareas denontinatives se basa en un análisis del número y la
seeuencia de lae leheE o eemc:tr;rcs, la posieión de las palabras o de los caraeteres coineidentes, el número
de palabras y la estruetura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separaclos o unidos
ntcdiante guiones) [",] Se entenderá qae cxistc similitud fanétiea si el sonido de la prinunciación dqlos
elementas verbales de.los signos eomparados ¡Aese cl miEmo, a lo suficientemente ce¿tano pe¡a
puedan distittguir auditivamente, Los elementos elaveparadeterminarlaimpresión'Ane*áR
ttffi, der*"rí* t* sas leffis y sflabas y sa arden y acentuaeión pa*iculares. El
I llllFlU FIR M ' Podrtl Cr, 'fratado dc tttoruas tle lübtieu y de !,onrer*- i(r, Editur,ial Rubins, lJuerros A ¡rc§, | 94é,
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ResoruciénN' 024 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1270 DE FECHA 13 DE SEMEMBRE DE 2024 DIETADA POR
Iá DIRECCIÓN DE N4ARCAS, EN BL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA MAREA
,MEGANUX', CLASE 35, EXPEDIENTE NO 9526'12A23, SOTIETTADA POR APISNIJTRI PRODIITOS
ATIMENNCIOS EIRELI

comunes revrste una espeeial impartancia al comparar mereas fonétieamente, ya qae ana similitud tbnétiea
estará determinada por las sflabas comunes y su combinaeión idéntiea o similar, Por ejemplo, los siguientes
signos denominativo.s contienen algunas sflabas iguales pera atras diferentes o eon an ritmo de
pronunciaeión diferente por lo que se¡n fonétieamente ditérentes: Signa anterior CLENOSAN Signa
posterior ALEOSAN t (,,.)'.- - - - - - - - - -

Que, la <liferente terminación de las denominaeiones (MEGANIJX - MEGA¡¿Q& gcnua uRa

impresién gráfiea distinta, De diehas difereneias ortográfieas se gcnera una fuerte distineión fonétrea,

del¡ido que al pronuneiarlas una a eontinuaeién de la otra, tenernos que la impresión auditiva que generan

amba.s es bastante dislmil:MEGA¡\¡UX - MEGAI4OX. ---------

Que, otro «iterio a ser analizado a la hora de deterrninar la posible eone esién es si existe er¡existeneia
previa en el nomenclador, Al respeeto, vemos que existen otras mereas registradas que utilizan eR sus

denominaeiones el prefijo 'MEGA' en la elase 05, elase en la eual se eneuentra registrada el anteeedente,

En ese sentido, segrln la bÉrsqueda realizada en el sistema informátieo de la Institueión, también se

encuentran registradas las marcasr MEGA MEN, RegiEtro No 584991, a nombre de GN€ Holdings, ttel
MEGAIvÍY]áSE, RegisEo N'607287, a nombre de BIOGARAN; MEGAMR, Registso N'6316t7, a nombre de

Gador S,a,; MEGACIT, Registro No 440762, a nombre de O,h. Farma S,a,e,i; extrerno que dcmuestra que

marcas eon denominaeiones eon la rafz "MEGA" se eReueRtran eoexistiendo paeffieamente sin que ello
afeete la libre eompetitividad entre los mismos

Que, al realizar el eotejo de las eoberturas de las mareas analizadas en el easo de autos, vemos e¡ue la

rnarca base de reehazo 'MEGA\{OX" registrada para la elase 0§ comprende todos los pro<luetos de la elase,

la clase 5 eomprende principalmente los produetos farnraeéutieos y otras preparaeiones para uso médieo o

veterinario3; mientras que la marea en trámite de registro *ME§ANIJX" solieita la eobertura para los

servicios especÍficos de la SlasgSl "servicic¡s de eome"reializac:ieln (¡tar atalquier media) de al¡mentas para

animales; Comercialización (por c'ualquier media) de artfe'ul¡¡s pere animales; eomereializae'ión (¡tor
cualquier medio) de preparados veterinarios: Comereializacicln al por mayor de preparaeianes sanitarias,
farmacéuticas y veterinarias y suministras médieos: Comercializaeión al por menor de pre¡taracrÉ)r?¿rs

sanitarias, farmaeéutieas, veterinarias y material médieo".-

De la eobertura señalada vemos que la presente solieitud se eneuentra limitada a servieios de

comercializae ién de alimentos y artfeulos veterinarios

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeher expttestas, habiéndose realizado el

examen de registrabilidad de la solieitud de registro; ésta Direeeión eonsidera que es un signo

las caracterfstie as necesarias para madurar en registro; por eonsiguiente, y al no eneontrarse,

de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Mareas, e orresponde revoear

httrrs://wwrr'.dinani. sov.ov/nort¿l/v3, oroniedad-industri¿1, marcas/directriccs

Obseryacioncs generales

trr¡

a
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Resorueión*' 0246
POR L"A EUAI SE REVOCA LA RESOLUEIéN N' I27O DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEIO}4DICTADA POR
L"A DIREECIÓN PS TVÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A N4ARCANMEGANUX" CTASE 7', EXPEDIENTE NO 3526312023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS
ATIMENTICTOS EIREtt.

PORTANTO,
tA DIRE TORA GENERAL Ih¡TERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UELVE

4ft,Iq REVOCAR la Resolueión N" 1270 de feeha t3 de septiembre de 2024 dietada por la
Direeeión de Mareas.

AIt,2s ORDENAR la proseeueión de trámites de
*MEGA¡.IUX', elase 3r, Expediente. No l

APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTIEIOS

Art.3E NOTIFIQUESE. -==.,,,.==

la solieitud de registro de la marca

3526312023, solieitada a nombre de

Crist'¿ldo
terina
I l¡du¡uirlirl¡¡cior a

,rctiión Gr:l::r1 i

'41ó¡.!iac
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Resorución*' 0 2 47
poR LA cuAL sE REVocA LA RESotueréN N'1271 DE FEcHA 13 DE SEptEMBRE DEzlz4DIerADA poR
LA DIREccIÓN nn MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DB REGISTRO DE LA MAREA
,MEGA}.IUX", CLASE 05, EXPEDIENTE NN 3526512A?3, SOTICITADA POR APISNUTRI PRODUTCI§
ALIMENTICIOS EIRELI

Asuneión, D

MSTO: el recurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneional de APISNUTRI

PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI eR eoRtra de la Resolueién N' 1271 de feeha 13 de septiembre de 2024,

dietada por la Direccién de Marcas, y;---"-"---"-=

RE S U LTA:

Que, en fecha l1 de noviembre de 2024 se presenta el representante eonveneional de APISNLIfRI

PRODUTO§ ALIMENTICIOS EIRELI e interpone Recurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión N' l27l

de fecha 13 de septiembre de 2024 dietada por la Direeeién de Mareas,

Que, en feeha 06 de eliciembre de 2024 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso

interpuesto

Que, en fecha 17 de dieiembre de 2024 el representante eonveneional de API§NttrRI PRODItrOS

ALIMENTICIOS EIRELI expresó agravios, Esta Direeeión tiene por presentada la expresión de agravios y

llama autos para resolver en feeha l8 de dieiembre de 2A24,:=-=.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueién eonsidera que: .(,)Que la salicitud de registra de la marea

MEGANTJX ha sido presentada para emperar los produetos de la clase 5. Que habiéndose realizado la

búsqueda de anteeedentes de la eitada marca, se ha eanstata<lo la existeneia en dieha elase «le la marea:

Expediente Denominación 2016-1631741 MEGAMOX Clase 5 Registro Titular 436284 Farmedis S,a, [PY]
Comentari<r; Que las denc¡minaeianes son easi idénticas, muy semejantes, net p«tdrán tener eoexisfeneia

pacffica, en ana misma c/ase sin crear riesgo de eanfasión entre los cansumidores,, por lo que de

eonformidad al artfculo 6s de la LeS, 1294/98 de Mare as, no ha lugar a lo salieitado(,.,)" ===,=.."=

Que, entre cltros argumeRtos, se agravia el representante eonveneisnal y manifliesta: "(,,,)a primera

vista se denota la difrreneia en cuanto a la conformación gramatieal de las mareas en estudia, puesta que la

denominación presentada por mi represetnada fue salieitada de la siguiente manera: *MEGANaX";

mientras que el antecedente que nos c:ompete fue salieitado de la siguiente farma .MEGAMOX', De esta

manera, a todas /uces se pueden apreciar las ciifereneias categérieas existentes entre las mareas en Pugna
.../.., la pronunciaeién de las mismas son totalmente diferentes, /o eual se eanstata ftcilmente al
pronuneiarlas ¿lná seguida de la atra, par ende, el ELEMENTO FANETI1O se constituye en otro Punta
diferenciador ,.,/... la misma cuente eon sobrados elementos que la distinguen de aquella y €on seguridad
ambas pueden coexistir pacffrcamente dentra del me'rcado eansumidar('..)", "=="--'

Que, eorresponde a esta Diree eién resolver sobre la proeedeneia o Ro del reeurso

interpuesto

Que, en primer término, las marcas en euestién deben ser analizades en sugHli*+{

desmembraciones, de forma sueesiva y no simultánea, el resultado que arrojeffivísíó-ñ'

ntctlna

sin artifieiales

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilielad de e onfugf6ii erí,Fé.Iqq

lndurtriel



BIREEqIÓN NA€IONAL PE

(tf§ff'lBB+B^,.
PARAOUAY

V.\ GOBIEIINO»rir. I PARAGUÁI
\§,É pnnecuAy I nnruÁ¡

Resorución-.Oz 4 7
POR L¿, CUAI SE REI/OCA TJ' RESOLUCIÓT{ N. U7I DE FECHA 13 DE SEmEMBRE DE2}} DICTADA PoR
LA DIRECCIÓN ON N{ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo DE LA NIARcANMEGA}IUX" ELASE 05, EXPEDIENTE N' 3526512029, SOLICNADA POR APISNUTRI PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

eompartcn elementos en eomrln ello no neeesariarnente eonlleva a que sean eonfundibles entre sÍ, toda
vez quc el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derccho mareario no protege prefijos o partículas
eomunes cuanda no constituyen por sl mumos el signo distintivo,'

Que, a los efeetos de eotejar las mareas en pugna, existen eriterios generales avalados, tanto por la
doetrina eomo por la jurisprudeneia, que permiten sopesar las sinrilitudes dentro de los campos gráfico y
fonétieo, asf eomo del aspeeto ideológieo o eoneeptual, Además en su eonjunto, deben ser tenidas en
euenta las eoberturas, Al respeeto, vemos quc no existe similitud sufieiente ni mucho menos de
esnsiderable o signifieativa magnitud, Se puede pereibir a simple vista la difereneia existente entre las
mismasr"=-=

MEGAI{UX

MEGAfufOX

(solie itada), y

(base de reehazo)

Que, si bien es eierto que las denominaeiones analizadas eontienen similitudes entre sÍ, no
neeesariamente eausarán eonfusión en el seno del públieo eonsumidor pucs, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy difbrente,="="====-==

Que, eomo es sabido, la proteeeión de las rnareas se extiende al eonjunto del signo distintivo y no a

sus elementos tomados de forma aislada, Por ello eabe afirmar que la proteceién otorgada a la marea
registrada se extiende al uso en eonjunto del signo denominativo asf presentado, y no le otorga
exelusividad ssbre sus elementos tomados de forma separada, razbn por la eual esta dependeneia
administrativa eonsidera que tales elementos pueden formar parte de otra marea -aún en la misma elase.
toda vez que la marea posterior posee elementos que la difereneien de la mare a anterior.

Que, expresa el Dr. Breuer cR su libro "Tratado de mareas de fábriea y de eomereio" que: "para
apreciar la pasibilidad de confusión na srtn determinantes los diversos detalles, sino las caraeteristicas
tfpices, la imPresión gcneral y los principales elementos dcl signoa, En ese orden de ideas, sibien es cierto
que entre las denominaeiones analizadas se eomparte el inieio *MEGA'y terminan en la letra "X", difiereR
en la eomposieión de los demás elementos, por ello Ro Reecsariamente causarán ec¡nfusión en el seno del
públieo eonsumidor pues, en su eonjuRto, soR diFerentes una de la otra y dejan una impresión diFerente
que aleja toda posibilidad de que exista una eonfusión entre diehas mareas.

Que, al respeeto, las ?/RECTRIOES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAy" seflala euanto
siguer "(,,') La eamparación visual de las mareas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
Eecaeneia de laE leffiE o eereeteles, la posiei1n de las palabras o de los earaeteres coineidentes, el número
de palabras y la estraetura de las signos (por e¡emplo, los elementas denominativos separados o unidos
mediante guianes) [,,,] Se entcnderá que existe s¡militad fonétiea si el sanido de la pronunciaeién de los
elementas verbales de los signos eomparados fuese el mismo, o lo sufrcientemente cercü:rc para que no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos elave pua determinar la impresión fonéücá genáral de un
signo denominativo son sus lefus y sflabas y su orden y aeentuaei1n panierilares. El examen de
eomunes reviste une esPeeial importaneia aleomparar mareas fonétieamente, ya
estará determinada par les sflabas eomunes y su eombinaeión idéntiea o similar.

I BRBUER M, Pedro e , Ttetedo dE ma*-a¡ de Rlbricu y de eonier'ciu. Erlituriul Rohins, fJuenrrs Aire¡, I 946,

ot tiopieriad lnttltcrurl
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Resorución-.1)2 47
POR LA CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' 127I DE FECHA 13 DE SEMEMBRE DEhO?4DIETADA POR
I.A DIRECCIÓN DE N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA
UMEGAI.IUX', CI-ASE 05, EXPEDIENTE N' 3126512023, SOtlemADA POR APISNLTTRI PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

signos denontinativos cantienen algunas sÍlabas iguales pero atras diferentes o eon un ritmo de
pronunciaeión diférente por lo que son fonéticamente dilbrentes: Signo anteriar CLENOSAN Signa
posteri or ALEOSA N ¿ (..)". - - - - - - - - - -

Que, la diferente terminacién de las denominaeiones (MEGANIJX - MEGAMQX) gerlera uRa

impresién gráfiea distinta, De diehas difereneias ortográfieas se genera una fuerte distineión fonétiea,

debido que al pronunciarlas una a continuaeión de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generarl

ambas es bastante disÍmil:MEGANUX - MEGAI4OX. ------'--

Que, otro eriterio a ser analizado a la hora de determinar la posible eoneesión es si existe eoexisteneia

previa en el nomenelador solieitado, Al respeeto, vemos que existen otras mareas registradas que utilizan
en sus denominaeiones el prefijo "MEGA' en la elase 05. En ese sentido, seg{rn la br3squeda realizada en el

sistema informático de la Institue ién, tanrbién se eneuentran registradas las mareas: MEGA MEN, Reglstso

N' 584991, a nombre de GNe Holdings, tte; MEGAMYLASE, Regisbo No 6072E7, a nombre de BIOGARANI

MEGAVIR, Regisüo N' 6316E7 , a Rombre de Gador S.a.; MEGACIT, Registso No 440762, a nombre de O,h.

Farma S.a.c.i; extremo que demuestra que mareas eon denominaeiones eon la rafz "MEGA" se eReuentraR

coexistiendo pacfficamenete sin que ello afeete la libre eompetitividael e.ntre los mismos

Que, al realizar el cotejo de las coLlerturas de las mal'eas analizadas en el easr¡ de autos, vemos que la

marca base de rechazo 'MEGALdOX" registrada para la elascllleomprende torlos los produetos de la elase,

la clase 5 comprende prineipalmente los produetos farmaeéutieos y otras preparaeiones para uso médie o o

veterinarios; mientras que la marea en tránrite de registrer "M§§ANIE" seilieita la eotrertura para los

productos espeelfieos de la §]asg.,lQ! "Aminoáeidos para uso veterinario; Antieoneeptivas para animales;

eastador quÍmico para animales; eollares antiparasitarios para animales; enzimas para usa veterinario;
pañales para masccttas;gresas para aso veterinaria; Locianes para asa veterineria; medieamentos para uso
veterinario; preparaelos bacterianos para usa mériico o \teterinario; preparaeiones de enzjmas para uso

veterinario; preparac'iones qufntieas para usa veterinaria; preparaeianes veterinaries; preparaciones para
lavar animales llnseeticidasl; reactivos eyfmieos para usa médiea o veterinaria;eamplemento alimentieitt
para la alimentación animal; Complementos alimentieias para animales; Suplementas prctei€os para

animales; Champús insectieidas para animales; ehampús medieinales para maseotas; toallas higiénieas
desechables para mascatas; taallas higiénicas deseehables para maseatas: Alfombrillas sanitarias
desechables pere cubrir eolehonetas para masee¡tas",-

De la cobertura señalada vemos que la presente serlieitud se eneuentra limitada a produetos

destinados a animales, al seetor veterinario

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

examen de registrabilidad de la solieitud de registro; ésta Direeeión eonsidere gue es uR s

las caracterÍsticas necesarias para madurar en registro: por eonsiguiente, y al

de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Mareas, eorresponde revocar

https://www.dinapi. qov.py/nortal/v3/nropiedad-industrialimarcas/directrices
afiirJceiOn Nacionul de Propiednd lnte lee ruol (102ó) €'lusificauién de Nizn, I 3 edie ión. verulón 2(126. CLASIFICACIÓN DE NIZA - I 3 edición. versión 2026

Obsewaciones generales

inserta de
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Resorueién-.J)2 47
POR tA EUAI SE REVOEALARESOTUEIÓN N'I27I DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAPOR
tA DIRECEIÓN ON }úARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIemUD DE REGISTRo DE LA N4ARCAUMEGAJ.IUX', etASE 05, EXPEDIENTE Nu 352651202?, SOTICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS
ATIMEI.ITIC IOS EI REII.

POR TANTO,
tA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Aft.le REIoCAR la Resolución N' l27l de feeha 13 de septiembre de 2024 dictada por la
Direeeión de Mareas,

ñt.ze ORDENAR la prosecueión de trámites de la solieitud de registro de la marca

solieitada a nombre de
*MEGA¡.IUX', elase 05, Expediente, N' 3526512023,

APISNUTRI PRODUTOS ATIMENTICIOS EIRELI. ==:

tut,3q NOTIFÍ QUESE. = = = = " " - - = - = " = = = - - = = - = - = = = = = =. - " l

Interina
Induslrial

Intrleclual
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Reeorueión,u'lf 48
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N. 250 DE FEcHA 25 DE MAnzo DE zozS DIcTADA poR LA
oIREccIÓN DE ASUNToS IUARcARIoS IITIGIoSoS. EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'EM EENTRO DE MATERTALES §.A.', ELASE 19, EXPEDIENTE N" 13497/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERTALES S.A.

Asune irin,

VISTO: el reerrrso de apelaeién interpuester ¡:or la representante eonveneional de CENTRO DE

NTATERIALES S.A. en contra de la Resolueión Nu 250 cle t'eeha 25 de marzo de 2025, dietada por la Direeeién

de Asuntos Marearios Litigiosos, y: -----"---'--

RES ULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2025 se presenta la representante eonveneional de CENTRO DE

I\4ATERLALES S.A. e interpone Reeurso de Apelaeién en eontra de la Resslueión N" 2t0 de feeha 25 de

marzo de 2025, dictada por la Direceién de Asuntos Marearios Litigiosos.==

Que, en feeha 09 de junio de 2025 fue dietada la provirleneia que e oneedió el reeurso interpuesto,=====

Que, en fecha 2l de julio de 2025 la representante eonveneional de CENTRO DE I{AfERLALES S.A.

expresó agraviosl en feeha 24 de julio de 2025 esta Direeción tiene por presentada la expresión de agravios

y eorre traslado a la e ontraparte por el término de ley,

Que, en feeha 19 de septiembre de 2025 el re¡rresentante eonveneional de CORPORACIéN

MERCAI.ITIL S.A. contesté el traslade¡ de los agravios, En ceinseoteneia. en feeha l3 de oetr¡bre de 20?5 esta

Dirección General dicté la provideneia de Autos para resetlver."".-'"""'

CONSIDERANDO:

Que, ta mencionada Resolueién csnsidera que: '(..)Que, al catejar las marcas solieitada eM CIINT'RO

DE MATERIALES Y ETIQUETA y C'M oponente, parlemas notar que entre las denaminaeianes la mar€a

solicitada tiene inserta la palabra principal de la marea ct¡tonente, (C'M), Si bien tiene impoftaneia el análisis

de las partes de los signos en pugna, lo que realmente impafta es la visión de eanjanto. Y desde este punto
de vista, presentan un inequfvrsec¡ aire tbmiliar, lo Erc puetle llevar tanto a la eonfusién direeta (tomar una

marca por otra) camo a la indirecta (eansiderar que ambas tienen un misma arigen de prcdueeión), Su 1¡ttv

eon la inclusién de /as palabras 'C'6NIRO DE II,IATERIALES., no le aporta la difurencia neeesaria para

distinguirse de la marea registrada ya que en el eanlmto notamos que prepanderun las leilas "eM*, Que,
entre la denr¡minación solie'itaela se observa a simple vista que: la ntisma es indeláeüblemente eonfÚndible
con la marca base de la oposición, se pereibe que entre las mr'smas exlsfen elementos qtrc las hacen

prácticamente idénticás en los plane» fbnético. r¿r.sua/ y conc'eptual, Que, en razón de las identidades
ex¡'stentes entre la marca solieitada y la oponente, el públicv» consutnielar puerte verse indueido a erxtr, y
caLtsar una confusión entre /as mr.smas, además debetnos tcnc'rpresente que las marcas en cuestión fienell
por linalidad distinguir mjsmo.s prcseluetos de la clase t9 (materiales de eon.str'¿reeitln), la qtrc n¡¿s da la

pauta que la oposición sea declarada prercedente. Que, ade.tmás el oponente S'a cuenta can de'rec:ho

adquirido sobre la marca CM en nr¿esfir¡ pais eon Regl.stro n' 594.480 en la clase lg que comprende: (tutdas

los productos de la clase t9 (materia/es c/e cctnstruc'eión), e.ste rc'grs'tro le otorga prioridad y Prote'cciótt
legal, lo que refuerza su posiclón en la a¡tosieión contra la solieitud de CM CENTRA DE MATERIAI.ES

s.A.(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CENTRO DE IUA
"(...)A través de /a Resr¡/ución, la Dire:etctra de Asu¿rtt¡s Marcaricts Litigiasos elec'la

acción promovida por el Opanente en c:antra de la Marea Salieita<la ectn base en
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Resorucién*' 0248
PoR LA euAt sE REvocA I-A RESoLUctóN N'250 DE FEcHA 25 DE NrAnzo DE 2o2s DICTADA poR t-A
NMNEEIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LmGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo
DE LA N,ÍAREA "CM CEI{TRO DE MATERI,ALES S.A.", ELASE 19, EXPEDIENTE N'13497/2024A NOMBRE DE
CENTRO DE I\4AIETALES S.A" ----.--

N' 594480 en elase lg. Paru dernostrar que la Resolueión e.5', no solamente errénea, sino que también es
e'<tntrudictoria ettn argumcntos anteriorcs emifidcts ¡tor la ¡tropia Directora, es importa,nte aclarar los
srguientes heehos: (i) Que, el Oponente remitió una nota de ce.se de uso al Recurrente, intimando al cese
«{e uso de la marea eM C:ENTRO DE MATERTALES. (ii) Que, en técha 3t de mayo del 2022, el Recrtrrente
presentó aposieiÓn en eontra de lasso/iclt¿lr'le.s de registo de las rnareas CM CORPORACIóN MERCANTIL
N'" 2228323 y 2228990 en elases 35 y 37, res¡tee'tivarnente (las "O¡tosiciones'), En este senfido, aclaramos que
las Aposieianes fueron presentaelas con base en la proteeción otargaria pornuestE legislación al nombre
contereial' En esFe easo, el Reeurrente viene utilizandrt el nsntbre eo¡nercial 'CM CENTRO DE
MATERIALE§'destle haee mueltas años, lo cual se hablará detalladamente más adelante. Dentro de esros
pft)cesos, el Oponente ha eontestado las Oposieiones, manifestando e,ntre ofras eosag que: "A simple vista
se puede observ,ar que, cn el análisis de conjunta, ambas mereas prcsentan ditbreneias visuales, auditivas y
e'ttnecptuales que /as ltaeen perféetamente elistingtúbles". Entonces, el Opttnente ha alegaclo ante¡ormente
qtre 1as ma[eas en Pugna pueden coexistir paefticamente, contrarlieienda totalmente s¿/s nueyos
argumentess expaestos en la presente Oposteiein ),en la aeeión de cese de usc¡ presentado contra la marea
del lleeurrente, la eual meneir¡nanlos e/1 el pr(tximo pltnto. Destacanxs.s gue la Direcció¡ de Asu¡tos
Marearios Litigiosos die'tó las Resolue iones N, ! tBa/8 y ltql/23 (las "Re'saluciones"), por las cuales rechazó
las Oposieiones eonsideranelo t1ue las narcas no ¡»odtán eausar confusió1 clirecta ni inclirecta o inducir en
errar al públieo eansw¡tidor, Asimismo, las Resolucictnes dispenen: "Que, aunque se oóserva gue, aunqlte
e'ontpartan la ntisma partfeula "CM", e¡') términos ñtnétic'os, esta similitud no alcanza un nivej clue pueda
Senerar eonfusiín eort el públieet eetnsumidrtr. Que, ade'más c'abe clc'stac,ar que la misma partíiula se
eneuenÜa eoexistiendc¡ cotl otras marc¿ls entre ella pt:demos mencionar: CM CALE MAS, Registt-o No
495'317, eM 2AMILA MARIA Regrstru N' 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N" 535.609, CM CO:L
MASTER Registr«» N' 506.81á, entre otras". Dicha esto, no tabe, dudas de que es c¡itedp de esta Direcció¡
que las mar€es ueM*, ueM eoRpoRAetÓx aaneaNnL, ), ,,eM 1ENTRO DE MATERTALES SA" pueden
e'oexistir paeffieamente. 6.stamr¡s de aeuerdo e'on la Direeeión rJe, A"srrnfos Marcarios Litigiosoi en sus
manitéstaeiones eon relación a la posible coexisteneia paefñc'a rJe /as marcas en c.uestión. Concordamos en
que las elententas en eomún son insufieientes ¡tara generar eonñtsión(..,)" -,------.

Que, el represetrtante eonvene ional de CORPORACTÓN MERCAIffiL S.A. manifiesta en su escrito de
eontestae ión del traslado de los agravios: "(...)C'ada proeedimiento det»e ser enalizado en su pro¡tio marco:
signos enfrentado's,.c/ases solieitadas y objeta pnteesal. En elfrrese¡lfe e,aso, la autoriclad coneluyti
c:arreetamente epc la solieituel 'eM ?ENTRO DE MATERT,ALES §A're.su/fa confundible con mi marea
regisnada reMu, ya e¡ue reproduee fntegramente el elentento clistintivo prinei¡tal, agregando solo
exprcsiones genérie'as que no eliminan el riesga de confúsión .../,.. El consentintientet recayé única¡nente
sottre la parte dispositiva, favc¡rable a los interese.r de nti mandante, qtrc rechazó la opasición de la apelante
y ¡termitió el avanee de las solieitudes de mi prineipal. Es prineipio proeesal elemental que Ltna parte no
está obligada ni habilitada a apelar ñtndamentr¡s al'slados euenrlrt la decisién tinal le resu"lta fbvoíable. por
tanta, mal puede interpretarse que mi parte ha aee¡ttada eonsideraciones eon las que nltnce eoincidió, ni
r¡ue' ello tenga efeeto vtneulante erl esfe proeeclimientct .../... Mi postura sientpre, ha sido clara y ¿nifornte:
§osrener mi nteior derecho en virturl ele mis marr.as registraclas "C'M" (clases ll y l9) y,,CORpORAC1óN
MERCANTIL" (elase 37), asf eonto rnis soileiruc/e,s de 'e'¡d eoRpORAelóN MERCANT1L,, (clases 35 y j7), En
base a esos dereehos me aPonga a solieiturles posteriares qtte reprotllueen o intiten esos srgnos de tbrma
eVe Sencren eontbsión, La referencia que sc'intenta utilizar en mi contra fue una formulaciói aislada en un
eontexto praeesal distittto, sin ineidenei'a srrsfaro rta. En eambio, la eontradicción real proviene de la
apelante, que al ser intimada negó riesgo de confusi1n eon mis mareas, para luego sostener lo contrario al
oPanerce a mi solieitud *l- Por otra parte, la supuesta eoexisteneia de otras maiqaraoñtftX3
la eantraparte, na impliea que cualquier signo ean esas letras sea regisrrable,Cadp caso
maneta eanercta: puede haber eoexistencia con sigtros en rubrcs clistintos o áittnipani$ls

I Interina
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Resorueién".U 48
poR LA cuAL sE REVocA I*A REsoLUeréN N' 250 DE FEcFLA 25 DE MAneo DE zozS plgrADA poR tA
pmncctóN DE ASUNToS MARcARIoS tmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE souerruD DE REctsrao
DE LA N{ARCA 'CM EENTRO DE MATERIALES S.A.', ETASE 19, EXPEDIENTE N" 13497/2024A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERIALES S.A.

elaramente ditérene:iaele»es, En cambio, aquf ambas partes actúan en el misma rubra de eanstrueeirln, la
que genera conñtsión direeta e indirecta(,..)" 

-"=""==-

Que, coresponde a esta Direeeién resolver sobre la proeedeneia o ns del reeurso interpuesto. y la

cernsecuente coexistencia o no de las mareas CM CENTRO DE MAIERIALES Sá. (solieitada en elase l9) y la

marca CM (registrada en las clases ll y l9)l CM CORPORACIÓN MERCANTIL (registrada en las elases ll y t9)
y las solicitudes previas CM CORPORACIÓN MERCANTIL (en las e lases 35 y 77),

Que, al iniciar el análisis de las denominaeiones debe te.nerse presente que el mismo sea realizado
desde L¡na visión de cclnjunto, e omo es regla general en el deree ho mareario, sin artifreiales
desmemtrraciones y cuyo objetivo es aclvertir si la perce¡re ién eje una de las mareas pueele ser asoeiada eon
la otra. De esta rlanera, eorresponde a esta instaneia administrativa determinar si las marea,s en euestión
pueden o Ro ser esnfundidas en el mereado, tras un análisis elesde la óptiea ele los eventuales

eonsumidores, ----".-"-

Que, en ese clrden de ideas, eorresponde a esta instaneia admin¡strativa resolver si eabe o no la
posibilidad de ceinfusién entre la solieitud ele registro de la marea -eM 

CENTRO DE MAIERIALES S.A.",

elase 19, con la marea oponente nCM', elase li y 19; "eM CORPORACIéN MBRCAI.ITII', elase ll y 19; "eM
CORPORACIÓN MERCANTIL', solicitada en las e lases 35 y')7.

CM CENTRO DE MATERTALES S.A.

CM

CM CORPORACIÓN MERCANTIL

(marea solieitada)

(mareras de la oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentarlos existen similitudes entre sf, Ro Reeesarianlente.

causarán ceinfusién en el seno del p(rblieo consumidor plres. en su eonjunto, dejan una impresión visual

Que, siguiendo esta línea ele razonamiento, esta Depenrleneia es de la tesitura que no se puede

deelarar confundibles a las marcas por el solo heeho de qrre dentro de sr¡ estruetura existan letras o
elementos en eom(tn, siendo que eomo se sabe el análisis debe ser en eonjunto, El tratadista Otamendi,
explica eiertos criterios a ser ternrados eR euenta para realizar rtn correeto análisis de eon¡unto. los euales

hemos tonlado en cuenta para la resolueión del presente litigio, y lros perrnitimos transer¡bu a

eontinuacién ".En principio, es el eonjunto el que debe ser objeto del análiEts y no sus partes lntegrantes
separadas en fotma arbitaria QeZ¡,t-"----"

Que, analizando el e ampo ortográfieo y fonétieo de la solieitante'CM CENTRO DB MATERIATES S.A."

y de la oponente "CM'y'CM CORPORACIÓN MERCANTIL'por nrás que eompartan letras ns se leen de la

misma manera, como se puede notar al eotejarlas. Una de las marcas de la oponente está eompuesta por
una sigla y la otra tiene tres elementos (una sigla y dos voeablos), mientras que la marea solieitante tiene

en los demás componentes: CORPORACIéN MERCIANTIL - eENTRO DE MATERIALES.

ampliamente en su estructura ortogrática, por lo que. también se dife
Dronunclaclon. -------tl

:r §#re ¡allnterina
Iropicdid Indurrrial

I Dcrecho dc- Marcas. lrrrge Otarnendi. Editorial: Lr:xrsNexis Abeledo"Perrot AN(); 2lJl)l
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Resorución*.1)2 4 I
POR LA EUAL SE REVOCA I..A RESOLUCIÓN N'250 DE FECHA 25 DE T\,IARZO DE 2025 DICTADA POR I.A
OMTCEIÓN DE ASUNTOS }vfARCARIOS LAIGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA -CM 

CENTRO DE IvÍAIERIALES S.A.', CLASE 19, EXPEDIENTE N'13497/2O24ANOMBRE DE
CENTRO DE IvIAIERIALES S"4'. -------

tos signos enfrentados: "CM CENTRO DE MATERLALES S.A." (solicitada) - "CM CORPORACIÓN
MERCA¡.ITIL'(oponente) poseen elernentos en los aspectos visual y f'onético que las diferencian de forma
clara. tas similitudes en las siglas iniciales ¡ro mnstituyen un faetor preponderante para declararlas
eonfundiblcs, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse eR conjunto, asÍ también la protección
otorgada se exticndc al signo en eonjunto y no a sus elernentos tomaclos de forma aislada. Por ello cabe
rnanifestar que las letras e M deben ser analizadas en conjunto con los dc,más componentes y que tales
letras pueden hallarse eontenidas eR otras elenominaciones mare arias -aún en la misma clase- toda vez que
la marea posterior posea elementos que la dif'ereneien de la marea anterior, como el caso de autos.

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El dereeho mareario no pratege prefijos o partículas
eamunes euendo no eonstituyen por sf misntos el signo distintivo.'\

Que, al respeeto, las "DRE|.TR,íJ,ES PARA Et, E,YAMEN DE MARIAS EN PARAGUAY" señalan cuanto
siguel "(,.,) La eomparueión visual de las mareas denominativ?.§ se basa en un análisis del número y la
seeaeneia de las letras o eeraercles, la posieión rle las palabras o ele los earacteres coincidentes, el número
de palabras y la estrue'tura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos se,parados o unidos
mediante guiones) [,,.] Se entenderá gue exisfe similitud fonétiea si el sonido de la prontmciación de los
elementos verbales de los signos eomparaclo,s llese, el mismo. rs lo sutic'iententente cercano para que no se
puedan distinguir auditiva¡nette. Los elementos clave para determinar la impresión fonéüca general de un
signo denominativo san sus /efas¡ sflabas y su orden y acentueción particulares. El examen de las sÍlabas
cottttilles reviste una espeeial im¡toftane ia aleomparat tnarcas fr:,néticamente, ya que una similitud fonética
e'stará determinada por las silabas eomunes )'su co¡nbinae ión ieléntiea o similar. Por ejemplo, los siguientes
sl§ntrs tlenominativos eontienen algunas silal¡as iguales pero eiras cliÍérentes o con un ritmo de
¡tranuneiaci6n diferente por lo que son fo¡téticamc.nte dr'fbrenfr,.s; Signa anterior CLENOSAN Signo
posteri or ALEOSAN I (,,. )'. - = = - - - - - - -

Que, en eueRto a la esbertura de la marca sslieitada, la rnisma preterrde el registro en la elase 19 para
todos los produetos,'mienffas que la oponente tlene el registro de sus marcas CM en las clases ll y 19 para
todos los produetss de las respeetivas elasesi eM CORPORACIÓN MERCAI\¡TIL en las clases u y 19 para
todos los produeteis de las respeetivas elases; y las solieitudes previas CM CORPOMCIóN MERCAI.ITIL en
las elases ?5 y 37 (para .selvieias de impartaei(tn, eontet'cializaeión y venta de pt'aducte» de eonstrucción,
tie praduetos para instalaeiones sanitarias, de producfos de ealefaeeién, de ventilación y distribucién de
agua, de fantanerfa' y Para "Serv'i€ios de eonstruee'iln, reparaeión e instalación de azulejos, de pisos
eerámieos, ele instaleeiones de baño, eoc,ina S, lardfn; instalaeién ¡, reparación de calefbnes, de
termoealetbnes, de eaños plástieos y eecesori,os, de motobombas,'seryiclo s de plomerÍa'i respectivamente).
Al respeeto, esta Direeeión esnsidera que, por más de que las mismas amparen productos y servicios
similares, al ser la denominaeión de la solieitante y del oponente plenamente distinguibles, no existirá
riesgo de eonfusión o asoeiaeión entre las mismas,

Que, adieioRalmente, otrs eriterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de Ia procedencia de
la oposieién en estudio es si existe eoexisteneia previa, Al respeeto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de otros titulares en la clase 37 (e lase relacionada a la petieionada y del opo
las euales la oponente tiene solieitudes previas) que utilizan CM eomo parte de su de4+gi{eeiq
bÚrsquc'da realizada en el sisterna rnt'ormátrco ele la lnstttucién, tamhién se eneuóntrár

I

l.l7 r 16(,
https://ur¡q'.dinal¡i.gov.py/portal/v3luopiedad-indusrr.ial/rnarcas/di¡ cctrices tal Interina

JcIropiedad lndurrrirl
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Resorueión-"1)2 4I
POR LA CUAL SE REVOEA LA RESOLUCIéN N'250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DISTADA POR tA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS IMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO
DE LA I\¿ARCA 'CM eENmO DE MATERIATES S.A.", etASE 19, EXPEDIENTE N" 13497/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERTALES S.A.

marcas: CM CONSMETAL Y ETIQUETA, Registro No. 462242, a nr¡mbre de Valerio Bamios Ruiz Diaz, eein

fecha de expiracién: 19lA612028, clase 37, para los §en¡ic'ios de r:onstrueeión, reparación e tnstalae:ic1n,

servicios de alquiler de hercantientas e de materiales de canstruecñni CM & G CONSffiUCCIONES,
Registro No.535744, a nombre de C)hristian Fabian Moragas Gonzalez, con feeha de expiraei6n:21l12l2Q3l,
clase 37, ¡rara los servicios de eonsfi'ucc:irin*, obras eiviles, pisernas, ampliae:iemes, faehadas, e'ic:la raso,

albañilería, instalat:ión de aparatos de aire aeondicionarlo, c'ámaras / sensor?s de segñdad,' extremo qrre

demuestra la esexisteneia del oponente enn otras mareas registradas en la elase 37 .re.lacronada a la de

autos- eon dieha sigla -CM- a noRrtrre ele diferentes titulares, por ende, esta Direeeión no encuentr:a
fundamentos legales que impidan que la sr:lrcitud de registro aetual pueda prosperar en

registro, - - ==

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexistene¡a de la marea

oponente diciendo: "Un factor de gran importaneia a tener en euenta en los casas en que .§e diseute la

eonñtsión es la eoexisteneia anteñar de las mareas en pugna, Una eaexistencia en el mercada cle das
marcag una de ellas registrada y la otra no a ambas de hee h¡t, wh gue se hayan suseitada eanfusiones es /a

mejor prueba de la inc'onfitndibilidad,¡'asf .se lo ha reconocida,"i', ===-========

Que, aelieionalmente, la marea solieitaela euenta con una etiqueta difereneiadora eoR un ferndo de

color gris y extremos laterales en torros rojizers, las siglas CM en eolor rojo intenso y debaje el nombre
CENTRO DE MATERIALES S.A. en una tipografla más delgaela en eolor negro, la eual en eonjunto deja una

impresión diferente de la etique.ta rJe la r:poRente qlre sct eompone: una de ellas de fondr¡ negro y las letras
CM en tipografia especial en color blancr¡ y la otra f'eindo eolor blaneo, la sigla eM en las mismas letras
especiales y al costaelo derecho CORPORACIÓN MERCANTIL en tipográfia más delgada, se puede apreeiar
en el siguiente ecltejo las diferencias visuales de las mismas:

marca solicitada marcas de la oponente

GIVI
CENTRO DE MATERIATES SA.

Corporae ién
Mercantil

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual eoexisteneia paeffiea entre la snlieitante 'eM
CENTRO DE N,TATERIALES S.A.", en la elase 19, y el opnnente "CM'y'CM CORPORACIÓN MERCAI.üTII'err
las clases ll y 19; y solicitatlas ¡ reviamente en las e lases 35 y 37.

Que, en base a las consideracieines de heeho y de derecho expuestas,

conclusión que los signos entrentados snn sufieientemente diferentes entre
todos los planos de comparación. por tanto, eomesponde REVOe AR la Resolt

esta Direeeión

tcct(
:iin C

riónN

of

Cristaldo

al I ntetina
oied¡d lndu¡rtirl' 'DERECH() DE MARe AS" : Iorte e)tatnendi, 1r" Ed,, elABA, Ah¡ledc¡ PFnot, ?(ll7 --
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Resorueión*"02 48
PoR tA euAL sE REVoeA LA RESotuetóN N'z5o DE FEcHA 25 DE MARzo DE 2o2s DtcrADA poR LA
PMNEEIÓN DE ASUNTOS IüAREARIO§ LAIGIosoS. EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE L"A I/ARCA -CM 

EENTRO DE IúATERhLES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N' 13497/2024 A NOMBRE DE
CEÑTRO DE MATERIATES S.A.

Art.le

PORTANTO,
L"A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE t.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolucid¡n Nn 250 ele feeha 25 de marzc¡ de 2025 dictada por la
Direee ión de Asuntt¡s Marcariers titigioscls.

ORDENAR la prosecucién de los trámitc,s clc' la st¡licitud de registro de la marca'CM
CENTRO DE IUATERTALES S.A.', elase 19, Expediente N'13497/2024, solicitada a

Art.2e

tronrt;re de CENTRO DE MATERTALES S.A. ------....:.:

Art,3e NOTIFÍQUESE por eédula.

..1 .
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Resorución-.-02 4 I
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N'249 DE FEcHA 25 DE MAnzo DE z0zt DIcTADA poR LA
nmrcctór'¡ DE ASUNToS MARCARToS Lrrtctosos, EN Et ExpEDIENTE DE souetruD DE REGISTBo
DE LA MARCA 'CM CENTRO DE MATERTALES S.A,", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 13499/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERIALES S.A.

Asuneif¡n,30A$R2026

MSTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por la representante er:nvene iqnal de CENTRO DE

N{ATERIALES S.A. en e ontra de la Resolueión Nu 249 de fee ha 25 de marzo de 2025, dietada por la Direeeión

de Asuntc¡s Marcarios Litigiosos, y: ='=="=-=====

RES U LTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2025 se presenta la representante eonveneional de CBNTRO DE

N{ATERTALES S.A. e interpone Reeurso de Apelacién en contra de la Resolueión Nu 249 de feeha 25 de

marzo de 2025, dictada por la Direceién de Asuntos Marearios titigiosos.==

Que, en fecha 09 de junio de 2025 fue dietada la providencia que e oneeelié el reeurso interpuesto,=.="=

Que, en fecha 2l de julio de 2025 la representante eeinveneional de CENTRO DE N,fAfEruAtES S.A.

expresó agravios; en Feeha 24 de julio de 2025 esta Diree eión tiene por presentada la expresión de agravios

y corre traslado a la contraparte por el términn de ley,

Que, en feeha 19 de septiembre de 2025 el representante eonveneional de COMORACIéN
MERCA¡.ITIL S.A. eontesté eltraslado de los agravios, En eonseeueneia, en feeha 09 de oetubre de 2025 esta

Direccién General dietó la providencia de Autos para resolver,-"==-..===-

CONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolucién considera quer: '(.,.)Que, al c:atejar las ntarr-as salieitada eM eENTRe)

DE MATERIALES Y ETIQUETA y eM aponente, poelemas natar que entre las denominaeianes la marea

solicitada tiene inserta la palabra princ:ipal de la marea apanente (CM. Si bien tiene impartaneia el anáilsis

de las partes de los signc:s en pLtgna, kt que re,almente importa es la visión de conjunto, V desde este, puntrt
de vista, presentan un inecytfvoco aire familiar, let que puetle llevar tanto a la eantüsión ciireeta (tontar una

marca por otra) como a la indirec'ta (considerar que ambas tienen un mismo origen de pradueción), y que

con la inclusién de las palabras 'C'ENTRA DE 
^4ATERIAI.ES', 

no le aporta la diferencia neeesaria para
distinguirse de la marc:a registrada ):a qlte en el canjunto natatnos qLte prepanderan las letras "CM", Qae,
entre la denc¡minaci(¡n solicitada se observa a sint¡tle vista c¡ut' la misna es indefeetihlemente eanfünrlible:
con la marca base de la oposición, se pereibe que ente las mismas exr'sten elementos que las hacen

prácticamente idénticas en /os ¡tlanos fanétieo, l,ilsua/ y cone'eptual. Que, en razón de las identidades
exr.stentes entre la marca sctlicitada y la opanente, el púrblica eonsumidor puede verse indueida a erw, y
causar una confusién entre las ntismas, además debemas tent:r ¡tresente qlte las mareas en e:uestidtt tienen
por finalidad distinguir las mismos servieios de la clase 37, la que nos da la pauta que la aposieión sea

declarada procedente, Que, además el oponente ya euenta ean dereelta adquirido sobre la marea C'M en

nuestro pals eon Registro n' 594,480 en la elase lg que eamprende: (todos los produetos de la clase 19

(materiales cle eonstruceión), este registro le otorga prioriclael y proteeción legal, la que refuerza su

posieión en la oposieión contra la salieiild de CM CENTRA DE MATERIALES S.A.(,,,)o :=========

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CBNTRO DE MAIERIALBS S.A.

"(...)A través de la Resohtción, la Direetora de Asuntos lvlarearias Litigiasos ae.ffióáffftfu
acción promovida por el Oponente en contra de la Marc'a Solic:itada ean base ei?,s/rqgrsfrc.

ymq
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Resorución*'02 49
PoR tA euAL sE REVocA LA REsoLUetóN n' 249 DE FECHA 25 DE ruARzo DE zo25 DIcTADA poR LA
DIRECEIéN DE ASUNTOS MAREARIOS LTilGIosoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA lúAReA 'eM CENTRO DE IvIATERLALES S.A.", CLASE 37, EXPEDTENTE N' 13499/2024 A NOMBRE DE
CEN¡TRO DE }úATERLATES S.A" .......

N, 588696 en elase 3V, Para demastrar que la Rcsolue'ión es, na solamente errónea, sino que también es
eantradietaña ean argumentos anteno¡es emitidas par la propia Direetara, es importante aclarar los
stguiertfes heehas: (i) Que, el Oponente remitió una note de eese de uso al Reeurrente, intimanda alcese
e1e ttso de la marea eM ZENTRO DE MATERTALES, (ii) Que, en fecha 3l de mayo del 2022, el Recurente
prcsenté opasiei1n en eontre de las solicitudes de registro de las mareas CM 1ORPORAC\ÓN MERCANTTL
N,' 2228?23 y 2228730 ea e/ases 35 y ?7, res¡tectivatnente (las "Oposie iones"),6n esfe sentido, aclaramos que
las Opasieianes tiLeron presentadas con ltase e,n la prefteeción otorgaela por nuesfra legislacién al nombre
cvtnercial, En esfe easo, el Reeurrente viene utilizanda el nombre comercial 'eM CENTRO DE
MATERIALES'desde hace ntucltos aiios, lo cual se hablará detalladamente más adelante, Dentro de estos
prr)€'esos', el Oponente ha eontestado las O¡tosieiones, manit'estando entre otras cosas, que: "A simple vista
se puecle observar que, en el análisis de conjunta, ambas marc'as presentan difb¡enctas vrs.uales, auditivas y
er»teeptuales quelas haeen perfeetamente distinguibles". Ente.lr,ces, el Oponente ha alegado anteriormente
que las mareas en pugna pueden coexlstri paeiñcamente, eontradiciendo totalnente sus nueyos
argumentos expuestcts en laPrcsente Oposieiétt y en la aeeiótt de ee.se de uso presentado contra la marca
del Reeurrente, la eual meneianamos en el próximo punto. Destaeamos que la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos d¡ctó las Resolueione,s N, e I190/23 y llgl/23 (las "Rescslueiones"), por las cuales rechazé
las Aposieianes eansidcrando que las mareas na podrán eaLtsar canfusión direeta ni indirecta o inducir en
en'ar al públiee eansu¡nidor, Asimismo, las Resolueiones disponen: "Que, aunque se observa qae, aunque
eomPartan la misma partfcLtla "eMn, en términos fonétieos, esta sintilitud no aleanza un nivel que pueda
genL'rar eoni^usiétt con el p(tblico eonsumtelor, Que, además eabe destaear que la misnta partícula se
cneucntru e¡¿existienda ean otras marcas entre ella podenos neneionar: eM CALE MAS, Registro Nu
49i.71V, eM eA,MlLA MARTA Registra N' t4.8lt, eM í'ENTRO MARKET Registro N' t3t.6A9, CM CO\L
MASTER Registra Nu 506,81ó, cntre atras", Die|rc esto, na eabe dudas rle que es erireno de esta Dirección
que las mar€es "eMu, ueM eoRPaRAelÓN aeneaNflL' y 'eM eENTRo DE MATERTALES SA,, pueden
eaexistir paeftieamente, Estamos de acuerdo eon la Direeeia¡t de ,4suntos Marearios Litigiosos en .§us

manifestacianes ean relaeión a la posible roex/st€,ne, a paeftica de las nlareas en e uestién. Concordatnos en
e¡ue 1os elementas en eomún son lnsuáei entes para genet ar contbsién(,..)"

Que, el representante conveneional de CORPORACIÓN MERCAI\¡TIL S.A. manifiesta en su escrito de
eotrtestaeión del traslado de los agravios: "(...)Cada procedimiento debe ser analizado en su prcpio marco:
signos enflentado,s, e/ases solieitadas y objeto praeesal. En el presenfe caso, la autoridad concluyó
eorreetamcnte qae la solieitud 'CM 3ENTRO DE MATERTALES S.A' resulta contundible con mi marca
rcgistrada ueMu, ye que reproduce Íntegramente el elemento rlistintivo principal, agregando solo
expresiones genérieas qae no eliminan el riesgo de cont"usión ,../,.. El c'onsentimiento recayó únicamente
sabre la parte dispasitiva, favarable a las intereses de mi mandante, que reehazó la oposición de la apelante
S' permitió el avanee de las salieitudes de mi principal. Es prineipio proc'esal elentental que una parte no
está abligada ni habilitada a apelar ñtndamentos aislados euanelo la deeisió¡t tinal le resr¿1ra favorable. par
tanta, ntal puede interpretarse quc mi parre ha ae'eptado eonsieleraeiones eon las que nunca coincidió, ni
que ella tenga efeeto vineulante en esfe ¡trocerlimiento .../.., Mi prsstura sientpre lta sido e lara y unitbrme:
sosfeRer mi mejar dereeha en virtud de mis ¡narcas registrarlas "eM" (e,lases lt y lg) y "CORPORACTóN
MERCANTII', (elase ?v), asf eomo mis solieitudes de 'e'M eoRPCIRACtÓN MER1ANTIL" (elases 3i y 37), En
basc' a esas dereeltos me apongo a solieitude.s posteriore s que reproduzc:an o imiten esos srgnos de for¡na
qte generen eo¡tfusi6n, La refbreneia que se mtc.nta ttilizar en mi eontra tirc una formulaeión aislada en un
eantcxto praeesal distinto, sin incideneia sustantiva. En eantbio, la contradieeién real proviene de la
apelante, t¡ue alser intimada negó riesgo de eonfitsiótt eon mis mareas, pare luega sost,
oPanerse a misalieitud ,.,/,,, Por otra parte,la supuesfa eoex¡steneia de otras matees
la ettntruparte, no implica que eualquier signo eon esás /crrás sea registrable,Cada
mancra eonereta: Puede haber eoexistenelia eon signas en rubras dittirtas u rroffi,

eontrario al
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Resorución*'0249
poR rá cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN N'249 DE FEcHA 25 DE MARzo DE zozS DISTADA poR LA
omeccróN DE ASUNToS N¿ARcARIoS Lmcrosos, EN EL ExpEDIENTE DE souerruD DE REersrRo
DE LA N,ÍARCA 'CM CENTRO DE MATEruALES S.A.', CLASE 37, HXPEDIENTE N' 13499/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERIALES S.A. ....-..

elaramente difereneiadores. En eambio, aquf ambas partes actúan en el misma rubra cle eanstruee¡ón, la
gtrc genera confisión cltrecta e irulirecta(,..)":"===--

Que, eorresponde a esta Direr;eién resolver sobre la proeedeneia o no del recurso interpuesto, y la

e onsecuente e oexistene ia ei no de las mare as CM eENmO DE MAIERIATES S.A. (solieitada en elase ?7) y la

marca CM (registrada en las clases ll, 19, 3t I ?i)l Ctr¡ CORPORACIÓN MERCANTIL (registrada en las elases

ll y 19) y las solieitudes previas CM CORPORACIÓN MERCANTIL (en las clases 35y31),

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

desde una visión de conjunto, como es regla general en el dereeho mareario, sin artifieiale.s

desmembraciones y e uyo objetivo es advertir si la pereepeién ele ttna de las mareas puede ser asoeiaela eon

la otra, De esta manera, eorresponde a esta instaneia administratrva determinar si las mareas en euestión

pueden o no ser confunclidas en el nrereado, tras un análisis desde la óptiea de los eventuales

consumidores. ---------

Qrre, en ese orden de icleas, corresponde a esta instaneia adnrinistrativa resolver si eabe el nci la

posibiliclad de confusién eRtre la solieitud de registro de la tnarea "eM CENTRO DE MATERLAIES S.A.",

elase ?7, con la marea oponente ueMn. 
e lases ll, 19, ?§ y 371 "CM CORPORACIÓN MEReANRto, e lase ll y l9r

'CM CORPORACIÓN MERCANTIL', solic:itada en las clases ?5y37.

(marea serlieitada)

(mareas de la oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enñ'entados existen similitudes entre sÍ, Ro Reeesariamente

causarán confusión en el seno del públieo consumidor pues, en su conjunto. deian una impresión visual

muy diferente. --------

Que, siguiendo esta lfnea de razernamiento, esta Dependeneia es de la tesitura que Ro se puede

declarar confundibles a las mareas por el solo hecho de qrre dentrr¡ de su estrttetura existan letras o

elementos en común, siendo que eomo se sabe el análisis debe ser en eonjunto, El fratadista Otamendi,

explica ciertos criterieis a ser tomados en eueRta para realizar un eorreeto análisis de e onjunto, kts euales

hemos tomads en euenta para la resolución elel presente litigio, y nos permitimos transeribtr a

contintración ",..8r? principio, es el eonjunto el que debe ser objetn del análisls y no sas pat&s tntegrantes

separadas en forma arbitaria (747).t==""=-"

Que, analizando el eampo orteigráfieo y fonétie o de la serlieitante 'eM CENTRO DE MATETAIES S.A.'

y ele la oponente'CM'y "eM CORPORACIÓN MEReANnt" por, más qrre eompartan letras no se leen de la

misma manera, eomo se puede notar al eoteiarlas, Una de las marcas de la oponente está eompuesta por
una sigla y la otra tiene tres elementos (rrna sigla y dos voeablos), mientras que la marea solieitante tiene

euatro elementos (una sigla y tres voeablos), La slmilitud se da en el primer elemento "eM", pe

en los demás eomponentes: eORPORACIéN MERCANTIL - e ENTRO D. 
^M.Affi

ampliamente eR sLl estrtretura errtográfiea, por ler que también se elifereHéipq,.,

A6it
i, 'Direc\G,:ri

DireccihGt.:::F?
Dirdüd \rcional de Pr', ,. /,

I,:.J i!,i -a
. ., t:_;

úier
lndu¡rri¡l

' Derechr¡ de Marcas, Ir)rgc Otatnendi. tldttortal: l-t'ttsNexls ' d[16[¡¿l¡t=p¡'1'¡nt \N( )i :(X)3 lntelectual

pronunciación.
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Resorución*.02 49
PoR Iá euAL sE REVocA L.A RESoLUctóN N' 249 DE FEcHA 25 DE Ivr.AMo DE 2oz5 DIcTADA poR t-A
pmneetéN DE ASUNToS MARcARIos LlTtcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REctsrRo
DE LA IúAREA -CM EEI{TRO DE I\IATERTALES S.A.,, CLASE 37, EXPEDIENTE N. 13499/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE IúATERIAIES S.A" .......

tos signos ent'rentadss: "eM CENTRO DE MATERIALES S.A." (solieitada) - "CM COpBOn¡rCtÓN
MERCA¡.¡TII' (oponente) poseen elernentos en los aspe.etos visual y fonético que las diferencian de forma
elara, tas similitudes en las siglas inieiales no eonstituyen un Faetor preponderantc para deelararlas
er¡nfundibles, ya que el eoteio de las mareas debe realizarse en eon,unto, asl también la proteeeión
otorgada se extiende al signo en eonjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada, Por ello cabe
manifestar que las letras e M deben ser analizadas en eonjunto eon lss demás eomponentes y que tales
letras pueden hallerse esntenidas en otras de,nonlinaeiorres rnarearias =aún en la misma elase. toda vez que
la marea posterior Posea elementos que la difereneien ele la marea anterior, eomo el e aso de autos,

En tal sentido, Jorge Otarnerrdi sostienc que: "El derecho mareario no ¡trotege prefijos o particulas
comunes euanrJa na eonstituyen por sf mismos el sigttts elistintivo."-.....-

Que, al respeeto,las "DIREeTRI9ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto
siguel "(,,,) La eontparación visual de las mar:as denontinativ?,s .§€1 basa en un análisis del ntintero y la
seeueneia de las letrus o eeree:teres, la posici(tn cle las ¡talabras o rle los earacteres eoincidentes, el número
de palabras )t la estruetura ,le /os srgnos (por ejempkt, los elementos denominativos separados o unidos
mediattte guiones) [,..] Se c'ntenderá que exrsfe, simiiltud tbnétiea si el so¡tido de la prctnuneiación de los
elementos verbales de los signos eomparado.s flrese el ntisnta, o lo suficientemente eerceno para que no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos elave para determinar la impresión fonéüca general de un
sifino denominativo gon sus leffis y sflabas y su arrlen y aeennneién partienleres, El examen de las sflabas
eomLtnes rcviste una espeeial importaneia al eontparar mareas ibnétieamente, ya que Ltna similitud fonétiea
cstará detenninada par las sflabas €amunes )t su eontbinaeiOn identiea o sitnilar, por ejemplo, los siguientes
§¡gt1as denominat¡vos eantienen algunas sflabas iguales pero otas diférentes o ean un ritmet de
prcnuneiaci4n diferente Par la que san fbnétieantente diferentes: Signo anteri¡sr CLENOSAN Signo
poster¡or A LEOSA N t (,, )", = = = - = = = = = =

Que, en etlanto a la eobertura de la marea solieitada, la misma prctcnde el registro en la elase 37 para
"Scrvieios de eanstueeión y dentalieión de eriitieios, earrctcras, puenres; servieios de instalación y
rcpataeión; traba¡as de tbntanetfa, tnstalaeién de s'rste¿tas de ealefaeei1n ¡, trabajos de techads; alquiler de
herramientas, máquinas y equipos de cor¡strue eir1n, servieios tle reparac,ión y restauracién relae ion'ados a la
eleetrieidad, hatdu¡arc, muebles, insffuntentos, herramientas, editieios y obras de arfe; servicios de
ntantenimienta y ea¡tservaeión de ntateriales: trabajets de pintura para inter¡orcs y exteriores",. mientras
que la oponentc tiene el registro de sus mareas CM en las elases ll y 19 para todos los productos de las
respeetivas elases; eM en las elases 35 y 37 (para: 'senzleios de importae.ión, eomercialización y venta de
produettts de esnstrueeión, ele produetas para instalae'iones sanltan'as, de producfos de calefacción, de
ventilaeión S' distribuei1n de agua, de fantanerfa" y 'Sen,ic'los rle eonstrueción, reparaeió¡'t e instalacién cje
antle¡as, de pnos eetámieos, de instalaeiones rle ltañn, eoeirta S, jardfn; instalaeión y reparaeión de
ealefones, de tenttoealefones, de eaños plástic'os y ae'eesorios, de motobambas; servieios áe plonteria,,,
respeetivarnente); eM CORPORACIéN MERCANTIL en las elases 11 y 19 para rodos los productos de las
respeetives elases; y las solieitudes prevras CM CORPORACIÓN MER6AIITIL en las elases 35 y 37 (¡;ara
"§erviclos de impottaeián, eomercializaeión y \tenta rle praduetos de ct¡nsrr.uec,ión, de produc,tt)s para
instalaeianes sanitarias, de prcduetas de calefae'eión, tle ventilaeion y distibucitln de agua,'de tbntaneifa,,y
para "Serrleios de eanstrucdón, reparación e instalac'ión ele azulejos, de pisos eeránticos, de i
de baña, eaeina S'¡ardfn; ¡n'stalaeión S, reparaei1n de ealefbnes, de tcrnoe
aeecsarios, de motabsmbas; seruieios de plamerfa", respeetirramente),

https://u'wu'.dinar:i.gov.py/oortal/v3/plrpiedad-intlustriali r¡rarcas¡rlirecrriccs

*'
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ReEorueién,u.l)2 4 g
POR LA CUAL SE REVOCA LA RE§OLUEIÓN N'249 DE FBCHA 25 DE MARZO DE 2OZ5 DIETADA POR tA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N4AREARIOS TITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTNO
DE LA MARCA 'CM CENTRO DE MATERIATES S.A,", EI.ASE 37, EXPEDIENTE N' 13499/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERIALES S.A.

considera que, por más de qrre las mismas amparen preirhretos y sen,icios similares, al ser la denominae ién

de la solicitante y del oponente plenamente drstinguibles, no existirá riesgo de eonfusión o asoeiaerón

entre las mismas.

Que, adicieinalmente, otro criterio a ser analizado a la hora ele determinar aeere a de la proceelene ia de

la oposición en estudir: es si existe coexistencia previa, Al respeeto. vemos que existen otras mareas

registradas a nombre de otros titulares en la clase 37 (misrna clase de la presente solieitud) que utilizan e M

como parte de su denclminaeión. Según la bfrsqrreela realiz,ada en el sistema informátieo de la lnstitueión.
también se eneuentran registracias las mareas: CM CONSMETAT Y ETIQUETA, ReglsBo No. 462242, a

nermbre de Valerio Barrios Ruiz Diaz, eon Éeeha de expiraeri(tn:191Q612028, elase 37, para los §enzlelos de

ec;nstruccirln, re:paraeirln e instalae'ión, serv,lelos de alquilet' de hercamientes o de matc.riales de
eonstrucción; CM & G CONSTRUCCIONE§, Registro No. 535744, a nombre de €hristian Fabian Moragas

Gonzalez", eon feeha de expiraei6n:2OlI2l203l, elase 37, para los servieios de Cansfi'Lrcción*,ahrasciviles,

pr'sernas, ampliacianes, faeharlas, cie/o rasa, alhañilerfa, instalación de aparatas de aire acanc'lieianada,
eámaras y sensores de seguridad, extremo que denruestra la coexisteneia del oponente eon otras mareas

registradas en la e lase 37 e on dieha sigla =e M= a nombre rje tjiferentes titulares, por ende, esta Direeeión no

encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro aetual prreda prosperar en

registro,----

Que, Jorge Otamendi, en slr obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia de la marea

oponente diciendo: "Un factor de gran importaneia a tener en euenta en los easos en que se diseute la

cc¡nfttsión es /a cnexristeneia anterior de /a.s marcas en pltgna, ana eercxisteneia en el mercado de dr¡s

marcas, una de eilas regr'stra da y la otra no a amltas cle hee ho, sin gue se hayan suseitarla eanfusiones es /a

mejor prueba da, la inconfundibilidacl, y asf se lo ha re'cc¡nex'ido."t. '-,--'------

Que. adicionalmente, la marea scllieitada euenta eoR una etiqueta diflereneiadora eoR un fonelo de

color gris y extrernos laterales en tonos rnjizos, las siglas CM en eolor rojn intenso y debajo el nombre

CENTRO DE MATERIAI-ES S.A. en una tipograffa más delgada ern eolor negro, la eual en eonjunto deja una

impresión elif'erente de la etiqureta de la oponente qLre se conrpone: una de ellas de fondo negro y las letras

CM en tipografla especial en color blaneo y la otra fondo eolor blaneo, la sigla eM en las letras

espeeiales y al eostaelo dereeho CORPORACtéN MEReAN'ftL en tipográfia más elelgarla, se

ene|siguienteeotejolasdifereneiasvisualesdelasmismas:"ffi

marca solicitada

Corporacién
Mercantil

DrR¡ccróN NAcToNAL DE

Su6nxdd
al Tnterina
iedad Indu¡rrirl

'DERECIIO DE MARCAS" : ]orge tltatnendi.9'Ed,, elABA, Aheledt¡ Perrot,20l? =

mareas de la
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Reeorueién-"Qz4 I
POR tA CUAT SE REVOEA tA RESOLUCIÓN N. 249 DE FECHA 25 DE MARzo DE 2025 DICTADA PoR t.A
DREEEIéN DE ASUT.ITOS MARCARIOS tntGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE tA MAREA -CM 

CENTRO DE N4ATERTALES S.A.', CLASE 37, EXPEDIENTE N' 13499/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERIATES S.A........

Por tanto, resulta plenanrente viable urra eventual cuexisteneia pacÍfica entre la solieitante 'CM
CEI\¡TRO DE I\4AIERLALES S.A,', en la clase 37, y cl uponente'CM" y'eM CORPORACIóN MERCAI.ITIL' en
las clases I l, 19, 35 y 37i y solieitadas previarnente en las e lases 35 y 37,

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho expuestas, esta Direccién arriba a la
conelusión que los signos enf'rentados son sufleientemente difererrtes entre sÍ, originales, distintos en
todos los planos de eornparaeión, por tanto, comesponcle REVOCAR la Resolución ree urrida

PORTANTO,
tA DRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUETVE

&t.le REVOCAR la Resolueión N" "24.9 de t'eeha 25 de nrarzo de 2025 dietada por la
Direeeién de Asuntos Marearios titigiosos,

Aft,2q ORDENAR la proseeue rón de los trámites de la solie itud de registro de la rnarca uCM

eEMRo DE MATERLALE§ s.A.", elase 37, Expediente. N'13499/2024, solicitada a

Art.39 NOTIFIQUESE por Cédula.

ttonrbre de CENTRO DE MATERIALES S.A,
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Resotución*' 02 5 0
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 144763 DE FEEHA 23 DE MARZO DE 2026
DICTADA POR LA DIRECCIéN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA
MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA',, etASE 35, EXPEDTENTE N' 6861t/2025 SOUCITADA POR
ArEJA¡¡DRO IA\nER RrOS.

Asrrneién, 3 ,; , :,1. ,- t']

\4STA: l,a solicituel rle registro rle nrarea .ENCARNAYORK Y ETIQUETA', Aeta Nu 686151?025,

clase 35, solicitacla por ANTONIO ALEJANDRO IAVIER RIO§. yi -===--======

RE S U LTA:

Que, en flecha 07 de agosto de 2025 se presenta ALEIANDRO TAVIER RIOS y solieita el registro de la

marca 'ENCARNAYORKY ETIQUETA", para amparar servie ios c.le la e lase 35. -----"-"-'"

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 ha sido ernitido el Dictamen N' 144763 p«lr la Direeeién de Marcas,

favorable a la concesión de la referida solieituel de marea,

CONSIDERANDOI

Que, t'ue remitido a esta dependeneia administrativa el expediente de solieitud de registro de la
marca 'ENCARNAYORK Y ETIQUETA", Aeta N' 68615/2025, elase 35, solieitada por ALEfANDRO TA\IIER
RIOS, eon Dietamen de la Direeción ele Marcas N' 144763 de fee ha 23 de- maruo de 2026, favorable a la

emisión de la respeetiva Resolucién de eoneesién.

Que, en uso de las atribueiones otorgadas por la leyr a e.sta dependeneia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente eoneesién del registro de una solieitud de marea, no sólo

se debe considerar la ausencia dc anteeedentes ei de oposieiones, sino que el signo no se e.ReueRtre

inmerso dentro de las prohibiciones que estableee la ley regulatoria, velando siempre por el interés

general.

Que, tal como lo expresa el Art. I dc la tey N" 1294198,las nrareas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se eneuentran regttlaelas en la propia legislaeión marearia, eiertas

restricciones para el registro de nna marca: es deeir, diehas limitaeiones a la hora de eonsiderar la viabilldad

del registro marcario se eneuentran para preeatttelar otrers derechos o intereses, tan válidos eomo el

derecho a constituir Lrna mare a ::=====:':::!:==:::y:

Que, en ese orden de ideas, y atenrlienrio a la defensa del interés del priblieo eonsumidor,
eorresponde a esta instaneia administrativa realizar el análisis de la solieitud en trámite y determinar si la

misma se eneuadra dentro de las restrieciones para el registro de una marea previstas en la tey de Mareas,==

Que, en ese sentido, esta Direeeién General disiente eon el «iterir¡ adoptado por la Direeeión de

Marcas al realizar el cotejo mareario de la solieitud rie registro, puesto que eonsieleramos que la m¡sma

incurre en las prohibición e'stipulada en el ineiso g) delArticulo 2 de la Ley 1294198 de Mareas, que elispone

que no pueden eonstituir marcas: "g) los srgnos qtrc constitu!'at1 una repretdue:eictn, in

transliteración o transeripción total o pare:ial de tm stgno distintit,o, idéntieo t 1,

conocido en e/ seclo r ptertinente del públiea, qr," puitunece a tm tereero,6ir;zu
,|

' Artfculo óo.- La Dirección de la Propieclad lrrdustrial en interris tlel púlrllco, podr'á clenegar el registro de
scttrcjarrte a otru rcgisttirrla ¡rarl cl nlrsnro ¡rrorltttfo o s(:r'\,rttu, r-'ott ttotititatirirr al stllicit¡ntt¡, ¡t'itt
titrrlar dc la rnarca rcgistra<ta. t,i.,i*. i.r,,,r ¿, ptopiedad Industrial

ni,rr,*o ttr,iorrf ¿t Propitdad lnteletrual
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Resorueión*.0250
POR LA EUAL SE REVOCA EL DIqIAMEN DE N,IARCAS N' 144763 DE FECI{A 23 DE IúARZO DE 2026
DIE'TADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA *ENCARNAYORK Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N. 68615/2025 SOLICITADA pOR
AtErA¡.lDRO IAVIER RIOS. --.---.-. --.

produetos a servieios a los que se apliquen el sigta, e'tundo su uso y registra fitesen susceptible s de causar
ertnfusiÓn o un riesgo ele asoeiaeión con ese re,rer¿r, o signitiquen un aprovechantienta de la notoriedad
del sigtto a la diluei¡3n de su fuerza distintit'a, e'ualquiera se'e la manera c¡ medio por elcual se hubiese
Iteeho eonaeida el signo".

Que, la denornitraeión de la nrat'ca solicrtacla se halla eompuesta de la unión de dos términos
"ENCARNACIÓN' y "\'ORK" (alusivo a la ciudarl estadsunidense NUEVA YORK), En este punto es

irn¡rortante meneionar que esta denominaeión "ENCARNáYORI( es un apodo popular de la ciudad de
Eneamaeión, Paraguay; este eonjunto es uRa expresién eoloquial, Hpiea delhabla coüdiana e informd para
indieer la meneionada eiudad. El mrtte se extenrlió caineidentetnente c¡tn eláseer?.so de la ciudad como

Ptttlto turÍstiea, tras la inaugurueión de varias playas muy eone urcidas en el aña 2AtL El uso de Encarnayork
apareee'c¡t infrnidad de alusisnes en /as redes soela les, prine'ipalntente entrc.los más jc5venaí, 

----.--.-...-

Qtte, rc'spectr: a las designaeiones gerrérieas, t".l Dr. Otamendi exprLlsa: "(...)/as designaciones genéricas
eletinen no dircetamcnte el oltieto en eaus¿t, sino la e'ategoria, la espeeie o el género, a los t¡ue ¡tertenece ese
rtbje:to(,,,)' El rnistno autor expresa igualnrerrte: '(,./&a'ste otra foma en la que un signo puede pasar d uso
general sin que pase a ser indicativo de un produeto o de sus caracterlsticas...,/... Se üata de un signo, que
sln ser designativo o indieativo, está en el dominio públieo. Será irre.gistrable por carecer cle capaciclad
distintiva ,,,/,,,También pae'de darse eon /as fi'ases publieitarias, e:uando muc,lrcs y variados comerciantes
usan las misntas fiuses, El ototgar une marca a estos signos ser{a sacar algo gue esfá en el dominio público,
ilgo que peñeneee atodos (,..)".----=----

Que, una marea debe servir eonlo un signo distintivo que, permita a los consumidore.s identificar de
l11a11cre efieiente un produeto o servieio tterrte a otros en el mercado, Por eonsiguierrte, resulta
tLtrdatnc'ntal euestionarnosi ¿euál serla la capaeidad distinüva de la presente marca ,oli.it.d. para su
regisho?, la tnare a se halla cornpuesta por c,l úrnie o elenrento 'ENCARNAYORK" sobre el eual vuelea toda la
eaPaeidad distintiva de su marea, elernento extenelido en el habla eotidiana de nuestro pafs, es deeir, no se

observan elemcntos innot'adores o difereneradores sufieientes que les permitan clestacarse de otros
eolnpetidot'es eotnereiales. En eoRsce ueRe ia, al e arecer de la distintivielad neeesaria, la solicitud no cumple
eorl uR() de los requisitos Fundamentales para su rugisffo colno marea..-.-.-..-.--.

Que, la solieitud de registro analizatla no puede ser objeto de a¡rrupiación. Esto se debe a que el
término solieitado eonstituye el apodo coloquial y popularmente utilizado para ref'erirse a la crudad
turfstiea de Enearnaeión. ----"

Que, esta Direeeién er¡nsidera que la denr¡nrinación "ENCARNAYORK" no ofrece ningún elemento
distintive¡ para los servicios otreeidos, earee ie.ndo de las características básicas necesarias para convertirse
cR marea.

Que, en conelusión, efeetivarnente se encuentra eornprentlida rlentro de una de las prohibiciones del
Art' 2' En base a lo mencioRado, y de confornridad a lo previarnente sostenido, existen imp:edimentos
irrsuperables para que la solieitud pueda prosperar en registro, pues, eorno rnencionamos anterio
halla inserta dentro de las prohibieiones establecielas dentro del art. Zo i¡re. g) de la Ley N.
lrla[els, Pot'enc]e, Rus ullcr)tltranlr)s antr,ttrr¡ solicrtrrd elt'r'egrstru nrat'r'ari() crryir firctiltrlicl
nl€'n()t'unálisis, =.¡:¡.!,rnÉ-.

fr*t- -.
{§ Ít:flñ t!:t'ú

¿ Pirr'egual'ulogíir, Publiee$én acer,err del ténnins Enear,nayork (2U2r), rlisporrrErle ertl
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Resorueión-.1)2 5 0
POR LA CUAL SE REVOCA EL DIETAMEN DE MAREAS N" 1447ó3 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026
DICTADA POR LA DIRECCIéN DE MAREAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA
I\4ARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA', CLA§E 35, EXPEDIENTE N' 68615/2025 SOIICITADA POR
ALEJA}IDRO JAVIER RIOS.

Qrre, en t¡ase a las eonsiderae iones de hee ho y de derecho expuestas, habiéneJose realizar.lo el

examen de registrabiliclaet de la solicitud, ésta Direeeión eonsidera qLle no es viable su regrstro en esas

condiciones por lo que eorrespontle revoear el Dietamen N" 144763 de feeha 23 ele rnarzo de 2026 emitido
por la Dirección de Marcas y disponer elrechazo de la solicrtrrd,-""--=---==

POR TANTO.

Art.le

RESUELVE:

REVOCAR el Dietamen de Mareas N' 144763 cle feeha 23 de marza ¡3e2026 rlietada

por la Direeeión de Mareas de la solicitud de registro de la marea "ENCARNAYORK
Y ETIQUETA', elase 35, Aeta N" 6E615/2025, solieitada a nombre de ATEJANDRO

JAVIER RIOS JUNTOR.-=== = === == = =

RECI{{Z{R la solieitud de registro ele la marea "ENCARNAYORK Y ETIQUETA',

clase 35, Aeta N' 68615/2025, sr¡lieitada a nombre de ALEIANDRO F\IIER RIOS

IUNTOR.-="-

Art.2e

Art,3e ORDENAR el arelrivo der la solicitrrd de regrstro der la mar«:a 'ENCARNAYORK Y
ETIQUETA", clase 35, Act.a N" 68615/2025, solieritada a nomhre de AIE|ANDRO

IAVTER RrOS JUNTOR- 
- ---"-"- ----

NOTIFIQUESE por Céelrrla.-=---Art.4e
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Resorueién-.1)2 5 1
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MAREAS N' 144764 DE FEEFIA 23 DE MAMO DE 2026
DrcrADA poR LA pmrccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE sotrerruD DE REersrRo DE tA
MARCA 'ENCARNAYORK Y ETIQUETA',, CLASE 41, EXPEDIENTE N' 68616/202t SOLICITADA POR
ALEJANDRO )AVIER RIOS.

Asuneión,30ABR2026

VISTA: ta solieitud de registro de marea 'ENCARNAYORK Y ETIQUETA', Aeta Nu 6861612A25,

e lase 41, solicitada por AJ.ITONIO ALEJANDRO JAVIER RIOS, yi -=--=-====-=

RES UtTA:

Que, en feeha 07 de agosto de 2025 se presenta ALEIANDRO JA\ñER RIOS y solieita el registro de la

marca "ENCARNAYORKY ETIQUETA", para emparar servie tos de la e lase 41, ===========

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 t u ,áu emitido el Dictamen N' l44764por la Direeeién de Mareas.

favorable a la eoneesién de la referida solicitud de marca,

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta de¡rendeneia administrativa el erxpediente de solieitud de registro de la

rnarca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", Aeta N' 68616/2025. elase 41, solieitada por ALEIANDRO IAVIBR
RIOS, con Dictamen de la Direeeién de Mareas N" 144764 de f'echa 23 de mama de 2026. favorable a la

emisién de la respecüva Resolueién de eoncesión.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyr a esta dependeneia administrativa, al momento

de analizar la viabilidad para la eorrespondiente coneesién del registrei de una solieitud de marea, no sélo

se debe eonsiderar la auseneia de anteeedentes o de oposiciones, sino que el signo no se eneuentre

inmerso dentro de las prohibiciones que estableee la ley regulatoria, velando siempre por el interés

general.

Que, tal como lo expresa elArt. I de la tey Nu l294l98,las mareas son signos elue siruen para distinguir
produetos o servicios. Sin embargo, se encuentran re.guladas en la propia legislación marearia, eiertas

restricciones para el registro cie una mareat es deeir, diehas limitaeiones a la hora de eonsiderar la viabilidad

del registro marcario se eRCuentran para preeautelar otros derreehos o intereses, tan válidos eomo el

derecho a constituir una ma[ca,

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la def'ensa del interés elel públieo eonsumidor,

corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la seilicitutd en trámite y rleterminar si la

misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marea previstas en la tey de Mareas,"=

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por la Direeeión elc.

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que eonsid€ramos que la misma

incurre en las prohibicién estipulaela en el ineiso g) rlelArtlctrlo 2 de la tey nq4l98 de Mareas, que dispone

qLre no puecien constituir marcas: "il k¡s signos rTue con"sfltu¡an Ltna reprcduec:ián, imi; tt:ción,

transliteración o transeripción tcttal o pareial cle un signo distintiva, idénticq.o. I fr.

eonocido en el secror pertinente del ptiblico, que pertenee'e a un terc.crb,

' Artfculo 6o.- La Direeción cle la Propiedad Inclustrial en interés del priblieo, podrá denegar el r.ggistro
sernejarrte a otra registrarla ¡rara cl nlrsnro 1;rtttltteto {} servlcro, ton nottflt'at'trin ;tl strlicttante; ¡tin
titrrlar cic Ia mirrca rr.gistracla.

+.
' .-.::' . -. .;:

'an las
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Resorueién-.lp 5 1
POR tA eUAt SE REVOCA EL DICTAMEN DE lúAReAS N' 144764 DE FECHA 23 DE IvIARZO DE 2026
DISNADA POR LA DMECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA 'ENCARNAYORK Y ETIQUETA', CLASE 41, EXPEDIENTE N. 68616/2025 SOLICITADA pOR
ATEIA¡,IDRO TAVIER RIOS.

praduetas a serviekts a las que se apliquen el signo, euands su usa y registro t'uesensusceptibles de ca¿¡sal'
e'rsttfitsiÓn a un riesgo de asoeiaeiÓn can r,re ferr"ero, o sigrtitiquen un aprctvechamiento de la notoriedad
del signa o la dilueión de su fuerza distintiva, eualquiera sea la manera a medis par el eual se hubiese
heeho eanaeido el signo".

Que, la deneiminaeién de la marea solicitada se halla compuesta de la unión de dos términos
.ENCARNACIÓN' y "YORK" (alusivo a la ciudad estadsunidense NUEVA YORK). En este punto es

importante menetonar quc. esta denominación "áNü{RIVAYORK' es t¡n apodo popular de la ciudad de
Eneamaeién, Paraguay; este coniunto cs una expresién eoloquial, üpica del habla coüdiana e informal para
indieer la meneionada eiudad, El mote se extenrtió coineidentemente eon elaseeRso de la ciudad como
puntu turfstiea, trus la inauguraeión de varias pla¡'as nuy eoneurridas en e1 año 2011. El uso de Encarnayork
aparece en infrnidad de alusianes en las redes sociales, prineipalmc,nte entre las ntás )óvened. -.-----------

Que, respeeto a las designaeiones genéricas, el Dr. Otamendi expresa:"(,,.)/as designaeiones genérieas
definen na direetanlente el obieto en eausa, sina la eategarfa, la espeeie o el género, a los que pertenece ese
ab¡eta(,,,)' El rnismo autor expresa igualmente: "(,,)§rste otre fotma en la que un signo puede pasar al uso
gened sin que pase a ser inüaativo de un prcdueto o de sus earacteústieas..../... se üata de un signo, que
§lh ser deslgnatiw o indieativo, está en el dominio prlblieo, Será irregistrable por earecer de capaciáad
distintiva ,..l,,Tanbién puede darse eon 1as frases publieitarias, euando muehc¡s y variados comárciantes
usan las mismas áases, El otargar une matea a esfos signos serla saear ilgo que está en el dominio público,
algo qae pefreneee atodos (...)'.==-="==-=

Que, una marea debe servir eomo un signo distintivs que permita a los consumidores identificar de
mallera etieiente un produeto o sc'rvlcio frente a otros en el nlercadr¡. Por consiguiente, resulta
fttndamental euestionarRos: ¿cuál serfa la capacidad disünüva de la presente marca solicitada para su
regisEo?, la marea se halla compueste por el finieu elemento.ENCARNAYORK" sobre elcualvuelca toda la
capaeidad distintiva de su marea, elernento extendido en e,l habla cotidiana de nuestro pafs, es decir, no se
t¡trservan elernentr¡s inttor.'adores o diferenciadores sufieientes que les permitan destacarse cle otros
corttpetidores eonle'relales. En eonseeueneia, al earc.cer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple
eon uRo de lss reqrrisitos frrndamentales para su registro como marea.-.".--

Que, la solieitud de registro analizada no puede ser objeto de apropiaeión. Esto se debe a que el
término solieitado eonstituye el apodo coloquial y popularmente utilizado para referirse a la eiudad
turfstiea de Enearnaeión. :=---

Que, esta Direeeién eonsidera que la denorninaeión "ENCARNAYORK" no sfreee ningún elemento
distintivo para los servieios r¡freerdos, eareeiendo de las earaeteristieas básieas neeesarias para eonvertirse
en marea.

Que, en eonelusión, efeetivarnente se eRcuentra eomprendida dentrs de una de las prohibiciones del
A,rt' 2' En base a lo menetoRado, y de eonformidad a lo previarnente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solie itud pueda prosperar en registro, pLlcs, como meneionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibieiones estableeidas dentro del art. 2" ine. g)
Mareas. Por ende, nos eneontramos ante una solieitud de registro marcario cu
meRor análisis,

Interina
ied¡d I¡durtrial

¿ Pefaguayologid, Publtseslúti ueeree rlel términs Errcartayork (tul3), disponrble er]i
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POR I-A CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MAREAS N' 144764 DE FEEHA 23 DE MARZO DE 2026
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MAREA§ EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE R.EGISTRO DE LA
MARCA .ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N' 6E616/2025 SOUCITADA POR
ALEJANDRO JA\nER RrOS.

Que, err base a las eonsideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el

examen cle registrabilielad de la solicitud, ésta Direeeirin considera que no es viatrle su registro eR esas

eondieisnes por lo que eorresponde revoear el Dietamen N' 144764 ele t'eeha 2? de marzo de 2026 emitido
por la Dirección ele Marcas y disponer el rechazo de la solie itrtd,=----=-=--=

POR TANTO,

LADIRECTORA GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAT

Art.le

Art.2e

Art.3e

Art.4e

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N" 144764 de feeha 23 de marzo ele 2026 dietada

por la Direccién ele Mareas de la solic'itud de registro de la marea'ENCARNAYORK

Y EflQUETA', clase 41, Acta N' 68616/2025, solicitada a nombre-. de ATEJANDRO

JAVTER RrOS JUNTOR.- -" - " - - - -' ".

RECHAZAR la solieitud de registro rle la marea "ENCARNAYORK Y ETIQUETA",

elase 41, Aeta Nu 6E61612A25, solieitada a nombre de ATEIANDRO IA\IER RIOS

JUNTOR.---"

ORDENAR el arehivo de la solieituel de registro de la marea "ENeARNAYORK Y
ETIQUETA', elase 41, Aeta N' 68616/2025, solieitada a nombre de ATEIANDRO

JAVTER RroS IUNTOR = -=-=-==-=-= -

NOTIFIQUESE por e-édula.=" -= = -- -



DIRECCIÓN NACIONAT DE

W-& PRoPIEDAD
Vd INTELECTUAL

PARAOUAY

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUe¡óN Ne 1606 DE FECHA l7 DE NovTEMBRE DE zoz0, DISTADA
poR LA pmrcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollerruD DE REctsrRo DE t"A MARcA
JUGUITO ',, CLASE 29, EXPEDIENTE N'02254/2020, SOLICTTADO pOR GLORTA S.A...........

Asuneión.30ABR2020

VISTO: el recurso de apelae ión interpuesto por el representante eonveneional GLORIA Sá., eontra la
Resolucién Np 1606 de fecha l7 de noviembre de 2020, dietada por la Direeeién de Mareas, y; ======="===========

RES ULTA:

Que, en feeha 22 de junio de 2022, se presenta el representante eonveneional de GIORIA §á, e

interpone Reeurso de Apelacién en eontra de la Resolueión Ne 1606 de feeha l7 de nsviembre de 2020,
dietada por la Direceión de Mareas.-

Que, en feeha 16 de agosto deZA22 Fue dietada la provideneia que eoneedió elreeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha 14 de septiembre de 2022, el representante eonveneional de GTORIA S.A. expresó
agravios, Esta Direeeión tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en feeha
27 de octubre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién eonsidera que: .(,.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la eitada marca. ésta Direeción eansideru gr¡e la misma ineurre en las prahibicio.nes de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden eanstituir marcas: "Art. 2 fne, e ),,, los que eonsistan
enteramente en un signo gue sea el nombre genéricct o designac'ión del praducta o servieia de gue se trate,
o qlte puc"ela servrr en el ce»nereio para ealiñear a deseribir alguna earaeterfstiea del pradueta «¡ servie:ia,u
La denominación se eonsidera descriptiva y sin distintividad alguna ean relaeión a los praductos que desea
proteger,-, En consecueneia no ha lugar a la solieitada,'L-"--=-'"--"=

Que, entre otros argumeRtos, se agravia el apelante y manifiesta: \,,) Que, al respeeta mi
representada satieitó el registto tle la marea "IAGWTO" ¡tara cubrir productas de la elase 29, realizando una
búsqueda de anteeedentes previa para no ineurrir en ninguna de las prahibie:ianes de la Ley 1294198 rle
Marcas, ni quebrantar ninguna disposiei<1n vigente sobre la materia. Qtrc, mi mandante a frn de evitar
inearrir en las prohibieiones t# la Ley de Mareas present:r1 s¿r so/lelfud dentrc de la elase 29, pera
antparando "exclusivamente jugos", justamente por cuidar y atender la direeta relaeión que tiene dieha
cobertura con respecto a la denominaeión pretenelida, actuando conforme a la que legalmente es

requerido y aceptado ante esr:s casos, razón par la eual na debe ser eetnsidera ni genériea ni deseriptiva. En
consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, expe)ngo a cantinuaeión marcas gue fberon
concedidas por la Direccién Naeional de Prapiedad lnelustrial en div,ersas c/ases, utya denominaeión está
compuesta por el mismo término eomún 'IAGA¡TO', sin gue la hayan eonsideruda genériea o deseriptiva
con relación a los productos y servje'ios clue las mismas protegen .../... Actemás, eabe resaltar el heehet de que
la Administración actual ha conceclicla a tbvor de mi mandante los Registros N<ts,506,, 08r, tu6,086
y 506.087, para la marca "IUGUITO PlL" y etiqueta, en /a c:/ase 29, sin que diehas si&t

Cristaldo
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PoR tá. euAt sE eoNFIRrdA I¿ RESoLUctóN Ne 1606 DE FEcHA tz DE NovIEMBRE DE 2020, DTcTADA
PoR tA BmneetéN DE MAReAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGrsrRo DE r¿, N¿ARcA

TUGUITO 
" 

elj.SE 29, EXPBDIENTE N. 02254/2020, SOLICTnADO pOR GLORTA S-A.-------.--

Que, eorresponde a csta instaneia adnrinistrativa resolver sobre la pr:ocedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal eomo lo e'xpresa el Art. I de la Ley Nu 1l94l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
produetos o servic¡os. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
re'strieeiones para el registro de una marea; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del rc'gistro marcano se eRcueRtraR pera plrecautelar otros dcrechos o intereses, tan válidos como el
dc.reeho a eonstituir uRe rnerea.

Que, a los efeetos de determinar si la solicitud cle registro cle marca'TUGUITO'resulta descriptiva o
genériea para los praduetos que pretenele amparar, debemos preguntarnos si dieha denominacién
eonstituye la designaeión usual de los prexluetos que solieita o se refiere a earaeterfstieas propias de los
pretdttetasque se desea amparar.

En primer lugar, vemos que la solieitud presentada "lUGUffO' busea la prote.eeién de profuc¡os
eornprendidos en la ElBgC.3!, eon la siguiente deseripeión: ",,.Jugos, eamprendidos en la elase 29 (VEINTE Y
NAEVE),,,", Al respeeto, eabe señalar que el térnrino "JUGUITO" eonstituyc una forma diminutiva del
voeablo "jugo", el eual es direetamente deseriptivo de la naturaleza de los produetos que se pretende
enlparar, El uso del dlminutivo no altera sustaneralmente el signifieado del término base "jugo", sino que,
por el eontrario, ¡nantiene una refereneia inntediata y direeta al ¡lrodueto, siendo además una forma de uso
f'ree uente en el lenguaje eoti<iiano y eomereial para ret'erirse a este tipo de produetos.-

Al respeeto,las "DIREeTRTES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto sigue:
"(',,) La Oticina denegará el registro de un signo por ser cleseriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el públieo pertinente como una intbnnación sobre los prctductos o servicios
c'speeitieados, Tal serfa el easo euando el signo pro¡toreiona infarmac'ión, en particular, sobre la cantidad,
ealidad, earaeterfsticas, frnalidad, especie o tamaño de los produetos o servicios, La relación entre el
elemento deseriptivo eontenida en el srgna y los productas o servieios especificados debe ser
sutieiententente direeta, espeefñea, eonercta y eomprensible para el er¿nsumidor sin neeesidad de mayor
reflexión, (,,,),El mismo doeumentei expresa igualmente: "(...) l.a razrln de politica ptiltlica qtrc subyace a
este mcttivo de denegaeión del regisÜa es que no rJehen ¡termitirse dereehos exclusivos respeetct de
términas puramcnte deseriptivas que ütros eun,elÉ'r'arites puedan neeesifal utilizar en el eutso de
oPerueiones eamereiales para poder aperar y eampetir normalmente, Para set eonsidetado "descriptivo",
un signa debe eansiderarse siempre en relaeión ean las produetos o seryieios para las que sc utilizará la
marea..,l,,,La Otieina denegará el registtrt de un signa por serdesenptiva si el signifreado del signo fbese
percibido inmediatamente por el pilblie'o pertinente como una intbrmaeión sobre los productos o servicios
especifrcadaa Tal serfa el easo euando el signrt propare'iana informaeión, en partieular, sobre la eantidad,
ealidad, earaeterfstieas, frnalidad, espeeie o tamaña de los produe'tos a servieios.(...),'. --------.-

Que, la denominaeión solieitada no será pereibida por el eonsumidor medio eomo un signo distintivo
eaPez de identifiear un origeR cmpresarial conereto, más bien, será interpretada eomo uRa expresién de,

earáeter eomún que alude de forma directa o altamente evoeativa a la naturaleza de lc¡s

ofreeidos, Además. permitir su registro implicarÍa eoneeder un derecho de exelusiva sob

| [)il'u'eeiónNueionul du'Propie«ludlntclegtuul (t)lNAPl), Ditvt'tit'tls¡nt'tde.rttmentlt,n,rr,rrJt,lltrtrprrrr,.p, llg, l
httDs://www.d¡naoi.uov.nvioortal/v3/nrooiedad-industrial/rnarc¡s/dirr:clrircr
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Resorución Q252
POR LA CUAL SE CONFIRT4A LA RESOLUCIÓN N91606 DE FECHA 17 DE NO\REMBRE DE2O2O,DI TADA
POR I-A DIRECCIÓN DE T,IARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE I-A N,ÍAREA
'IUGUITO 

" 
CLASE 29, EXPEDIENTE N' 02254/2020, SOLICTTADO POR GLORTA SA.-------.--

que debe permaReeer dispeinible para que otros titulares que operan en el mismo seetor e omereial puerlan
describir o ret'erirse a produetos de la misma eategorfa, En conseeueReia, el signo *IUGUITO* eareee del
grado mfnimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para €'umplir la funeión
eseneial de una marea, que es individualizar el origen empresarial de los produetos que distingue, Por lo
tanto, ineurre €¡n uRa eausal de irre:gistrabilidad debido a su earáeter deseriptivo y de uso eoRrún

Que, eonforme a las propias expresiones vertidas por el reeuruente en su eserito de expresión de
agravios, existen otras mareas registradas a nivel naeir¡nal qur. rnelnyeR en sus denominaeiones la palabra
"IUGUITO", sin embargo, todas ellas ineorporan elemerrtos adieionales elistintivr¡s o difereneiadores, que
les confieren la <Jistintividad neeesaria para aeiquirir la eonrlie ión de marea, exigeneia prevista en el artfe ukr
I de la Ley N.e n94l9S cle Mareas.-

Que, también resulta pertinente eitar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro ele Módiea y
Carlos Alberto Módica, quienes señalan:"(...) En e'uant.a al princ'ipia ele distintividad, la marea tiene que
tener la aptitud cle distinguir el signo de otras similarc,s, Esfo t¡s timdamental pues de lo eontrario na podrá
funcionar coma tal. Por ella, se exeluye el rcgistra cle signcts genériccts o dese'riptivoE, paes los mismos na
individualizan productos o servicios, es deor, no son hábiles para disttnguir produeto a servieio algma de
otros (,,,)".2 Por consiguiente, resulta fLndamental euestioRarnos: ¿cuál serfa la eapaeldad üEdndva de la
presente marca solicitada pare su registo?, más arln tenienrlo c.n euenta que la denominaeién preteneiirla
petr la ¡rarte snlieitante no euenta con elementos innovarlores o difereneiadr¡res sufreientes que les
permitan <Jestaearse de otros competidores eomereiales, aearueando eoR ello un riesgo para l«ls

eonsumidores, a quienes podrla indueir al error sohre el origen o la ealidad de los produetos ofreeidos, En
eoRseeueneia, al eareeer ele la distintividad neeesaria, la seilieitud en trámite no eumple eon uno de los
requisitos funelamentales para su registro e omo marea,======

Que, en base a las eonsideraeiones de heerho y de derereho expue.stas, habiéndose realizado el e.xanren

de registrabilidad de la presente sr¡lieitud de. registro, ésta Direeción Gerneral arriba a la eonelusión de que
Ro es viable su registro eR esas eondieiones, y que la rnisma se halla eompre.ndida dentro ele las

prohibiciones establecidas en la normativa aplieable, espreeffieamente el ine. e) del Art.2, de la l.ey 1294198,

por tanto, e orresponde eonfirmar la Resolución reeurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resohreión N" lé06 de fec:ha 17 de noviembre ele 2020 dictarla por la

Direecién cle Mareas.

ORDENAR el arehivo ele la solieitud ele registro de Ia marea TUGUITO", elase 29,

Expediente" N'02254/2020, solieitada a nombre de

NOTTFIQUESE,

nef
dc

al de Propiedai

Art.lP

Art.2e

Art.3e
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Resorueién0 2 5 5
poR r-A cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUctóN Ns 1609 DE FEcHA 12 DE No\ITEMBRE DE 2020, DISnADA
poR r.¿' pmnccróN DE t\4ARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE souemuD DB REGISTRo DE tA MARcA
JUGUITO Y ETTQUETA', Clase 32, EXPEDIENTE N' 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA S-A.................

Asuneión,30ABR2026

MSTO: el recurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneionalGLORIAS.A., eontra la
Resolución Na 1609 de feeha l7 de Noviembre de 2020, dietada por la Direeeién de Mareas, yl-""=-",-'""='"="-'=

RE S U LTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2Q22, se presenta el representante eonveneional de GLORIA S.A. e
interpone Recurrso de Apelaeión en contra de la Resolueién Ns 1609 de feeha l7 de Noviembre de 2020,

dietada por la Direeeión de Mareas.-

Que, en fecha 16 de agosto de 2022 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha 14 de septiembre de 2A72, el representante eonveneional de GIORIA S,A. expresó
agravios, Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en feeha
27 de octubre de 2022.

CONSIDERANDO:

Qrre, la mencionada Resolución eonsielera quei .(...) Que habiénclose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direceión eonsielere que la misma incurce en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone gue no pueden canstituir mareas: "Art. 2 Ine, e ).,, los que cansistan
enteramente en un signo gue see el nombre genédeo o designac'ión del producta o servieia de que se frate.
o que pueda servrr en el comercict para califrcar a describir alguna caracterfstiea del pradueto o servieia,u
La denominación se considera desc'riptiva y sin distintividad alguna eon relacién a los produetos gue elesea

Que, entre otros argumentos, se agrarria el apelante y manifliesta: .(,) Que, al respeeb mi
representada solicitó el registro de la marea .IAGAITA Y ET¡QUETAU para eubrir praduetas de la elase 32,

realizand¡¡ una búsquecia de antecedentes previa para na ineurrir en ninguna de las prahihiciones rle la Le;r

1294/95 cie Marcas, ni quebrantar ninguna rlispasieión vigente sabrc la materia, Que, mi mandante a frn de
evitar incurrir en las prohibieiones de la Ley de Mareas presentó su so/ieitud dentro de la elase 32, pera
amparando "exclltsivamente juge»". justamente prtr euidar S, atender la direeta relacián gue tiene dieha
cobertura con respecto a la denaminac'irln pretendida, actuando eonforme a lo que legalmente es

requerido y aceptado ante e.sr¡s casos, rez(tn par la cual no eleáe ser consielera ni genériea ni deseriptiva, En

consideración a lo expuesto en el párrafo preeedente, expc)tlgo a eantinuac'ión mareas gue fueron
concedidas por la Direceión Nacional de Propiedad lndustrial en diversas c/ases euya denominaeión está

compuesta por el mismo término eomún 'IUGUITO", sin que la hayan considerado genérica o descriptiva
con relacién a los productos y servieios que las mismas protegen .../,.. Además, eabe resaltar el heehet de que

otREcctóN NActgNAL oE

PROPIEDAD
INTETE,CTUAL
PARAOUAY

la Administración actual ha concediclo a tbvor de mi mandante /r.rs Regsfrns Nas 506,

y 506.087, para la marca "IUGUITO PlL" y etiqueta, en la Clase 29. sin que diehas
t06,086
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ResorueiónQ2-$ 3
POR tA EUAL SE EONFIRMA Iá RESOLUEIÓN N9 1609 DE FECHA 17 DE NO\IEMBRE DE 2020, DICTADA
POR tA DIREECIÓN DE MAREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A TvfARcA
TUGUITO Y ETIQUBIA', Clase 32, EXPEDIENTE N' 02258/2020, SOLICTTADO POR GLORLA SA.----.--.----.---

Que, eoresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal eorno lo expresa elArt, I de la Lc.y Nu l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
produetos s servteios. Sin embargo, se encuentrair reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restrieetones pera el registro de una marca; es dee ir, dichas [irnitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro mareario sc encueRtraR para preeautelar otros elerechos o intereses, tan válidos como el
dcreehr¡ a eonstituir uRa meree.

Que, a los efeetos de determinar si la solicitud de registro de marca TUGUITO Y ffiQUETA'resulta
deseriptiva o genériea para los produetas que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denorninaeión eonstituye la designaeión usual ele las pradueros que solieita o se refiere a característieas
propias dc los praduetasque sc desea arnparar.

En Pnmer lugar, ETIQUETA' busea laEn Pnmer luger, vcmo§ que la sotieitud preseRtede 'ruGUITo Y ETIQUETA' busea la proteeeión de

PEqdgGtqq eomprendidos en la §lqsc.ll, eon la sigurente dese ripeión: ".,,Jugos, comprendidos en la elase

solieitud presentada .TUGUITO Y

32,,,'. Al respeeto, eabe señalar que el térnrinr¡ 'JUGUITO Y ETIQUETA" eonstituye una forma diminutiva del
voeablo "jugo", el eual es direetamente deseriptivo de la naturaleza de los prr:duetos que se pretende
amperer, El uso del dimlnutivo no altera sustaneialmente el signifieado del término base "jugo", sino que,
por el eontrario, mantiene ttna referene ia inmediata y direeta al ¡lrodueto, siendo además una forma cle nso
frecttente en el lenguaje eotidiano y eomercial para referirse a este tipo de produetos,.

Al respeeto,las "DREefRleE§ PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto sigue:
"(".) La Otieina denegará el registro de un signo por ser r/e.senp tiva si el significado del signo fuese
pereibido inmediatamente por el públic:et pertinente como una intttrntación sobre los productos o servicios
espee'ifrc:adas, Thl serfa el caso euando el signo praporciona informaei(tn, en particular,.¡oóre la cantidad,
ealidad, earaeterfstieas, finalidad, espeeie o tamaña de los productos o servicios. La relación entre el
elemento deseriptivo eontenids en el signo y los produetos o servicios espeeiticados deáe ser
suñeientcmente direeta, espeeffiea, eonereta y eomprensible para el eonsumidor sin necesidad de mayor
retlcxión, (,,.).El rnismo doeumento expresa igualrnente: "(,,.) La razón de ¡tolftica ptiltliea que subyaee a
este motivo de denegaeión del registro es que no deben permitirse derechos excluslyos respecta de
tétmintts puramente deseriptivos gue ottos eomereiantes puedan neeesitar utilizar en el curso de
operaeiones eamereiales para poder operar y competir normalmente. Para ser eonsidetado "deseriptivo",
un signa debe eansiderarse siempre en relaeión ean las produetos o servieios para los gue se utilizará la
marea.,,l,,,La Ofreina denegará el registro de un signa por ser rleseriptivo si el signitieada del signo tbese
percibido inmediatamente por el p{tblieo pertinente e'oma una intbrmaei6n sobre los productos á servieios
espeeifreadas' Tal serfa el easa eaando el signo proporeiona informaeión, en partieular, sobre la cantidad,
ealidad, earaeterfstieas, finalidad, espeeie o tamaña de las productas o servicios.(,,./". ----.-----

Que, la denominaeión sslieitada no será pere ibida por el consumidor medio como un signo distintivo
eapaz de identifie ar un origen crnpresarial eoncreto, rnás bien, será interpretada eomo una expresión de
earáeter eornún que alude de fsrma directa o altamente evocativa a la naturaleza
ofreeidos. Además, permitir su registro impliearía ecrneeder un dereeho de exclusiva slon
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ResoruciónQ¿§ 5
poR LA cuAL sE coNFIRN4A LA RESoLUctóN t¡s 1609 DE FEcHA lz DE No\ITEMBRE DE z0zo, DIcTADA
poR r*A pmpccróN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENm DE soLIemJD DE REGISTRo DE tA MARcA
TUGUITO Y ETIQUETA', Clase 32, EXPEDIENTE N' 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA S-A.--------'-------

que debe permaneeer disponible para que otros titulares que operan en el mismo seetor eomere ial pueelan

describir o referirse a produetos de la misma e ategorfa. En eonseeueReia, el signo TUGUITO Y ETIQUETA'
careee del grado mfnimo de distintividad neeesario para su registro, ya que no resulta apto para eumplir la

tunción eseneial de una marea, quc es individualizar el origen empresarial de los produetos que distingue,
Por lo tanto, ineurre en uRa causal de imegistrabilidad debido a su earáeter deseriptivo y de uss eomún,=====

Que, eonformc a las propias expresiones vertielas por erl reeurrente en su eserito de expresión ele

agravir:s, existen ertras marcas registradas a nivel naeional que incluyen en sus denominaeiones la palabra
"I\JGIJITO Y ETIQLIETA", sin embargo, todas ellas ineorporan elementos adieionales rlistintivos o

difereneiadores, que les eonfieren la distintividad neeesaria para adquirir la eonrJierién de marea, exigencia
prevista en el artfcrrlcl I de la Ley N,a 1294/98 de Mare as.-

Que, también resulta pertinente eitar la opinién de los irrr:istas Cladys Esther Bareiro de Módiea y
Carf os Alberto Módica, quienes señalan:"(..,) An euanto al principio de distintividael, la marca fiene rTue

tener la aptitud de distinguir el signo de ¡¡tros similares. Esto es fundamc,ntal pues ele lo eantrario no padrá
funcionar como tal. Por ello, se c,xc'luye el registro de srgnos genérie'as o dese'riptivos, pues las mismos nrs

individualizan productos o servicios es decin na san hábiles para distinguir produeto o servieio alguno de
otros (.,,)",2 Por eonsiguiente, resulta fundamental euestionarnos: ¿cuil serfa la eapaeldad dtEdntiva de la
presente merca solicitada para su re§sfu?, más aún teniendo en eruenta que la denominaeién pretenrlida
por la parte solieitante no euenta eon elementos innovadeires o eliferenciadores suficientes que les

permitan destae arse de otros e ompetielores er¡rnereiales, ae arreando e on ello un riesgo para los

eonsumidores, a quienes podrfa indueir al error sobre el origen o la ealidad de los produetos ofreeidos, En

coRsecLreReia, al eareeer de la distintividad neeesaria, la solieituel en trámite no eumple eon uno de los

reqtrisitos firndamentales para su registro eomo marea,======

Que, en base a las eonsideraericlnes de hech«r y de derecho expuestas, hatliéndose realizado el exalnen
ele registrabilidad de la presente solieitud de. registro, ésta Direreción General amiba a la eonelusión de que
Ro es viable su registro en esas eondieie¡rres, y que la misnra se halla eomprendida dentrs de las

prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especfficamente el ine. e) del Art. 2. de la Ley 1294198,

por tanto, cr:rresponde confirntar la Resolueión reeurrida

PORTANTTO,

Iá DIRECTOM GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

CONFIRI\4AR la Reseilueifin N'1609 de feeha l7 de Noviembre de 2020 dietada por la
Direceién cie Mareas.

ORDENAR el arerhivo de la solie itud de registro de la marea TUGUITO Y ETIQUETA',
elase 32, Expediente N'02258/2020, solle itada a nofilbre de

NOTTFIQUESE .= == - --====

Diricció¡ 0intrrl dt

Dir¡ccióvI{¡cional de
', ', ':¡

Art.le

Art.2e

Art.3e
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POR I.A CUAL SE CONFIRN4A LA RESOLUCIÓN N'1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DISNADA
POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOUCMUD DE REGISTRO DE tA MAREA
JUGUITO", Clase 32, EXPEDIENTE N' 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.----------

Asuneión,304pR2026

VISTO: el recurso de apelae ión interpuesto por el representante eeinvene ir¡nal GLORIA SA., eontra la
Resolución N" I605 de fecha l7 de Noviembre de 2020, dietada pnr la Direeeién de Mareas, y;'='-='=-=======-===

RES ULTA:

Que, en feeha 02 de junio de 2022, se presenta el reprersentante eonveneional de GLORLA S.A. e
interpone Recurrso de Apelación en eontra de la Resolueión N' 1605 de feeha 17 de Noviembre de 2020,
dietada por la Direeeión de Mareas,-

Que, en Feeha 25 de marzo de 2025 fue dietada la provieleneia que eoneedió el reeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en fecha l0 de abril de 2025, el representante er¡nveneionel de GIORIA S.A. expresó agravios,
Esta Dirección tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resslver en feeha 13 de abril
de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera qLre: '(...) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera qLte la ¡nisma incurre en las prohibieiones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone qae no pueden eonsfitur)' marcas: "Art. 2 Inc, e ),,. los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérieo o designación del produeto o servieio de que se tratp,
o que pueda servrr en el comercio para ealifrcar c¡ deseribir alguna earaeterfstica del produeta o servicio,"
La denominacién se considera deseriptiva y sin distintiv'idad algurta een relación a las pretduetos gue desea
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado, "--"----------

Que, entre otros argrmeRtos, se agravia el apelante y manifiesta: "(,,) Que, al respeeta mi
representada solicitó el registro de la marea "f LIGUITO" ¡tara crtbrir proriue:tas de la elase ?2, realizando una
búsqueda de anteeedentes previa paru no ineurir en ninguna de las prahibiciones de la Ley 1294/98 rle
Marcas, ni quebrantar ninguna disposieión vigente sabre la materia. Que, mi mandante a frn de evitar
ineurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas presentó s¿l so/ieifud dentro de la elase 32, pera
amparando "exclusivamente jugos", justamente por cuidar y atender la direeta relaeión que tiene dieha
cobertura con respecto a la denominaeién pretendiela, ac:tuanela eonforme a lo que legalmente es

requerido y aceptado ante esos casos, razén por la e'ual no dc,be ser considera ni genériea ni deseriptiv'a, En
consideración a /o expuesto en el párrafa preeedente, expotlgo a continuaeiún marcas gue fueran
concedidas por la Direccién Nacional de Propiedad lnclustrial en diversas e/asee euya denominaeión está
compuesta por el mismo términcs co¡ntin 'IUGUITO", sln gue la hayan eonsiderado genéric:a a descriptiva
con relación a los productos yservi¿'ros gue /as misntas ¡trotegen .../... Además, eat¡e resaltar e,l heehct de que
la Administración actual ha concedido a tbvor de mi manciante los Registros Nos. fi6.A84, .086

sid¡ty 506.087, para la marca "IUGUITO PIL" y etiqueta, en la Clase 29, sin que dic:has solie



EIRE€EION NAEIOilAt OE

qüi§8fl§B*Bo,,
PARA6UAY

# ^\ GOBIERNO orir. i PARAGUÁI\Ié PARAGUAY i REKUAT

n"rurr.io$!§{
PoR tA euAL sE eoNFtRMA LA RESotueréN N'1605 DE FEer{A lz DE NovtEMBRE DE 2020, DIcTADA
POR tA DIREEEIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIenUD DE REGISTRo DE LA \,f¡,RcA
TUGUITO', elaee 32, EXPEDIENTE N'02255/2020, SOLICEADO POR cLORtA S4........---

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre [a proeedeneia o no del recurso
interpuesto

Que, tal eorno lo expresa elArt, I de la Ley Nn l294l98,las mareas son signos que sirven para distinguir
produetos o servieios, Sin embargo, se eReucRtraR reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restrieeiones pere el registro de una mare a; es deeir, diehas lirnitaeiones a la hora de e onsiderar la viabilidad
del registro mareario sc eReuentran para preeautelar otros derechos o intercses, tan válidos como el
derc.eho a eonstituit'una marea

Que, a los efeetos de determinar si la solieiturJ de registro de marea'JUGUITO'resulta deseriptiva o
genériea para los praduetos que pretende amparar, debemos prcguntarnos sl dieha denominaeién
eonstituye la designaeión usual de los ptoduetos que solieita o se refiere a earaeterfstieas propias de los
prcduetasque se desea amparar.

En primer lugar, vemos que la solieitud presentada "lUGUffO' busea la proteeeión de productros
eonrprendidos en la §lCsF-!], eon la siguiente deseripeiónt ",,.fugas, eomprendidos en la clase 32..,", Al
respeeto, eabe señalar que el términs 'JUGUITO' eorrstituye una forrna diminutiva del voeablo "jugo", el
eual es direetamente deseriptivo de la naturaleza de lss productos que se pretende amparar. El uso del
elinrrnutivo no altera sustaneialmente el signifleado del término base "jugo'i sino que, por el contrario,
mantiene una refereneia inrnediata y direeta al preidueto, siendo adernás una forma de uso freeuente en el
lengua¡e eotidiano y eonoereial para referirse a este tipo de prerductos,.

Al respeeto,las "DlRECIfRrcES PARA EL EXAMEN DE MARZASENPARAGUAY"señalan cuanto sigue:
"(...) La Otieina denegará el regisffo de un signo par ser descriptivo si el significado del signo fuese
pereibido inmediatamente Por el públieo pertinente coma una informaeión sobre los productos o servicios
espeeifreadas, hl serfa el easo euando el signo proporeiona informacién, en particular, sobre la cantidad,
ealidad, eeraeterfst¡eas, ñnalidad, especie o tamaño dc las produetos o servicios, La relación entre el
elemento deseriptivo eontenido en el signo y los produetos a servicios especificado.s debe ser
sufieientemente directa, espeeffiea, eonereta y eomprensible para el eansumidor sin necesidad de mayor
reflexión, (,,.),El misRto doeumento expresa igualnrente "(...) La raz6n de palftiea ptiblica que subyace a

este motivo de denegaeión del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de
términos puramentc deseriptivas que otras er¿mettl'anfes puedan necesirar utilizar en el eurso de
operaeianes eamerciales paru poder aperar y eompetir narmalmente, Para se¡ eoRsiderado "deseriptivo",
un signo debe eansiderarse siempre en relaeión eon las produetos o servieios para los que se utilizará la
marea.,,l,,,La Otieina denegará el registro de un signa por ser deseriptivo si el signiiieado del signo fuese
percibido inmediatamente por el públieo pertinente eorno una información sobre los praduetos o servieios
especifieadas, Tal serfa el easo euando el signo proporeiona infbnnaeión, en partieular, sobre la cantidad,
ealidad, earaeterfstieas, finalidad, espeeie o tamaño de los proelaetos o servieios.(,.,/". ----------

Que, la denominaeión solieitada ns será percibida por el consumidor medio como un signo distintivo
eapaz de identiflear un origen empreserial eone reto, más bien, será interpretada eomo una expresión de
earáeter eomún que alude de forma direeta o altamente evocativa a la natu
ofreeidos, Además, permitir su registro impliearfa conceder un derecho de excl

I l)irceeióIl Nucionul de Priopiedatt lntclecturl (DtNAPI), Ditt'rtrir'cn'ptttrt el (.\(unt,n rlt m,tn:t,:s t,rr /rr,rrtgu<rr,. p. llg,
ht¡ps:/i www.dinaoi. I¡ov.pv/portal/v3/prouicdad-t ndustrial/nlarcas/dircctriccs
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Resorución0 2 5 4
poR Iá cuAL sE coNFrRN4A LA RESoLUcTóN N't6o5 DE FEcHA 17 DE NovTEMBRE DE zo2o, DISTADA
poR I-A pmpccróN DE r\¿ARCAs, EN EL ExpEDIENTE DE souetruD DE REctsrRo DE tA MARcA
TUGUITO', Clase 32, EXPEDIENTE N' 02255/2020, SOLICITADO POR GLORTA S,A.--'-----.-

que ciebe permanee er disponible para que otros titulares que operan en el mismo seetor eomereial pueelan

describir o referirse a produetos de la misma eategorfa, En eonseeueneia, el signo TUGUITO- eareee del
grado mÍnimo de distintividad neeesario para su registro, ya que no resulta apto para eumplir la funeión
eseneial de una marea, que es individualizar el origen empresarial de los produetos que distingue, Por lo
tanto, incurre en uRe e ausal de irregistrabilidad debrdo a su earáeter deseriptivo y de r"rso eomiln

Que, conforme a las propias expresroRes vertidas peir el reeurrente en su eserits de expresión de
agravios, existen otras mareas registradas a nivel naeielnal que ineluyen en sus denominaeiones la palahra
"IUGUITO', sin embargo, todas ellas ineorporan elementos arJicionales «listintivos o difereneiadores, que
les confieren la distintividad necesaria para arlquirir la eondie ión de marea. exigeneia prevista en el artfeulo
I de la Ley N.e n94198 de Marcas,"

Que, también resulta pertinente eitar la opinión de los iuristas Gladys Esther Bareiro de Módiea y

Carlos Alberto Módie a, quienes señalan:"(,..) En eüanto al principio de distintividad, la marea tiene que
tener la aptitud de distingu ir el signo de otros similarc,s. Eslr¡ e's tundamental, pues de lo eontrario no podrá
funcionar como tal, Por ello, se exc'lu¡,e el registra de signos gc:nérteos o desertptivos, paes los mismcts no
individualizan produetos o servieio,r es deci¿ ne son háltiles para distinguir produeto o servieio alguno de
otros (.,,)".2 Pcrr consiguiente, resulta fundamental euestionarnos: ¿eaál seúa la capaeldad üEdndva de la

presente maÍca solicitada pere su rcgisúa?, más ar.in teniendo en e uenta que la elenominae ién pretendida
por la parte solicitante no euenta eon elementels innovadr¡res o difereneiarlores sufieientes que les

permitan destaearse <le otrcs competidores eomereiales, acarreando eon ello un riesgo para lels

eonsumidores, a quienes podrla indueir al error sobre el origen o la ealidad de los produetos ofreeidss, En
eoRseeueneia, al eareeer de la distintividad neeesaria, la solieituel en trámite Ro eumple eon uno de lr¡s
reqtdsitos fundamentales para su registro e omo marea,-"=='=

Que, en base a las eonsideraciones de heeho y de deree ho expuestas, habiéndose realizado el exatnen
de registrabilidad de la presente solieitud de registro, ésta Direeerén General aruiba a la eonelusión de que
no es viable su registro eR esas eondieiones, y que la misma se halla eomprendida dentro de las

prohibiciones establee idas en la normativa aplieable, espeeÍfie amente el ine. e) elel Art. 2, de la Ley 12941i8,

por tanto, corresponde confirmar la Resolución reeurricla

DtREcctóN NActoNAL oE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARA6UAY

Art.le

Art.2e

Art.3e
.:.¡.

tiü ii {
\¡:. \i

- 

\.
1 B¡tvint cle llódl¿,a, G,E v M¡i¡llco, C,A (2020).()parlelán a lu ¡alldlutl de Reglsnn. Munuul tleDerer\iq.

POR TANTO,
I.¿. DIRECTOM GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSIRLAL

RESUELVE:

CONFIRN4AR la Resolueién Nu 1605 de feeha 17 de Noviembre de 2020 dietada por la
Direeeión cle Mareas.

ORDENAR el arehivo de la sr¡lieitud ele registro , elase 32,

Expediente N'02255/2020, solicitarla a nombre de GLORIA §.A..===

NOTTFfQUESE.

ra ()qÉi:ir
rl de lioplr

Nrcionrl de Pr,i¡ii

t?" h:.d. t¡. l4N't.
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Resorueién-0¿5 5
poR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUetéN N'3141 DE FEcHA zz DE oeruBRE DE zozt DIcTADA poR tA
pnncctóN DE I\4ARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE souerruD DE REersrRo DE IAMARCA *oRIE|ITICA',

CI.ASE 03, EXPEDIENTE NO 52444/2024, A NOMBRE DE ORIENNEA PERFUMES INDUSTRY FZE. ........."...

Asuneién, 30A$R2026

MSTO: e.l recursei de apelaeriérr interpuesto por el representante conveneional de ORIENTICA

PERFUMES INDUSTRY FZE en eontra de. la Resolueién No 3l4l ele feeha 22 de oetubre de 2025 dietada perr

la Dirección de Marcas, y: ------------

RESULTA:

Que, en feeha 07 de noviembre de 2025 se presenta el representante conveneional de ORIEMICA
PERFUMES INDUSTRY FZE e interpone Reeurso de Apelación en eontra de la Resolueión Nu 3l4l de feeha

22 de oetubre de 2025 dietada por la Direeeión de Mareas,=

Que, en feeha 12 de noviembre de 2025 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurss de

apelae ión interpuesto

Que, en fecha 0l de dieiembre de 2025, el representante eonveneional de ORIENTICA PERFUMES

INDUSTRY FZE expresé agravios. Esta Direeeión tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 04 de dieiembre de 2025.""--""""

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N' 3l4l de fecha 22 de oetutlre de 2025 eonsielera: "(,.) Que, habiéndose realizado

la búsqueda de antecedentes de la citada mer€a, se ha eanstatado la existeneia en dieha clase de la marca:
Expediente 2021-2122854, Denominacián A ARIENTIZA, Clase 3, Registra t43632, Titular Rich & Rttitz
Perfumes lndustry L.l.e [AE] Camentario; Que /as denaminacianes son easi idéntieas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacffiea, en una misma c/ase, srn erear riesgo de canfusión entre le»

eonsumidores,-, par lo que de eonfurmidad al artfeulo 6' de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a la
solicitado." ------------ - -- ------ -'- -i--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat .(,.,) 
Qae tal resalueián na debe

considerarse válida, ya gue entre la salieitud de nti eomitente y el anteeedente en euestión existe ana
Autorizaeieln de Coexisteneia de Marcas, por media de la eual la tirma Riclt & Ruitz. Perfumes Industry L,l,€,
atorga su cansentimienta y coneede plena S, exprcsa aatorizaeión a mi mantlante para abtener el registra
de s¿r merce ORIENTIZA, amparanda praduetes de la clase A3. Adjunta el presente eserito eopia
autenticada de la Autarizaeión de C'oexisteneia, junto eon su tradtteeión respeetiva, rcferente a las mareas

en estudio." -----------

Que, corresponde a esta Direeeión resolver sobre la procedene ia o no del reeurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fonelo de la euestión y tras el análisis de las doeumentaeiones
obrantes en el expediente, se ha podido eclrroborar gue el reeurrente agrega a su eserito de expresión

agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO', en virtud del eual la firma Rich & Ruitz Industria de Peú¡mes
LLC'.",..otorga nuestro plena y absolutct consentimiento a: Orientiea Perfumes lndustry FZE, almacén No,

WM-02, Hamriyah Zona Libre, Shar)ah, Emiratas Arabes Unidos, para la presentaciiln y obteneión de
solicitud del registra de Marca "QRIENTI?A" ( denominatival), elase 03, ante la Direceión General del
Registro de Marcas en Paraguay, sienda que ambas eompañfas están direetamente rclacionadas, formanda
parte clel misma grapo empresarial, amltas baja la titularidad tlniea y legftima del Sr.

Rahman, el representante y prapietario legftimo de ambas, E¡l eonseet.cneta, no existe

¡in r
,l us trl

Necio¡¡l de Pro¡icded inreltcru

dilucién, ni conflieto de dereehos(,,.)'i Asimismo, se sbserva que dig,lr
, !.1.
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ResorueiénQ|s 5
PoR tA euAL sE REvoeA LA REsoLUeróN N' 3l4r DE FEcHA 22 DE ocruBRE DE 2o2s DISTADA poR LA
omceetéN DE MAReAs, EN Et EXPEDTENTE DE souerruD DE REcrsrRo DE t¿, \,fARcA'oRIE\trrcA',
ETASE 03, EXPEDIEÑTE N. 52¡+44/2024, A NOMBRE DE ORIE}.ITIEA PERFUMES INDUSTRY FZE. .............

debidamente apostillado y tradueido, reuniends de esta rnancra los requisitss formales requeridos para
este tipo de aetuaeioRes, =========

Que, ante estas eireunstaneias, esta Direceión General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marea solieitada y quc la misma eoexista eon el anteeedentc, puesto que efeetivamente sus titulares han
aeordado la preseneia de las mismas en el mercado loeal.

Que, en base en las eonsideraeiones expuestas, al no eneontrarse la presente solicitud de registro de
la marea .ORIENÍTICA' dentro de las prohibieiones estableeidas en el A¡t. 2o de la Ley N" 1294/98,

habiéndose demostrado la eoexisteneia pacffiea de las marees arriba referidas, respetando el acuerdo al

que han aruibado las firmas titulares; esta Direeeión eonsidere quc existen suficientes argumentos para
revoear la resolueión reeurrida

PORTAI\¡TO,

tA DIRECTORA GENERAT INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

fut,lq REVOCAR la Resolución Nn 3l4l de feeha 22 de oetubre de 2025 dietada por la
Direeeión de Mareas.

Art,2q ORDENAR la proseeueión de trámites de la solieitud

'ORIEhffleA', elase A9, Expediente. No 5244412024,

de registro de la marea

solicitada a nombre de

ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE. ."",..-..

4tr.39

\mela Ci:str
nc¡al Inrn.;
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ResoluciónIGLL5 6
POR LA CUAI SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1866 DE FEEHA 20 DE OETUBRE DE 2O1E DIETADA POR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA MAREA "EXA€TA
INFORMATICA Y ETIQUETA',, CLASE 42, EXPEDIENTE N' 74379/2017, SOttetTADA POR SERGIO JAVIER
GARCI.A MARTINEZ

Asrrnelón, 3 0 ABR 2020

VISTO: El reeurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneional de SERGIO TA\llER
GARCTA N4ARTINEZ, en eontra de la Resolueión N" 1866 de feeha 20 de oetubre de 2018, dietada por la
Direccién de Mareas, y; -======-====

RE S U LTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 se presenta el representante eonveneional de SERGIO IA\IER
GARCTA I\4ARTINEZ., e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueién Ns 1866 de feeha 20 de

octubre de 2018, dictada por la Direeeión de Mareas,

Que, en fecha 7 de enero de 2019 fue dictada la provideneia que eoncedió el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha 21 de febrero de 2019, el representante eonveneional de SERGIO IA\llER GARCIA

N4ARTINEZ. expresé agravios. Esta Direeeión tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fee ha 3l de julio de 2019,==-=

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién reeurrida eonsidera: "(,.,) habiéndase realizada el examen de registrabilidad de la

eitada marea, ésta Dirección eonsidera qae la misma ineurue en las prehibieiones eJe la Ley 12%198 de
Marcas, que dispane que no pueden canstituir mareas: Art, 2 ine. e) ,., los que eonsisten enteramente en
un signo gue sea el nombre genérieo o designación del producto o servicio de que se trate, o gae pueda
servir en el comercio para ealificar a deseribir alguna caraeterfstiea del pradueto o servieia,, En
cor?secuenc ia no ha lugar a lo solic'itado (,.,)'. ------

Que, entre otros argumentos. se agravia el apelante y manifiestai .(...) 
Que, sin lugar a dudas el

Director de Marcas na ha hecho un análisis ruzonado sobre la viabilidad de la marca solieita, puesto que
'EXACTA INFORMATICA y etiqueta" no eonst'stc de ningún modo, en Ltn signct que sea elnamb¡¿. genériea
o designación del productc¡ o sen ieio de que se t Ete o qae pueda servir en el eomercio para ealifrcar a
describir alguna caracrerfstiea del prrsducta a servicio, Es rnenesler resaltar que, 'EXAeTAU na puede ser
calificada como un signo genérieo ni mueho menos designación del servieio,.,/.,.. La palabra *EXAeTA" na
implica una denominación genériea, sitzo que es ana merca ya que se cantbrma de una palabra que puede
ser registrada como Ltna marca, par imperia de la norma preeedentemente transetipta (,,,)"===

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o ne del reerlrso

interpuesto

Que, tal eomo lo expresa elArt. I de la tey Nu I294l98,las mareas snn signos que sirven para distingulr

productos o servieios, Sin embargo, se eReueRtran reguladas en la propia legislaeióR marearia, eiertas

restricciones para el registro de una mareat es deeir, diehas limitaeiones a la hora de eonsiderar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para preeautelar otros derechos o intereses, tan válidos eomo el

derecho a constituir una marca.

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

DirrciiírCq,ntrel di Pqdpiüad Indurtr'iri

li,i,tj¡n Lcion lde Picpitdrd Inrtlcctual

ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los ss¿y&le§'que pretende ampa
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Resorución0 2 5 6
POR t"A, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2OI8 DISTADA POR
t"A DIRECCTéN PT ¡\¿ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo DE LA NIARcA.ExAcTA
lNFORly{AileA Y mQUEfA', CI¿SE 42, EXPEDIENTE N'74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO IAVIER
GAREhMARflNEz. ........

si dieha denominaeién eonstituye la designaeión usual de los senielos que solieita o se refiere a

earaeterfstieas propias de los servieioselue se desea amparar.

Que, la marea solieitante pretende obtener la eobertura pare sen¡icios eornprendidos en la clasgtl2
del nomenelador internaeional, bajo la siguiente deseripeión: ".,,Aetualizaeión de programas intbrmátieos
para terceras; Aetualiaaeión de páginas de inie'io para tereeras; Actualizaeión de páginas inieiales para
rcdes ¡nfarmátieas; Aetualizaeión de sitios web para tereet^os; Aerualizaeión de sc¡fttyare infbrmático;
Aetaalizaeién de softt¡,are infarmátieo en relaeión a seguridad informátiea y preveneión de riesgos
infarmátieos; Aeilalizaeión y mantenimiento de sottware intbrmátieo; Alojamiento de sitios web; Alquiler
de servidores de áases de datos para tereeros; Análisis de slstemas informátieo.s; A.sesora¡n iento en el
eampa del diseña de sottware; Ascsoramiento téenieo relativo a la operaeión de eontputadoras;
eonsultorfa en seguridad informátiea; eonsultorfa en satttvare: eonsultorÍa en tecnologias de la
infarmación; eonsultorfa respeeto al dise,tio de páginas noeb; eopiads de software informático; Creación de
programas informátieos; ereaeión de slrio.s web en lnternet; Desarrollo de sottware de controladores y
sistcmas opcrativos;,..', En ese sentido, la dc.nominación'E)CACTA INFORMÁTICA y ETIeUETA" se

etleucRtra eomptlesta por dos elementos prrineipales. Por un lado, el término 'EXACTA'I, adjetivo que
alude a aquello que es preeiso, riguroso o que se ajusta t'ielmente a un modelo. Por otro lado, el vocablo
"\NFORMATICA", que refiere al eonjunto de conoeimientos eie,ntfficos y téenicas que hacen posible el
tratamiento automátieo de la informaeión ¡lor rneelio de eomputadorasr. De ello se colige que la
eornbinaeión de ambos ténninos da lugar a uRa expresión que, apreeiada en su conjunto, no constituye la
designaeión neeesaria ni usual de los servicios de la elase 42 solieitados, ni deseribe de maRera directa e

inmediata uRa earaeterfstiea eseneial de los mismos.

Al respeeto, las "DIRE?TNZES PARA El. EXAMEN DE MAR?AS EN PARA GUAY"! señalan e uaRto
sigue: "(,") La evaluaeión de este motivo de denegaeión requiere neeesariamente la eonsideración de los
prcduetos o servieias espeefñeos, a del tipo de praduetas o servieias, a /os gue se apliearfa el signa. IJn
término qac es eomún o genérieo para an tipo partteular de pradaetas o servieios puede ser muy distintivo
Para ttn tipo diferente de produetas o seruieiss. Por ejemplo, se denegarfa el registro a las palabrus
siguientes Par ser genérieas, habituales o nceesarias para los produetos o seryieios indicados: o
"ALGODÓN" pare telas o produetos textiles; o "MANúANA" para prrtduetos frutales o confituras y
eampatas de fruta. Sin embarga,la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) serÍa distintiva, no genérica,
usualni neeesaria para produetos eomo ertmputadoras o dispets'rill.'os electrónicos. Eltérmino'MANZANA'
es arbitraria respeeto de esos produetos paes no eorresponde de moda alguno con su designación usual,
ealaquial rt téenÍea' Esa desvine ulaeión eoneephrul entre el signo y los praductos a los gue se le aplicará
eonñere aptitud distintiva al signo. (...)",---.--

Que, otro elemento relevante al meimentr¡ de determinar la distintivida<l de una solicitud, es la
etiqueta que eonforrna a la solieitud. Al respecto, verros que la misma contiene la denominación con una
tipografia espeeial de color negro y naranja, a la izquierda posee la figura de un eursor de
varias figuras geométrieas similares estilo rornbo superpuestos, todo esto dentro de un fondo
eomo se puede apreeiar a eontinuaeiónl='-=-..... -----....---J

' htros:/,/dle.r¿e.es/exacr,¡)nr=ti¡r¡rr
e https://dle.rae.cs/inlornr'l¡C3'l¡Al ticr¡?¡r=¡irnr

https://urvw.dinaoi.gov.uy/portal/v3lprooiedad-industrial/marcas/directrices

General Irlc¡i.ra
de Propiedld Ia,jurrrial

de Propiedad iorrlecrual
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ResorueiénQ2j 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOTUCIÓN N' 1E66 DE FEEHA 20 DE OETUBRE DE 2018 DIETADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA MAREA -EXAETA

INFORMAilCA y ETIQUETA',, CLASE 42, EXPEDIENTE N' 74379/2017, SOUCITADA POR SERGIO JAVIER
GARCTAMARTINEZ

marea solieitada

qlf#3,'*?tiea

Que, estos elementos aportan eierta distintividad que podrfa alejar el earáeter genérieo o deseriptivo
de los voeablos que eomponen la denominaeión y bien poelrla ealifiearse a la misma eomo evoeativa, no
eneontrándose cumplidos los requisitos dr¡etrinarios para ealifiear a la misma eomo genériea o dese riptiva,=

Que, la Resolución reeurrida se funda en lo preeeptrrado en el ineiso e) ele la Ley, Al respeeto, lo qrre

dieho ineiso impide respeeto de las trRereas, es que éstas pretendan monopolizar la fr¡rma direeta,

insoslayable, de que el eomereiante o fabrieante elebe valerse para difunelir la naturaleza básiea, o las

earacterísticas, especifieaeiones téenieas prineipales de su producto o servieio, obligándolo a reeurrir a
cir:cunloquios para lograr aqtrella ñnalidad. En ese sentido. la solieitud ele autos es uRa merea, que no haee

referencia a la naturaleza básie a er es¡lecifie aeione.s téenicas principalc.s de sus servieios, es eminentemerrte
evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identifie ar un servieio, lfnea de

servicios o el conjunto de servie ios, que provienen de una misma empresa.

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evoeativas, dieiendo: "Existe ana lfnea

divisoria tenae entre las signos evoeativos registrable,s S, las deseriptivos qae no lo son, Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el ptaducto a servicio en euestión o sobre sus eampanentes o
caracterfsticas, A vec.es, más que ana idea, se trata de una eerteza, y esto es lógiea puesta que. de kt
contrario, la marca serfa engañasa. EJ signo descriptivet también designa estas mismas earaeterfsticas,
funciones, destinc¡, origen, calidad. componentes. etr'éferu. La difercneia está en que la elesignaeirln
descriptiva es /a necesaria o usual para aquellct que se rleseñbe, La evoeativa siempre tenclrá en su

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayar grado, de hntasfa. Aleoneederse una marca
evocativa no se quita del de¡minio público ningtna ¡talahra qrre se use para rleseribir e:araeterfstiea algma
de productos o servicios. Nc¡ sucede la mismo si se reglrstrase uná designaeión deseriptiva". Respeeto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "/as desrgna t:ianes genéricas definen no dircctamente e/

objeto en causa, sino la categoría, /a espec'ie o el género, a lc:s c¡ue perteneee ese objeto,"

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habléndose realizado e.l

examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direeción General eonsidera que 9§árrsi o que

posee las caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por eonsiguiente. y al no
dentro de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Mareras, corresponde revoear la Reso

rta
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ResorueiónQzs 6
POR LA EUAI SE REVOEA L.A RESOLUCIÓN N'18ó6 DE FECHA 20 DE OETUBRE DE 2018 DISTADA POR
tA DIRECCIÓN Og MAREAS EN Et EXPEDIENTE DE SotIeTTUD DE REGISTRo DE LA MARCA "ExAcTA
INFOR¡#$ICA Y ETIQUETA',, etA.SE 42, EXPEDIENTE N' 74379/2017, SOLICTTADA pOR SERGTO JA\IIER
GARELA MARTINEZ. ..".....

Art.la

PORTANTO,
LA DIREETORA GENERAL INTERINA DE I¿ PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolueión N' 1866 de fleeha 20 de oetubre de 2018 dietada por la Direceión
de Mareas.

Art.2e ORDENAR la proseeueión de lss trámites de la solieitud de registro de la marca'EXACIA
INFORNdAilCA Y EflQUETA", elase zl2, Ex¡rediente Nu 7437912An, sslieitada a nombre de

Aft.3e NOTTFIQUESE,===========

SERGIO JAVIER GARCh MARTINEZ,
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Resorución025 7
poR r-e cuAL sE REvocA r-e RESoLUctóN N' 744D8 FEcHA ro DE MAyo DE 2016, DISTADA poR LA
pmpcclÓN DE I\¿ARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA USEALED AIRO,

ct-AsE 2t, EXPEDIENTE N' 18838/2014, SOLICTThDA POR SEALED AIR CORPORAIION (US).'--

Asuneién,30ABR2026

VISTO: El recurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneional de Sealed Air
Corporaüon (US) , eoRtra la Reserlueión Nu 744 de fecha l0 de mayo de 2016, dietada por la Direeeión ele

Marcas, y; ---------

RE S ULTA:

Que, en feeha 26 de noviembre de 2018 se presenta el representante eonveneional de Sealed Air
Corporation (US) e interpone Ree urss de Apelaeión en er¡ntra de la Resolueión Nu 744 de fee ha l0 de mayo
de 2016, dictada por la Direeeión de Mareas.=

Que, en feeha 07 de enero de 2019 fue dietada la prr:videneia que eoneedié el reeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en feeha 24 de noviembre <le 2020, el representante esnveneional de Seeled Air Coryoradon
(US) expresó agravios. Esta Direeeión tiene por eontestaria la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 03 de diciembre ele 2020. -----""

CONSIDERANDO:

Que, la mc.ncionada Resolueién eonsidera que: (..) Que habiéndose realizada elexamen de registrabilidad
de la citada merca, ésta Direeción eonsidera que la misma ineurce en las prahibieianes de la Ley 1294198 de
Marces, que dispone na pueden constituir marcas: Art, 2 lne e) ,,,los que eonsistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designaeión del pradueto a servieio de que se trate, a que pueda servir
en el comercio pera ealifiear o descril;ir alguna earaeterfstiea del produeta o servieia., Fn eanseeueneia no
ha lugar a ls salicitad¡¿ (.,.)': ------""

Qne, entre otros argumeRtos, se agravia la apelante y manifrestat "(.,,) En primer lugar, mi mandante
niega eategóricamente gue la mar€a "SEALED AIR" sea genérica; par el eontraria .SEALED AIR" es una
marca evocativa para la clase 21..../... En segundo lugar, canfrtrme se puede apreeiar, la marca salieitada par
mi mandante no es más que una derivación de su nombre c'e¡mereial Sealed Air Corparatian (ail el eual
goza de especial proteceión, ya que se fi'ate de un bien jurfdie'o amparado espeeialmente por la Ley 1294198

de Marcas.../'En tercer lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrialque mi
ntandante Sealed Air eorporatictn pS) ya cuenta eon varias mateas registradas en nuestro pafs eon la
denominación SEALED AtR en varias c/a.ses por lo que )¡a tic:ne dereeho adquirido sabre la misma ...1,,, A
más de lo expresado cabe agregar qae .SEALED AlR" e.s ana marea eonocida y de gran renombre en el
mercado, vale decir que la marca gaza ele gran difitsión, de heeho, mi manclante Sealed Air Corporation
(US), posee una reconocida e indiseutible trayectoria en el mercado por la eual la merca ev¡oea

i n d efectibl e m en te su o ri gen em presa ri a/...'i - -- - - -- --"

Que, corresponde a esta Diree e ión resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso interpuesto

Que, en uso de las atribueiones otorgadas
de analizar la viabilidad para la eoruespondiente

por la ley a esta dependeneia admini
eoneesién del registro de una solieit
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PoR LA euAL sE RE\roeA tA REsotuetén¡ N. 74 DE FEcHA to DE tvrAyo DE zotó, DIcTADA poR Iá
pRceetéN DE MARCAS, EN Et EXpEDIENTE DE sollerruD DE REGlsrRo DE I¿ MARcA ,sEALED ArR,,
eLASE 21, EXPEDIE|TTE N'1883812014, SOLICmADAPORSEALEDATR CORPORATION (US).-.

debe eonsiderar la auseneia de oposieioRes o anteeedentes, sino que el signo no se eneuentre inmerso
dentro de las prohibieioncs que estableee la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal eomo lo expresa elArt. I de la tey Nu l294l98,las mareas son sigrros que sirven para distinguir
produetos s servieios, Sin embargo, se encuentran rc,guladas err la propia legislación nrarearia, eiertas
resüiee iones Pare el registro de una marea; es deeir, die has limitae iones a la hora de considerar la viabilidad
del registro mareario sc cReucRtraR pera preeautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
dereeho a eonstituir uRa marea.

Que, a los efeetos de determinar si la solieiturl de registro de marea'SEALEDAIR" resulta descriptiva
o genériea para los praduetas quc pretende amparar, debemos preguntarnos si dieha denominación
eonstituye la designaeión usual de los produetos que solieita o se refiere a earacterfstieas propias de los
produetos que se desea alnparar.

Que, la marea solieitante pretende obtener eobertura en la glaslll, espeefficamente para los
siguientes ppdlgtp§t",,,Envases de plástieo, es deetr, bandejas de poliestireno y polipropileno para embalar
alimentas, dasifreadates para productos de lim¡tieza y desintbeeion, instrumentos de limpieza, es deeir,
eepillos de fiegada, trapeadarcs, esponjas y pailos de limpieza eamprendid¡¿s en la elase Zl".Enese sentido,
la denominaeión solieitada "SEALED AIR' se eompoRe de dss voe able¡s del idioma inglés que traducidos al
español serfa "atre (air); sellada (sealed)', En este eoRtcxto, la denominaeión no eonstituye elaramentela
designaeión neeesaria, usual o direetamente deseriptiva de los produetos que el solieitante prctendc
amparar eoR su solieitud.==-

Al respeeto, las DIRE?TRTES PARA EL EXAMEN DE MAR?AS 6N PARAGtJAY"l señalan euanto
siguer "(*,) La evaluaeión de este motivo de denegaeión requiet'e necesariamente la consideracién de los
produetos a servieios espeefficos, o del tipo de praductas cs servieios, a los qac se aplicaria el signo. Un
término que es eomún o genériers pare un tipo particular de produetas o servicios puede ser muy distintivo
Peru un tipo diferente de produetos o servieios. Por ejemplo, se denegarÍa el registro a las palabras
siguientes, Por ser genérieas, habituales o necesarias pera los prctduefos o seryicros indicados: o

"ALGCIDÓN" para telas a produetos textiles; c "MANZANA'; para proelilctos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) serÍa distintiva, no genérica, usual ni
neeesaria para praduetos eamo eomputadoras o dispositivos eleetrónieos, El término 'MANZANA' es
arbitrario resPeeta de esas produetas pues no e'oresponde de ntotlo alguno coR su designación usual,
eoloquial a téeniea, Esa desvineulación eoneeptual entrc el signa y los produefos a /os guá r" le aplicará
eanfrere aptitud distintiva al signa, (,,,f,.=====-

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARSAS se
refrere a la difereneia entre las designaeiones deseriptivas y las evoeativas, dieiendo: "Exisfe una lfnea
divisoña tenue entrc los signos evoeativas registrables y los deseriptivos que no lo san. Lex signos
evoeativas dan una idea de euál es el prr»dueta a seruieio en euestión o sobre sus eomporrrri"s u
earueterfstieas, A vcecs, más que una idea, se trata de una eerteza, y esta es lógieo puesto de lo
eonttario, la marca serfa engañosa. El signo deseriptivo también designa estas ml'smas
funeiones, destino, origen, ealidad, eonlponentcs, eteétera. La diferencia está en qae

I l)iteeeién Nueional de Pnrpietlud lnteleetuul tt)lNAPl), l)ittr'¡itr's puru t'l errtilrcn de lmrt,rr¡,clr ltllrrgrrl,, p. 109,
htt»s:¡lwww.dinaoi. uov.p]¿iportal/vJ/orooicdad-industrial/nrarcas/dircctriccs

de Propitdzd lnttlcclual
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poR I.n cuAL sE REvocA Iá RESoLUctéN N' 744Dr. FEcHA 10 DE trdAyo DE 2016, DICTADA poR tA
omnccróN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DB sollerruD DE REersrRo DE tA MARCA usEAtED AIR',
CLASE 21, EXPEDIENTE No 18838/2014, SOUCITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).==-

descriptiva es la neeesaria o usual para aquella que se dese:ribe, La evaeativa siempre tendrá en su
conformacirin algún elemento que la hará, en menor a mayar grada, de fantasfa, Al eaneedetl§e ura marea
evacativa Ro se quita del dominia públieo ninguna palabra qrré¡ se use para deseribir earaeterfstjea algtna
de produetos o servicios. No s¿¡cede lo mismo si se regtstrase tlná designacián descriptiva", Respeeto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las rlesignaciones genéricas defrnen no dircetatnente el
objeto en causa, sino la categorfa, /a especie o el género, a las qLte pefteneee ese ob)eto."

Que, igualmente resulta importante destaear que la denonrinaeión enyo registro se solieita'SBALED
AIR", coincide con la razón social de la firma solieitante, SEALED AIR CORPORAflON OS). En e¡se sentido,
la marca solicitada se identiñca direetamente eon la razén social que presenta la firma propietaria, lo e ual le
otorga proteccién conforme a lo dispuesto en la tey de Mareas, espeeÍfieamente en su Tftulo II, relativo al

"Nombre Comercial" y las diversas situaeir¡nes jurÍdieas vine uladas a é1. ---------

Que, la legislación marearia protege al notnbre eomercial, eomo bien jurfdie o, gaza ele proteceiórr
desde su primer uso públieo.El artleulo 72 de la l.,ey de Mareas estableee qrrer 'Erl nambrc camercial podrá
estar constituido par la designación, el nantbre del eamereiante, la razón soeial a denominaeión sacial
adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relaeión a una determinada aetividad eomereial, y
canstituye una prapiedad a las efuetas de esfa ley", Por otro lado, el artfeulo 75 espeeifiea quer .El derecha
exelusivo sobre un nombre eamereial se adquiere por su primer trso prlblieo en el eamereia. No es

neeesario el registro del nombre comercial para eje.reer los derc<'hos aeordados par esta leSo',po, otrs lado,
el artÍculo 75 especifica que: 'El titular de un nombre comereial tendrá el dereeha de itnpedir el usa en el
camercio de un signo idéntico al nombre eomerc'ial protegido, o un signo semejante euands ello tilese
susceptiáie de causar eonfusión o un riesgo de asoeiaeión con la empresa del titular a eon sas produetos o
servicios, o pucliera causar al tinilar un daño eeonámic¡¡ o eomercial injusta por ruzón de un
aprovechamiento inclebida del prestigia del nambre ct dc: la (:mpresa del titular", En este eontexto, al

tratarse de una solieitud de registro de marea que eorresponcle al mismo nomtrre eomereial de la ñrma
solicitante, no puede haber indieios de mala fe por parte ele la misma. ta solieitud en euestión persigue la
protección de un bien que ya le pertenee e, es deeir, su propio nombre eomereial.=

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 Institueión. se puede advertir que SEALEDAIR
CORPORATION (US) (titular solicitante), ya euenta eon las siguientes mareas registradas: SEALED AIR slgsC

Ql Registro N't 429624; SEALED AIR clase 35 Registro Ne 534457;SEALED AIR §h§g.¡I Registro Nn'420393y
su renovacién N'2633218, entre otros registrt¡s. Es deeir, el tihrlar de la solicih¡d de autos ya euenta eon
varios registros concedidos bajo una denominacién similar. Por eonsiguiente, la solieitud eR eurso,
seneillamente, pretende la proteeeién de otra versién de una marea que ya le perteneee, que no modifiean
sustancialmente su identidarl visrral y fonétiea,"

Que, en base a las eonsicleraeiones de heeho y de deree ho expuestas, habiéndose realizado el examen

caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por eonsiguiente, y al no eneontra

Ge nctal Ii,\l¡ir:,r
de l;cpicd;d MCu;uial

DtnEcctóN NAcToNAL DE
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PARAOUAY

las prohibiciones de la Ley N" 1294/98 de Mare as. eorresponde revoear la ResolueiéR reeu

de Pro¡itdad irtelictur'l

de registrabilidad de la solieitud de registro, ésta Direeeién General eonsidera que es un qrg¡o que posee las
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i
PoR tA euAt sE REVoeA tA RESoLUcTéN N'7,{4 DE FEcHA lo DE rvtAyo DE 20t6, DIcTADA poR t-A
pmceetóN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollerruD DE REGISTRo DE LA IvfARcA'sEALED AIR",
eLá,sE 21, EXPEDIENTE N'18838/2014, SOLICITADA pOR SEALED ArR CORPORATTON (US).--

PORTANTO,
LA DRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

§t.ls R$/OCAR la Resolueién Nu 744 del l0 de mayo de 2016 dictada por la Dirección de
Mareas,

Aft.ze ORDENAR la prosecueión de trárnites de la solieitud de registro de la marea

a noml¡re de SEALED
*SEAIED AIR', elase 21, Expediente Nu 18838/2014,

AIR CORPORAflON GS).= = = " = = = = " = = = = - = = = = = = - - - - =,

tut.3q
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poR LA cuAt sE REvocA LA REsoLUeréN N.743 DE FEcHA ro DE MAyo DE 2016, DIcTADA poR tA
pmTccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENIE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DB LA MAReA -sEAtED AIR',
CLASE 16, EXPEDTENTE No 18836/2014, SOLICITADA POR SEATED AIR CORPORAflON (US).-"==--"=

Asuneión, 30 ABR 2020

VISTO: El reeurss de apelaeién interpuesto perr el representante eonveneional de §ealed Air
Corporaüon(US), contra la Resolución Nu 743 de feeha l0 de mayo de 2016, dietada por la Direeeión de

Marcas, y; ---------

RE S ULTA:

Que, en feeha 26 de noviembre de 2018 se presenta el representante eonveneional de Sealed Air
Corporaüon(US) e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión N'743 de feeha I0 de

mayo de 2016, dietada por la Direeeión de Mareas,=

Que, en feeha 07 de enero de 2019 fue dietada la provirleneia que eoneedió el reeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en feeha 24 de noviembre de 2020, el representante eonveneienal de Sealed Air eoryoraHon
(US) expresé agravios, Esta Direeeión tiene por eontestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en feeha 03 de die iemhre de 2020. =======

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueién eonsidera que: (..) Que habiéndose realizada elexamen de registrabiltdad
de la citada marca, ésta Direce ión considera que la ntisma ineurre en las prohibieiones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art, 2 Ine e) ,.,los que consistan enteramente en un
signo que sea e/ nombre genérieo a designaeión del preñ¿¡eto o servieia de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para califrcar o describir alguna earac:terfstica del producto o servieia,, En eanseeueneia ru¡
l'ta lugar a lo solicitado (...)".--------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiestai .(,,,) En primer lugar, mi mandante
niega categóricamente que la marce "SEALED AIR" sea genériea: por el eantrario .SEALED AlR" es una
merea evocativa para la elase 16..../,.. En segtrnda lugar, canfonne se paede apreeian la merea salieitada par
mi mandante no es más que una derivaeión de su nambre camercial Sealed Air Corparatian (US) el eual
goza de espee ial protección, ),a que se trafa de un bien jurfdico amparado espeeialmente par la Ley 1294198

de Mareas,,,/,,.8n tereer lugar, cabe resaltar a la Señora Direetora General de la Propiedad lndustrial que mi
ntandante Sealcd Air eorporatian (a$ ya euenta ean varias mareas registradas en nuestra pafs ean la
denominaeión SEALED AIR en varias e/ases par la que yla tiene dereeha adquirida sobre la misma .,,1,,. a
más de lo expresado eabe agregar qae "SEALED AIR" es una marca eanacida y de gran renambre en el
mercado, vale decir que la marea goza de gran rlifusión, de heeha, mi mandante Sealed Air eerparatian
(L)S), posee una reeanoeida e indisetftible trayeetoria en el mereada por lo cual la marea e\:oea

i n d efectibl e me nte su o ri gen e mp resa ri ai...'i -' --"' -= = -

Que, corresponde a esta Direeción rescllver sobre la proe edeneia o no del reeurso interpuesto

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependeneia administrat
de analizar la viabilidad para la correspondiente esneesién del registro de una solieitud
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PoR tA euAL sE RE\rceA LA RESoLUeTéN N. 743 DE FEcHA lo DE t\dAyo DE 2016, DISrADA poR LA
BRCEEIÓN DE MAREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I./A, MARCA ,SEALED AIR,,
etAsE 16, EXPEDIENTE N' 18836/2014, SOLICITADA pOR SEALED AIR CORPOR.¡fiON (US),---

debe eonsiderar la auseneia de oposieiones s anteeedentes, sino que el signo no sc encuentre inmerso
elentro de las prohibreioncs que estableee la ley rcguladora, velando siernpre por el interés general.

Que, tal eomo lo expresa elArt, I de la Ley N' l294l98,las nrarcas sorr signos que sirven para distinguir
produetos o servieios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restrieelones Pare el registro dc una mereai es deeir, cliehas limitaeieines a la hora de considerar la viabilidad
del registrrt mareario se encueRtraR pera preeautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
dereeho a ce¡nstituir une maree.

Que, a los eFeetos de deterrninar si la solieitud de registro de marea "SEALEDAIR" resulta deseriptiva
o genériea para los praduetas quc pretende amparar, debenlos preguntarnos si dieha denominaeién
etrnstituye'la designaeión usual de los produetas que solieita o se reñere a earaeterfstieas propias de los
pradactasque se desea alllparar.

Que, la marea solieitante pretende t¡btener eobertura en la glAsc-lli, espeeffieamente para los
siguientes ppduqtg§t "",Envases y sobres de papely plastiea rellenos pare cnvios, envaltorios, almohadillas
e rn§crtos aeolehados de papel pare su Ltso en embala¡e de praduetas, almohadillas absorbentes para
envascs de alimentos y revestintientos absorbentes de eorales y jaulas de animales heehos principalmente
de plpel, materiales eelulares aeolehadas en fbrma rle laminas para empaque y atros fines eomprendidos en
la elase 16','", En ese sentido, la denominaeión solieitada .SEALED AIR" se eompone de dos vocablos del
idioma inglés que tradueidos al español serla "aire (air); sellado (sealed)". En este contexto, la
denominaeiÓn no eonstituye elararnente la designaeión neeesaria, usual o direetamente descriptiva de los
pr:oduetos que el solieitante pretende atnparar eon su sslie itud....

Al respeeto, las ?/RECTNáES PARA EL EXAMEN DE MAR1AS EN PARAGIJAv"I señalan cuanto
sigue: "(') Le evaluaetr3n de esfe motivo de denegaeión requiere necesariame¡tte la consideración de los
praduetos s servieios espeeftieas, o del tipo de produetas o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un
términa qltc es eomún a genériea para un tipo partieular de produ€tos o servieios pnede ser muy distintivo
Para un tipa ditbrcnte de produetos o servieios, Por ejemplo, se denegarÍa el registro a las palabras
srgulentcs. Pat ser genérieas, habituales o rlee,esarias para los preilucfos o serylclos indieados: o
"AL?1DÓN' Per? telas o praduetas textiles; o "MANZANA'; para prodi¿eros frutales o eonfituras y eompotes
de fruta, Sin embarga, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) serfa distintiva, no genéica, us'ual ni
neeesaña para produetas eamo eamputadoras a dispositivos eleetrónieos, El término ,MANZANA, 

es
arbttraria rcspeeta de esas praduetas paes no eorrespande de mado alguno eon su designacién usltal,
ealaquial a téeniea, Esa desvinealaeiín eoneeptual entre el signa y las pioduetos a los qré t, le aplicará
eanfiere aptitud distintiva al signa, (.,,)".==="==.

Que, ahondando arln más en el análisis, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la difereneia entre las designaeiones eleseriptivas y las evoeativas, diciendo: "Exl'ste yna lÍnea
divisaria tenue entre los signos evoeativos registrables y los deseriptivos que no lo son. Ios sl¡
evoeativas dan una idea de euál es el produeto o servieio en euestión a sobre ,u, "offiearuetetfstieas, A veees, más que una idea, se treta de una ec[teza, y esto es lógico
eontrario, la marea serfa engañosa, El signa deseriptivo también designa esrás r¿tg

I l)irteeiótr Nueionel de Pnrpietlutl lnteleetuul (DlNAPl). I)irtt.D.itt,r¡,rrlrr tlcxru¡tttt le nnn:«t^ en lrt¡trgrr,lr,. p. 109
https:r/www.dinaoi.qov.pyi oortal/v3lprouicdad-industrial/nrarcas/dircctriccs nc¡al\rlterina

lropirdil Indurrrial
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ResoruciónQ¿5 I
poR LA cuAL sE REvocA Iá REsoLUctóN N'743Dr" FEcHA lo DE MAyo DE 2016, DISTADA poR tA
otREcctóN DE N¿ARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE solletruD DE REGISTRo DB LA MARCA .SEALED AIR',
CLASE 16, EXPEDTENTE No 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).--------

t'unciones, destino, origen, ealidad, eontponentes, etcétera, La difereneia está en que la designaeión
descriptiva es /a necesaria a usual para aquella r/ue se dese'¡'láe. La evoeativa siempre tendrá en su

eanformaciín algún elemento que la hará, en menar o mayor grado, de fantasfa, Al eoneederse una marea
evocativa Ro se quita del dominio prlblieo ningwta palabra que se use para deseribir earaeterfstiea alguna
de produetas o servicios, Nr¡ sueede la mismo si se regr'sfrase una elesignaeián deseriptiva", Respeeto a las

designaeiones genérieas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaeianes genérieas defrnen na direetamente el
objeto en caasa, sina la eategorfa, la espeeie o el génera, a los gue perteReee ese objeta,'r =======""'===

Que, igualmente resulta importante destaear que la denominaeién euyo registro se solieita *SEAIED

AIR', eoineide csn la razón se¡eial de la firma solieitante. SEALED AIR CORPORAilON (US), En ese sentldo,
la mare a solicitada se identifiea dire.etamente e on la razón soeial que presenta la frrma propietaria, lo eual le
otorga proteceión eonforme a lo dispuestr¡ en la tey de Mareas, erspeeffieamente en su Tftulo Il, relativs al

"Neimbre eomereial" y las diversas situae iones jtrrfdicas vineuladas a é1, -==="====

Que, la legislaeién marcaria prcltege al nornbre eomererial. eomo hien jurfdieo, goza de proteeeión
cJesde srr primer uso públieo,El artfculo 72 de la Ley de Marcas establece quer "81 nombre eamereial podrá
estar constituido par la designación, el nambre del e«tmereiante, la razón saeial a denominaeión soeial
adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relacicln ¿t Ltna eletenninada aetividad comereial, y
constituye una propiedad a las etectos de esta ley",Par otro lado, el artfeulo 75 espeeifiea que: "Elderccho
exc/usivo s«róre un nennbre contercial se adquiere por su primer usa ptlblieo en el comereio, No es

¡recesario el registra del nsmbre comereial para ejercer los derechos aeardados por esta leS,",pn, otro lado,

el artÍculo 75 especifiea que: 'El titular de un nantbre ec¡merc'ial tendrá el dereeho de impedir el usa en el
eomereio de un signa idéntica al nombre eamereial protegido, o un signo semejante eaando ello fuese
srrsceptib/e de causar eontbsión ct un riesgo de asr¡eiaeicln eon la em¡;resa del tinilar a ean sus praductos a
servieie», et pudiera causer al titular un daña eeanrlmte'o o eomereial iryusta par raa.ón de un
aproveehamiento inclebido del prestigia del nombre «¡ tle la empresa del titular". En este eontexto, al

tratarse de una serlieitud de registro rJe marea que eorresponde al mismo nombre eomereial de la frrma
solieitante, no puede haber indieios de mala fe por parte de la misma. ta solie¡tud en euestión persigue la
proteee ión de un bien que ya le pertenee e, es deeir, su propio nermbre eomereial,=

Que, aclernás de todo lo meneir¡nado, en el análisis de autr¡s no podemos dejar de manifestar, que

según la búsqueda realizada en el sistema informátieo de la Institueión. se puede advertir que SBATEDAIR
CORPORATION (US) (titular solicitante), ya euenta con las siguic.ntes mareas registradas: SEALED AIR elgse

Ql Registro Ns 429624; SEALED AIR clase 35 Registro Ns 534457; SEALED AIR ShsÉ.lZ Registro Nq- 4ZA3%'l
su renovación N"2t133218, entre otrns registros. Es rleeir. el titular de la solicih¡d de autos ya cueRte con
varios registros concedidos bajo una denominación similar. Prlr consiguiente, la solieitud eR eurso,
sencillamente, pretende la proteceid:n de otra versién de una rneree que ya le perteneee, que no modifiean
sustancialmente su identidad visttal y fernétie a.-

Que, en [:ase a las consideraciones de heeho y rle riereeho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solieitud de registro, ésta Direeeién General eonsidera que es un signo

caraeterístieas necesarias para madurar en registro; por eonsiguiente, y al no eneontrarse

las prohibieiones de la tey N' 1294/98 de Mareas, eorresponde revoear la Res-ojy4ffggeur

las
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Resorueién-Q25 I
PoR tA euAL sE REvoeA Iá RESotueréN N'?43 DE FEcHA ro DE N/tAyo DE 2016, DIcTADA poR LA
PRCEEIÓN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SoLIenUD DE REGISTRo DE I-A N4ARCA *SEALED A¡R,,
etASE 16, EXPEDIENm N' 18836/2014, SOUCITADA POR SEATED ArR CORPORATION (US).-.

PORTANTO,
LA DTRE TORA GENEML INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Atr.ls RE\/OCAR la Resolueión N" 7¿13 del l0 de rnayo de 2016 dietada por la Direeeién de
Mareas.

Art.2q ORDENAR la prosecueión de trámites de la solieitud de registro de la rnarca
,SEALED AIR', elase 16, Expeeliente Nu 1883ó/2014, solicitada a nombre de SEALED

Art.3e

n'ei:ll I¡t
dr Pm;i:cdad

de Prc¡iedrd i
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Resorución-0z5 I
POR LA CUAL SE CONFIRN,ÍAN IáS RESOLUCIONES Ne 1290 DE FECHA 03 DEAGOSTO DE 2O22Y N'1083
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIéN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTB DE
SOLICITUD DE REGISTR,O DE I.A IV{ARCA IPAIU{IL(', CLASE 4I, EXPEDIENTE N'20?06/2021, SOLIEITADO
pon rÉlx s.A.---------

Asuneién,30ABR2026

MSTO: el Reeurso de Reeonsideraeién y Apelaeión en Sutlsidio interpuesto por el representante
eonveneional de fElIX Sá., eontra las Resolueiones Ne 1290 de feeha 03 de agosto de ZA22 y N' 1083 de
feeha 13 de agosto de 2024, dietadas por la Direeeión de Mare as. yl.============

RESUTTA:

Que, en fecha 09 de septiembr:e de 2022 se presenta la representante eonveneional de fÉUX SA., e

interpone Reconsideraeión y Apelaeión en Subsidio en eontra de las Resolueiones Ne 1290 de feeha 03 de
agosto de 2022 y N' 1083 de fee ha 13 de agosto de 2024, dietadas por la Direeeién de Mareas,=

Que, en fecha 14 de agostei de 2024 fue dietada la proviclencia que eoneedió el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha 1l de septiembre cle 2024, el representante eonveneional de FÉLIX S.A., expresé
agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver
en fecha l3 de febrero de 2025.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 1290 de feeha 03 de agosto de 2022, eonsidera quer (,,) Que habiéndase
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada mar€a, se ha eanstatada la existeneia en dieha elase de la
maree: Expediente: 2011-110296A Denaminaeión LATA PARARA Clase 4l Registro 386714 T¡tular earlas
Branda Oeampos (PY): Expediente: 2A2A"2A$565 Denr¡minaeión e|{ARLIE PARARA elase 4l Registra
521044 Titular Carlos Branda Aeampas (PY), eomentario: Que las denaminaeiones san easi idénticas, muy
semejantes, na paúán tener caexisteneia pacffrea, en una misma e/ase, sh erear riesgo de eanfusión entre
los consumidores.- por lo que de eonfurmidad al artleula 6E de la Ley 1294/98 de Mareas, na ha lugar a la
solicitado (...)".-- - - - - - - -

Que, la Resolución N" 1083 de feeha l3 de agosts de 2024 confirma diciendot .(,,,)En efecto, la parte,
que resalta sobre e/ resto es precr'sam ente la expresión "PARARA", por lo gue e,? base a ésta se ¡uzga la
posibilidad de confundibilidad o no entre las mareas en pugna, por otro lado, la expresión "eharlie" (en la
composición) de la registrada atmple un rctl meramente secundario en la misma. Que, además debemos
tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir /¿rs servicios cte la elase4l ytales heehos
hacen que los criterios paru su admisibilidad sean más rigurasos a fin de precautelar los rierechos de las

marcas con registro previo (,.,)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiestai "(,,,) En primer lugar, debemas
destacar que la Marca Solieitada es una meree denominetiva, mientras que CHARL¡EPARARA es une marea
mixta, es decir, está compuestas por nombre S' etiqueta, y por tanto, confarme lo rcguiere la propia LeSt fls
Marcas, será utilizada de esta manera.,,/,,,Además, la marea solic:itada se aeentúa en la última t ae,

que la Marca Base de Rechazo no lleva tilde. Todo esta hace que tanto al pronuneiar eoma al
de la marca PARARA, el consuntidor automáticaemnte eseuehe o vea una natoria difereneia

Dirqct't&
Di¡cc¡ióri 0e ne

P¡ciriedad inrcl.,l',
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Resorución025 I
POR LA CUAI SE EONFIRMAN tAS RESOLUCIONES N9 I29O DE FECHA 03 DEAGOSTO DE aOZ?Y N'IO83
DE FECHA B DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS PoR tá. nmTccIÓN DE NIARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE
sollelruD DE REGlsrRo DE LA MARCA rpAIU{u{D, ct-A,sE 41, EXPEDIENTE N.2o7oó/202l, sollctrADo
pon rÉrx s.A.----.-..-.

las marcas, eama es absen¡able, las diferencias fanétieas y visuales exl'sfentes entre les mer€as son los
elententos que haeen rque diehas mareas suencn y se veen diferentes. Asimismo, el heeho de compartir
Parte de un sala elementa en la dnaminacir3n no eanstituye un heeho determinante para negar el registro
de la Marea Sol¡eitada...l.., La Marea Solieitada es una produetora audiovisual, cuyo servieio es totalmente
distinto a las mareas Base de Reehazo.../,. En ese sentido, si bien la Marea Base de Reehazo está registrada en
la elase 41, la misme euenta eon una eobertura de servieios dt'srinros a la Marea Solicitada. El rubro
espeefñeo de la marca CHARLIEPARARA es e/ servr'ei o musieal, es una escuela popular de Bateria y
percusión, En tal sentido, el heeho de que la Marea Solicitada .se eneuentre limitada para cubrir
determinados servie'ios espeeltieos cn la elase 41, y siendo éste diferentes a /r¡s servicios cubiertos por la
Marea Base de Reehazo, elintinada el riesgo de eontusión ente las marcas. (,..)"---------

Que, eorresponde a esta instaneia aclministrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal eomo lo expresa elart, I de la Ley N" l294l98,las mareas son signos que sirven para distinguir
produetos o servieios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
resffiee iones para el registro de una mare a; es deeir, diehas limitaciones a la hora de eonsiderar la viabilidad
del registro mareario sc eReuentran pare preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos como el
deree ho a eonstituir uRa meree.

Que, en prirner término, las rnareas en euestión deben ser analizadas eR su eonjunto, sin artifieiales
desrnembraetones, de forma sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de deterrninar sr exrste peisibilidad ele eonfusión entre las mismas. Por
eonsiguiente, eorresponde a esta instancia administrativa resolver si eabe o no la posibilidad de confusién
entre la solieituel de registro de la marca 'pAIUqJUA,' (Clase al) y la marea base de rechazo
retü{l[IEPAJUqJUár,' (dase 41). En tal sentido, al efeetuar el contraste ortogrático y fonético entre ]os signos
analizados, se advierte que,la marea solieitante reproduce fntegramente, y en elmismo orden,las seis letras
que eonforman el voeablo predominante 'PARARÁ", sin agregar ningúrn elemento adicionalque la distinga
de su anteeedente. Esta eoineideneia genera una mareada proximidad gráfica y fonética entre ambos
signos, dado que el térrnins eompartido constituye uR eomponente con fuerza identificatoria en la
pereepeión del consumidor. En el siguiente cotejo se puede eorroborar la similitud gráfica y fonética entre
las mareas meneionadas: -----------

PAR^RA lsolicitada), y

CHARLTEDAIU{&{ (marea base de rechazo)

Que, deseehando el análisis fonétieo=gramatieal, vemos que la marea base de rechazo
'CÉL{RLIEPAJU{R{» Poscc el registro N'521044 para los siguientes servicios de la slasgf[ del nomeneladsr
internaeional: ',*eeademias [edueaeión]; servieios de artistas del espeetáculo: servicios de as¡'sfencra
edueativa prcstadas por asistenfes eseo/ares; arganizaeión de bailes; servieios de eampamentos de
vaeac'iones faetividades reereativas]; eaaehing ffornaei6n]; servicios de eomposieión ¡nusical;
eompasici6n de página qac no scan eon tines publieitarios; servieios de
arganizaeidn y direeeiún de eoneieftos; organizaeión y direceión de

autores
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POR Iá CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUEIONES N9 IZ9O DE FEEHA 03 DE AGOSTO DEZOZ?Y N' IO83
DE FEcHA 13 DE Acosro DE 2024, DIcTADAS poR I-a oneee¡óN DE MAReAs, EN Et ExpEDIENm DE
sollcrruD DE REGISTRo DE LA MARCA "PARARA', CLASE 41, BXPEDIENTE N. 20706/202l, souelrADo
poR rÉr.x s.A.----------

edueativos y recreativos de galerÍas de arte:curisos por cotespondeneia; enseñanza par correspondencia:
cursos de reeielaje profesional: servieios de dise-jaekey; servicias de pinehadt'seros; servieias de diseateeas;
doma y adiestramiento de animales; servicios educ-ativos; instrueción fenseñanza]; eelueaeicSn en
internados; senzicios de educación físiea: se,r'vicios edtrcatit as prestados par eseuelas; servieYos de
entretenimiento; alquiler de equipos de audio: alqiller de equipos de iluminaeión (,..)", Por su parte, la
marca en trámite de registro "PARARÁ" pretende obtener la eobertura de los sgryiliqs eomprenelidos en la
misma clase: "Produccién de materiales audiovisuales; edieién y masterizaeién de materiales de audio y
video." De la comparaeién entre ambas solieitudes se desprende una clara coineideneia en el ámbito der

protección. Más allá de la coincideneia t'ormal de elases (elase 4l), se verifiea urra sustaneial superposieión
en la naturaleza, finalidad y eanales de prestaeión de los servicios involuerados. En efeeto, ambos signos
identifican prestaciones propias de la misma indtrstria del entretenimients. dirigidas al mismo p(tblieo y
suseeptibles de ser ofreeielas por los mismos titulares. Por lo tanto, la eoexisteneia de ambas eobefturas en

el registro marcaris generarfa una inelebida superposicién de ámbitos de proteeeión, inerementando el

riesgo de eonfusión respeeto del origen empresarial de los servicios y afeetando la funeión distintiva de la
marca solicitada,--

Que, ésta Direeeién estima que, además del Aft, 6c de la Ley Nu 1294198 meneionado por el A=quci, la

solicitud se opone igualmente a lo estableeido en el Art, 2 Ine 0 de la Ley 1294198, el et¡al expresamente
prohfbe el regisüo de signos idénticos o similares para los mismos produetos o serdeios, o pere produetos
o servicios diferentes, euandei pudieran eausar riesgo rie eonfusión o de asoeiaeión eon esa rnarea,

situacién que aeonteee eR el easo de airtos. Y teniendo en euenta que para el registro mareario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exelusivo de la marca eontra tereeros y que en el easo de autos
claramente hay riesgo de conftrsión al indueir a eonfusién o asoeiae ión a la mar€a registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen eomún, resulta inviable la eoexisteneia paeffrea entre
las mismas.

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

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, elieiender: "La eseneia de una marea a,stá en el
poder de excluir a otros en e/ uso cle marcas e anfündibles. Nar/a más eonfundible que una marca i<|éntiea,

La prohibición del ine, a) rige, en prineipio, euanda ambas marcas van a distinguir las mismos produetos <t

servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fitndamental o básiea que impide esta elase de
coexistencias, no es la única'

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, eneontramos que recume a afirmaeisnes
dogmátie as al sostener que las mare as analizadas podrán eoexistir paelfie amente en el mereado atendiendo
a que poseen sufieientes elementos difereneiadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en eonjunto
realizado sin artificiales desmembraeiones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

arroja la visión en eonjunto demuestra qLre sl edste posibilidad de eonfusién entre las mareas anallzadas,

En eonch..¡sión, esta dependeneia administrativa eonsidera que
"PAR Nlr(" no podrá coexistir eon la mare a anteeedente 'CHARLI

la solieitud rle registro de la marea

semejanzas que difereneias.---------

LDERECHO DH MARCAS" - Jorge Otamenrli,9" F;(1,. C"{BA, Alreletlo Perfirt,20[7
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Resorueión0 2 5 I
POR tA CUAL SE eONFlRlvtAN L!¡\S RESOLUCIONES NE 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE2O22Y N' IO83
DE FEEHA B DE AGOSTO DE 2024, DI TADAS PoR T¿, pmTccIÓN DE \¿/IRcAS, EN EL ExPEDIENTE DE
sollerruD DE REGISTRo DE I¿ MARCA ¡pAlu{ru{», cLAsE 41, EXpEDIENTE N.2ozoól2ozl, sollctrADo
pon rÉrx s.A...........

Que, en base a las eonsideraeiones de heehs y de dereeho arriba expucstas, atendiendo al caráeter
eminentemente eautelar y tuitivo del dereeho mareario, eonforme a lo dispuesto en el ArtÍculo 2s inciso 0
y el Artfeuls 6q de la Ley N" 1294/98 de Mareas; es eriterio de esta dependeneia administrativa que
eoffesponde eonfirmar la Resolueión apelada por ser insostenible una coexisteneia paeÍfiea entre las
rnismas,====

POR TANTO,
tA DIRE TORA GENERAT INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUETVEI

CONFIRMAR las Resolueiones Ne 1290 de feeha 03 de agosto deZA22 y N'1083 de
feeha l3 de agosto de 2A24 dietadas por la Direeeién de Mare as.

Aft.IA

4ft.29

AIt,3e

ORDENAR el arehivo de la solieitud de registro
Expediente N'20706/2021, solicitada a nombre de

de la rnarea 'PARqR( ", Clase 41,
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Resorucién-026 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcréN N' 67zDE FEcHA 19 DE SETTEMBRB DE zoz3, DISTADA
poR LA pmrcctóN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN Et EXpEDIENTE DE souetruD DE
REGISTRO DE LA MARCA'FUXAPARINA" ETASE 05, EXPEDIENTE N'36255/2020, SOTIEMADO POR

MEDIFARMA S.A. .-.....'.

Asrrncién, 3 O ABR 2O2E

\4STO: el reeurso de apelación interpuesto por el representante eonveneional de Aspen Global
Incorporated en eontra de la Resolucién N' 672 de feeha t9 de setiembre- de2oZ3, dietada por la Direeeión
de Asuntos Marearios Litigiosos, yi =====--=-="=

RESULTA:

Que, en fecha 19 de oetubre de 2023 se presenta la representante eonveneional de Aspen Global
Incorporated e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolueién N'672 de feeha 19 de setiembre
de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marearios Litigiosos.--

Que, en feeha l8 de enero de 2024 fue elietada la provideneia que eoneedié el reeurso
interpuesto

Que, en fecha 03 de mayo de 2024, la representante conveneional de Aspen Globd Ineoryorated
expresé agravios: dietándose en fecha l0 de mayo de 2024 la provideneia por la eual se tiene por
presentado el eser:ito de expresién de agravios y se eorre traslado a la eontraparte por todo el término de
l.y.'--"""

Que, en feeha ll de julio de 2024, se presenta la representante eonveneisnal de MEDIFARMA S"A,, y
eontesta el traslado de expresión de agravios. Esta Direeeién tiene por eontestada la expresión de agravios y
Ilama autos para resolver en feeha 19 de julio de 2024,=="=

EONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueién considera que: *(i Que, haeienda un análisis minueioso de las

marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada FAXAPARINA, y la marea oponente
FRAXIPARINE, entre /as ml'sm¿s g¡ranatiealmente al primer golpe de vista no existen entre las mr'smas

similitud deno¡ninativa, en los planos visual, ortográfreo, eonceptual y por sobre todo fenétieo: las marcas
están expresadas de diferentes de difbrentes ,naneras, la eombtnaeión de letras es pronuneiada totalmente
de diferente manera. Que conesponde indiear que la denctminación PARINA cama asf también la hepanna
o la enoxaparina son medicamentos utilizados para prc,venir o tratar enfermedades en /as qae se fomtan
coágulos sanguíneos, por ende es de uso común para la c'lasc, 05, que generalntente está dentro del ámbito
de la medicina conocida como Hematologfa, par lo que na sepuede manopolizardieha denominaeieln para
uso exelusivet de un solo titular, eabe también dilue:idar' (1.¡e /as ml'smas presentan difereneias muy
significativas en /a rafz: FIJXA- FMXI; eóma podemas notaÍ resalta a la vr'sfa /as diferencias ex¡'sfe¡tes entre
diehas marcas. (.., )". - - - - -- - "

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante eonveneional del apelante y manifiesta: .(,,,)

Como bien puede apreciarse, la marca "FAXAPARINA, cuya registro se pide, repraduee en st¡

denominacién casi totalmente a la marca base cle aposieión, la cttal fue debidatnenfe
previa por mi mandante y como podrá observ¿rse a eantinuaeión, son bastantes los ]

entre las marcas en cuestión [,..] Como podemos abservar, y adentrándonas en los
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POR tA CUAL SE CONFIR}VTA LA RE§OLUCTÓN N'672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE2023, DICTADA
POR t.A, DIRECEIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE t"A I\IARCA ,FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N. 36255/2020, SOLICITADO POR
MEDIFARMA S.A. .........

elementos fttndamentales de las mareas son cásl exaetamente iguales y se eneuentran localizados en el
m¡§ma arden, por la que el simple eambio de determinadas lefras en la marea solieitada no eporta ningún
tipa de espeeialidad o novedad en la prununeiaeión de la misma t.,.1 A más similitudes meneionadas
anteriormente, la salieitud ha sido depositada en la elase 5, por lo que, resulta bastante obvio que los
produetas ofreeidos por el solieitantc san idéntieos a la elase de la marea oponente (,.,)".---=--"--

Que, en relaeión a la expresión de agravios, la oponente ha eontestado lo siguiente: " (...) Como se
puede apreeiat, la Direeei1n de Asuntos Marearios Litigiosas, ha eoncluido acertadamente que ambas
denominaeianes pueden eoexistir en el mereado y qac no hay riesgo de eonfusión, puesto que los
elaboradores perfeeeianan las nombres de los medieamentos para que efectivamente no se haya caos entre
los mismos [,,,] eiertamente, el tratarse de medieamentos controlados, los mismos son objeto de un
riguraso eantrol de parte del médieo tratante, que lo expide bajo receta médica; y también del propio
Pae¡ente; lo que aleja aún más el riesgo de una posible conñtsión. [...] Cuando dos marcas en litigio
eompalten un radieal que es de uso eomún (PARINA), no se puede t'undar en ese único motivo la
eanfundibilidad, según lo sostiene la Doctrina marcaria. (,,,) .---------

Que, eorresponde a csta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer ténnino, las rnareas en cuestién deben ser analizadas eR su conjunto, sin artificiales
desmernbraeioRes, de forma sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
eriteris que debe prirnar a la hora de deterrninar si existe posibilidad de csnfusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el eanrpo ortográfieo y fonétieo de la solicitante 'FUXApARINA, y la mareas
oponentes'FRAXIPARINE'se advierte que, si bien antbas eomparten eltérmino UPARIN', dieho elemento
eomrln resulta insufieiente para Benerar eonfusión, ya que, eonsiderads dentro de sus respeetivas
estrueturas denorninativas, eonfiguran signos elaramente difereneiables. En eonseeueneia, las mareas
eonfrontadas exhiben difereneias sustaneiales y perecptibles en euanto a su longitud, estructura y
eomposieión gráfiea, lo que reduee signifieativarnente eualquier riesgo de eonfusién o asociacién indebida
en el mereado, taleomo se apreeia en elsiguiente eotejo:.

.FUXAPARINA' (marca solicitada)

.FRAXIPARINE' (marca oponente)

Que, al respeeto, las "D/RE'e?RrcES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "("') La eamparaciín visual de las marces denominativás se basa en un análisis del número y la
secueneia de las letras o earacteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estruetura de /os srgnos (por ejemplo, los elementss denoninativos separados o unidos
mediante guianes) [,,.] Se entenderá gue exrsfe similitud fonétiea si e/ sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos eamparados fuese el mismo, o lo sufieientemente eercano para que no se
puedan distinguir auditivamente, los elementos elave para determinar la impresi1n fonética genitalde un
signo denominativo §on sus letras y sflabas y su arden y aeentuaeión partieulates. El exemen de las sÍlabas
eomunes reusfe una espeeial importancia al compararmarces fonéticamente, ya que una similitucl_
estará determinada par las sflabas comunes y su c,smbinaeión idéntiea o similar, Por ejemplo,
signos denaminativas cantienen algunas sflabas iguales pero atras diferentes o eon

,1'J-:-."$\Ill;ilü'lGenetll dt Ytc¡cL::c tt'u""'''
l,iacional de !rcpitdad Inrctectutt
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REGISTRO DE LA T4ARCA trFUDQN)AIUNA" CLASE 05, EXPEDIENTE N'36255/2020, SOTIEITADO POR

MEDIFARMA S.A. ......-..

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anteriar CLENOSAN Signa
posterior ALEOSAN t (..,)'i ------- ---

En tal sentido, Jorge Otamendi sostieRe que: "El dereeha mareario no protege prefrjos o partfeulas
comunes cuando no constituyen por s/ mismos el signo distinti',,c¡," En ese sentido, e omo es sabido, la

protección de las marcas se extieneie al eonjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de

forma aislada, Por elk: cabe afirmar que la protee eión otorgada a la marca registrada .FRAXIPARINE" se

extiende al uso en eonjunto del signo denominativo asl presentado, y no le otorga exelusividad sotlre sus

elementos tomados de forma separada (las letras:ER,A,X,LPhR,LNE),ru26n por la eual esta dependeneia
administrativa eonsidera que tales elementos pueden formar parte de otra marea, aún en la misma elase,

toda vez que la marca posterior posea elementss que la difereneien de la mare a anterior,

Que, esta Dependeneia es de la tesitura que no se puede declarar eonfundibles a las mareas por el

solo heeho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en comútn, siendo que eomo se sabe el

análisis debe ser en e onjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos eriterios a ser tomados en cuenta para

realizar un eorrecto análisis de eonjunto, los euales hemos tomado en euenta para la resolueién del

presente litigio. y nos permitimos transe ribir a e ontinuae l6n ",En prineipio, es el eonJanb el que debe ser

objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbiterie 0af¡.2"=-"===

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la positrle eonfirndibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solieitado, En ese sentido, según la búsquerla realizada en el sistema

informático de [a Institución, además de la marea solieitante y la marea oponente, también se eneuentran
registradas las siguientes marcas similares:ACTPARIN, elase 05, Registro N'474001 a nombre de PROSALUD

FARMA S.A.; COPARINA ROWE, clase 05, Registrer N" 482077 a nombre de THE TATIN AMERICA
TRADEMARK CORPORATION;HEPARIN, elase 05, Registro N" 545278 a nombre de QUIMFA S,A.THIPERINA,

clase 05, Registro N' 539675 a nombre de DAttAS S.A.t LASCAPARINA, elase 05, Registro N" 504649 a

nombre de VICENTE SCAVONE & elA. S,A,E.; MEPARINA, elase 05, Registro N" 480502 a nomtrre de Mega

Labs S.a.; MICROPARIN, clase 05, Registro N" 468412 a nombre de PROeAPS S,A.;extremo que demuestra la

eeiexistencia pacífiea de las mismas dentro del mercado y que mal podrfa el titular de la marea oponente
pretender utilizar e on exelusividad el término 'PARlN"eon la cual ya eoexiste previamente,============

Que, sienelo asf, el término .PARIN" deviene irrelevante para el eotejo mareario y debe ser deseehado

en el análisis, ya que los vocablos de uso eomfrn pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda

intentar monopolizarlos, tal y eomo lo expresa elaramente el Art. ló dela tey Nu 129411998 de Mareas que

textualmente expresa "euando la marca eonsista en Ltna etiqueta u otra signo campuesto por an eoniunta
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidas en ella que fi;esen
de uso común o necesario en el camercio",.-'-"""

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a cslacién los argumentos doetrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "e onfusión de Mareas" expliea respeeto a

complejas cuanto sigue: "El mera hecho de utilizar el único signo que eompone una marca,

en conjunto con oüos elementos, en c¡tra marea, no necesariamente implica gue esas

htms: wwrvdj
I Derecho dc Mar<ras, lorge Otarnendi, Editonal: t-oxisNexts - Abr'lerdo-Perrot AÑOl ?tltl'¡

lu;.!.

I t¡¡.¡rrrntlrli.
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POR tA CUAI SE CONFIRI,áA tA RESOTUEIéN N" 6?2 DE FEEHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DISTADA
POR tA DIRECCIÓN DE ASU}.ITOS MAREARIOS tITIGIoSos, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITtJD DE
REGISTRO DE tA MAREA'FUXAPARINA", ELASE 05, EXPEDIENTE N'3ó255/2020, SOLICITADO POR
MEDIFAR}IA S.A. .........

eonfundibles, " Asf les eosas, vemos que el hecho de eompartir un elemento, Ro es elemento suficiente para
inelinar la balanza a favor del reehazo, más a(rn teniendo eR eueRta los demás elementos analizados en
eonjunto en la presente resr¡lueién. ==--=-"-----

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de derecho expucstas, esta Direceién considera que la
rnarea solicitada cs uR signo con característieas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en eonjunto, no existe similitud suficiente entre las nlarcas en pugne. Conforme a lo
anteriorrnente expuesto, eorrcsponde conñrmar la Resolución reeurrida. ---------

EIhECGIéN NA€IONAT DE

PORTANTO,
tA DMECTORA GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UETVE

Aft.lq CONFIRMAR la Resolueión N" 672 de feeha 19 de setiembre de 2023 dietada por la
Direeeién de Asuntos Marearios titigiosos,

AIt.ze DISPONER la prosecueión de trámites de la solicitud de registro de
*FUXAPARINA", clase 05, Acta N" 36255/2020, soliei
MEDIFARMA S.A. ==--.-"".

Art,3e NOflFIQUESE por eédula,-= ---. ----==..- - :

la marea
la firma

#".]r*tlr]¡üil*:
in:*ll;l'.,'l'tiffi;iltlli::l

'Sánchez Herrero, Andrés, "L'on,lirsiún </e MartasJ Editurial Lr Ley, Asuncién, ll0l3.



DIRECCIóN NACIONAL DE

,W.& cOBIERNO nn¡ PARAGUAT
§d PARAGUAY REKUAIWT§.8JiB8+B^,

PARAGUAY

nesotueion0 26 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOTUCIéN N' 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DI TADA POR

LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO

DE LA I\4ARCA 'IMPULSA", CLASE 38, EXPBDIENT€ N' 52600/2022, SOLICITADO POR PAUTA MACARENA
CARRO OLMEDO..

Asuncién.3048R2026

MSTO: El recurso de apelacién interpuesto ¡ror el representante eonveneisnal de PAULA
I\,ÍACARENA CARRO OLMEDO, contra la Reseilueión N'663 de fecha l8 de setiembre de 2023, dietada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----'-'----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante eonveneional de PAULA
N4ACARENA CARRO OLMEDO, por dereeho propio y bajo patroeinio profesional e interpone reeurso de
apelación eontra la Resolueién N' 663 de fue ha l8 de setiembre de 2023, dietada por la Direeeión de Asuntos
Marcaric¡s Liti giosers.

Que, en feeha l8 de oetubre <1'e2823 fue dietada la provideneia que eoneedió elreeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en feeha 06 de dieiembre de 2023, expresé agravios la representante eonveneional de PAUTA
N4ACARENA CARRO OLMEDO: dietándose en feeha 

.l2 
de dieiemtrre la provideneia por la eual se tiene por

presentado el eserito de expresién de agravios y se esrre traslado a la eontraparte por todo el términei de

ley'-'-"---'

Que, en fecha 27 de febrero de 2024, el representante conveneional de PAULA MACARENA CARRO

OLMEDO contesté la expresión de agravios, Esta Direccién llamCr autos para resolver en feeha 04 de marzo
de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida eonsidera "(,.) Que, altnqae se observa que existe una eierta similittt<l
entre las marcas (IMPULSA), en términos fanéticos, esfa similitucl no aleanza un nivel que pueda generar
confusión en el público consumidor. Adentás cabe meneianar las difereneias en las elases amparados y la
naturaleza de los mismos, la solieitada elase 38 para (Agencia de notieias, teleeamunieaciones, difusión cle

progremes de radio, y televisión, eanexión telemátiea a una red intbrmátiea mundial), mientras elaponente
tiene protegido sus servieios en la elase 35 Servicias de publieidad, gestidn de negaeias eomerciales,
administración comercial, trahajas de afieina), eamo pademas natar las mismas san diferentes y na ¡tadrán
crear confttsión (,..)".-

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(..) Estas manifestaeianes demuestrun
el poco profundo análisis del que fue objeta esta opasieión o bien el parcialisma ean el gue la eitada pues

en la misma fueron invocadas, aparte del registra de la marea IMPULSA MICROFINANZAS PARA eREe:ER

(SLOGAN) en la clase i5, los registros de dicha marca caneedidos en /a,s e/ases 9.16,36,42 y 43, siendo además

invocada la marca IMPULSA PARAGAAY Y ETIQAETA, en /as c/ases 9 S, 16 y la marca ÍMPALSA

S.A. Y ETIQUETA, en las c/ases 3t, 36, 42 y 4i. Vale decir, la lnferior no tuvs en euenta mi

encth Intctint. 
,

dc ProPicdld lnduitttat

una amplia támilia de marcas con el voeablo IMPULSA, ptrctsamente debido a
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POR tA CUAI SE REVOCA LA RESOTUEIéU N. 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DEI}IS,DICTADA PoR
tA DIREEEIéN PAASUNTOS MARCARIOS LTnGIo§oS, EN ELEXPEDIENTE DE soLIcTTUD DE REGISTRo
DE tA MARCA "IMPULSA', etASE 38, EXPEDIENTE N' 52600/2022, SOLICITADO PORPAUIAIVÍACARENA
EARRO OIMEDO..

partc dc su nombte eamereial, por lo que al ver una marea que ostente igualdenominación, pensará que la
petieianada es prapiedad de mi mandante (..,)". -.----

Que, eoruesponde a este dependeneia administrativa resolr,er sobre la proeedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las rnarcas en euestión deben ser analizadas eR su eonjunto, sin artifieiales
desmembraeiones, de forma sueesiva y no simultánea /, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el
eriterio que debe prinrar a la hora de determinar si existc posibilidad de eonfusión entre las mismas. psr
eonsiguiente, eomesponde a esta instaneia administrativa resolver si eabe o no la posibilidad de eonfusi6n
entre la solieitud de registro de la marea *IMPUISA' (elase 38) y las mareas oponentes .IMPULSA

PARAGUAY' (elases 09 y 16), .IMPUISA PARAGUAY S.A.' (ehses 09, 16, 35,36, 42 y 43),"\MPULSA
MICROFINANZAS PARA CRECER(SIOGAN)' (elaces 09, 16, ?5,36, aly a3) y'CON... IMPULSA PAMGUAv
SA., SI SE PUEDE (SLOGA¡.I)'(elase ?6)..--=.====

En tal sentido, al efeetuar el eotejo ortográfreo y fonétieo de los signers en esnflicto, se advierte que el
titrrlar oponente no reivindiea dereehos exelusivos sobre el términs "PARAGIJAY'1 por consiguienie, el
elemento distintivo central de las marcas registradas lo eonstituye el voeablo "IMPULSA'I el eual [redomina
en todas ellas. A su vcz, la rnarea solicitante reproduee fntegramente dieho término, en idéntico orden y sin
ineorporar elernentos adieionales que permitan difereneiarla sufieientemeRte. Esta coincidencia genera
una rnareada proximidad gráfiea y fonética entre los signos eonfrontados, dado que eltérmino compartido
poscc una relevante Fuerza identifieatoria en la pere epeién del eonsumidor medio. En el siguiente cotejo
puedeeorroborarselasimilitudgráfieayfonéticaexistenteentrelasmarCaSanalizadas:.

IMPULSA (marea solicitada),

IMPUTSAPARAGUAY
IMPUTSA PARAGUAY S.A.

IMPUTSA M |CROFTNANZAS PARA CRECER(SLOGAN)
eoN.,. IMPULSA PARAGUAY S,A,, Sr SE pUEDE (StOGAN)
(mareas apanentes)

Que, deseehando el análisis fonético=gramatieal, e oruesponde analizar las eoberturas de las marcas en
pugna. En ese coRtexto, IMPUISA' vemos que la mal'ea solieitante pretende obtener la eobertura de
servieios eornprendidos en la clase3E de la nomenelatura internaeional, tales eomo: "...Agencia de noticias,
teleeamunieaeiones, difusión de programas de radio,v televisión, eonexión telemática a una red infbrmática
nundial"''. Por su parte, la oponente es titular de diversos registros, algunas como "IMPULSA PARAGUAy
eon Regisbo NE 595540 en la clascjgl "...Todos las artfculos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos
aPeratas e instrumentos eientfficos, náuticos, geodésieos, ftitográñcos, cinematográficos, épticos, de pesar,
de medida, de señalizaeión, de eontrol (inspeeci6n), de socems (salvamento), y dé enseñanza, aparatos para
la eondueeión, distribueiün, transformacié¡t, acumulación, regulación o control de electriciáad, aparatos
para el registra, transmisiítt, reproducción del sonido o imágenes, so¡rottes de registro magnéticoi, d¡scos
aeústicas, distribuidares automáticos y mecanismos pan a¡taratos de previo pago, cajis_gegi*r4loras,
máquinas ealeutadarae equrpos para el tatamienta de la infotmación y

Dt¡btlror
l)lrrccrol ut

Asimismo TMPULSA PARAGUAY con Registro Nq $3946 la rnisma marca en la de
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POR I.A CUAI SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DISTADA POR

I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS I\4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO

DE LA N4ARCA "IMPULSA" CLASE 38, EXPEDIENTE N'52600/2022, SOLICTIADOPORPAUTAMAEARENA
CARRO OLMEDO..

publicidad. gestión de negaeios eamere:iales, administraeión comere:ial, trabaios de ofreina,,,"; e'IMPUtSA
MICROFINAJ.IZAS PARA CRECER(SLOGA¡.1)' eon Regisbo N' 531307 posee la eobertura de los siguientes

produetos de la clase-O9i "*Todas las artfeulas de la elase 9, eamprendiendase entre ellas aparatas e
instrumentos eientftieos, náutieos, geodésieas, futográfreos, cinematográfreos, óptieos, de pesar, de medida,

de señalizaeión, de eontrol (inspeeeión), de so€otta(salvamenta) y de enseñanz.a, aparatas paru la
eonduceión, distribución, transformaeién, aeumulación, regulaeión o eantrol de eleetrieidad, aparatas para
el registro, transmisión, reproduceión del sonido o imágenes, soportes de registra magnétieos, di§eos

acústicos, distribuidores automátieos y me€anismas para aparatos de previo paga, eajas registradaras,

máquinas ealeulacloras, equipos para el tratamiento de la infannaeión y ordenadares, extintares,= Obs: se

reivindiea los eolores tal como se observan en la etiqueta adjunta.,.1 entre otros registros vigentes que

obran en el sistema de la institueión.

Que, del cotejo de las eoberturas meneionadas se elesprende la existeneia ele una elara eorrexiriael

competitiva entre los servieins y prclduetr:s protegideis. Se veriflea uRa sustaneial eoineideneia en la

naturaleza, finalidad y eanales de eomereializaeién y prestaeión, siendo razonable eoneluir que los signos

en pugna se proyeetan sobre un misms árnbito eeonómieo y están dirigidos al mismo prlblieo eonsumielor,

Esta circunstancia incrementa significativamente el riesgo de cclnfusién o asoeiaeión indebida respeeto del

origen empresarial de los servieios, más aún, eonsiderander la preseneia dominante del elemento eomún
" t M PU LSA',1-- -----------

Que, al respeeto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las mareas pueden produeir eonfusión más

por sus semejanzas que por sus difereneias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en

euenta las semejanzas y Ro las rlifereneias que existen entre las marea§. Aelarands que *en efeeta, la

similitud general entre das mer€as no depende de las elementas distintos que aparez.ean en ellas, sinet de

los elementex semejantes a de la semejante dispasieión de es¿¡s e/ementos", Fundamenta esta regla, en que

en la mayorfa de los easos, "la eanñtsión na es un heeho ele la casualidad, sino de la inteneién de praúrcir
confusiones y de aproveeharse de la rcputaeión de una mar€a existente y la inelusián de elementas
distintos no tiene otra finalidad que afrnnar o sosFener que las marras san ineonfundibles, euando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera'i

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo estableeido en Art. 2lne. f) de la Ley 1294198, el eual

expresamente prohÍbe el registro de signos idéntieos o similares para los mismos produetos o servieios, o

para productos o servicios diferentes, euando pudieran eausar riesgo de eonfusién o de asoeiaeión eon esa

marca, situacién qrre acontece en el cas«¡ de autos. Y teniender en cuenta que para el registrr: marearir¡ lo

determinante es prclteger a quien tiene uscl exclusivo de la marea eontra tereeros y que en el easo de atttos

claramente hay riesgo de eonfusirin al inelueir a e onfusitin o asoeiación a la rnare a registrada de manera tal

que el consumidor pueda creer que tienen un origen eomtin. resulta inviable la eoexisteneia paeffiea entre
las mismas.

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud sufieiente de signifieativa magnitud, ya

que las mareas en pugna contienen elementos bastante asoeiables, En base a las eonsideraei de heeho

y de dereeho arriba expuestas, atendiendo al earáeter eminentetnente eautelar y tuiti
marcario, eonforme a lo disptresto en la tey N' 1294198 de Mareas; es eriterio de

efine
Indusrriai

I Compenrlio c1e fkletrina de Propiedael Industrial, Superintendeneta de lndr¡stria y Comercitr, etrlombia. 2005.

l¡telccrual



Resorueién-L¿o 1
POR tA EUAI SE REVOEA LA RESOTUEIéN N. 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DI TADA PoR
LA DIRECEIÓNDEASUNTOS MAREARIOS LITIGIoSoS, EN ETEXPEDIENTE DE soLIcaUD DE REGISTRo
DE tA MARCA .IMPULSA', CLASE 38, EXPEDIETITE N'52600/2022, SOLICITADO PORPAULAN,ÍACARENA
EARRO OIMEDO.=

adminisüativa que eomespondc revoear la Resolueión apelada por ser insostenible uRa eoexisteneia
paeffiea entrc las misRlas,

PORTANTO,
tA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UE LVE

gtnEeeróN NAEToNAL oE

PROPIEDAD
INTETECTUAL
PARA6UAY

Añ IA

&t.2e DISPONER el arehivo de la sslieitud de registro de la
Expediente N' 52600/2022, solieitada a nombre de l

EARRO OLMEDO..

Art,3e

rY ^\, GOtsI[ltNO nr:r i PAI{AGUÁI\Ié PARAGUAY i nrruÁI

REI/OCAR la Resolucién Nu 663 de feeha l8 de septiembre de 2023 dictada por la
Direee ión de Asuntos Marearios Litigiosos,

Rlarea 'IMPULSA ", clase 38,

ina

MACARENA


