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Resorución*$+$ 6
poR Lá, cuAL sE REvocA I.l REsoLUctóN Ne 05 DE FEcI{A 04 DE FEBRERo DE 2015, DIgIADApoRt-A.
pmrcctóN DE N,IARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REcISTRo DE Iá N,fARcA "NATURAL
MEAT NUTRITIONAL MIáNCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y MQUETA", CLASE 3I, EXPEDIENTE N'
9 668 I aOI4,SOLICTTADO POR AGRO INDUSTRIAS BAIRES S A...... - - -..

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" I294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que,lamarCasolicitantepretendeobtenerlacoberturaPara@comprendidosenlaclase3I
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción '...comprendiendose entre ellos granos y
productos agricolas, horticolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y
verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales,' alimentos para animales,
malta". A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "NATURAL MEAT NUTRITIONAL
BAI.AI.ICE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ffiQUETA' resulta genérica o descriptiva para losprcductos que
pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los
oroductos que solicita o se refiere a caracterÍsticas propias de los pg@¡@ que se desea amparar. Como se

-l

puede observar éste no es el caso de la marca solicitada.--

En ese sentido, la denominación solicitada ""NATUML MEAT NUTRITIONAL BALAIICE EQUILIBRIO
NUTRICIONAL Y ETIQUE"IA" está compuesta de seis elementos, más una etiqueta que le otorga
especralidad y novedad a la denominación solicitada. De ello se colige que, la combinación de los seis

elementos da lugar a una expresión que en su conjunto, no consütuye la designación necesaria, usual o
directamente descriptiva de los p¡sdus§ que el solicitante pretende amparar con su solicitud.---

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY"I señalan cuanto
sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los
productos o servicios especÍficos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicarÍa el signo. Ltn
término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras
s.rguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: o

"ALGODÓN'para telas o productos texüles;o "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) serÍa distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es

arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará
confiere aptitud distinüva al signo. (...)".-------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con todos
sus elementos con la combinación de la tipografÍa en color negro y verde, mas

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc trices para el e¡amen de marcas en Paraguay, p.
htlns: urvu.drnuni.gov.ovntrrtalrv-l.r:ropiedad-inr.lt¡strial.ntlrutsdirceuiccs

puede apreciar a
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Asunción,
,1 7 AüÜ 2C20

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional AGRO INDUSTRIAS

BAIRES SA., contra la Resolución Ns 05 de fecha 04 de febrero de 2015, dictada por la Dirección de Marcas,
yi 

---------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de febrero de 2015 se presenta el representante convencional de AGRO INDUSTRIAS

BAIRES S"{. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 05 de fecha 04 de febrero de

2015, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 17 de marzo de 2015 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
inte¡puesto

Que, en fecha 22 de febrero de 2024, el representante convencional de AGRO INDUSTRIAS BAIRES

Sá. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de febrero de2024-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incure en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e )... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En consecuencia no ha lugar a lo
solicitado.'r

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) Que, la solicitud pretendida por
mi mandante consiste en una denominación compuesta, puesto que la misma está conformada por seis

términos que crean una combinación especial, suficientemente disüntiva y no uülizada por terceros;
además cuenta con una etiqueta propia y alusiva consütuyéndose asi como un marca mixta, siendo éste un
elemento visual con el cual aumenta su carácter disüntivo, haciéndolo único, razón por la cual la solicitud
en estudio no debe ser considerada como genérica ni descriptiva..//... debemos destacar que el Art. 18" de la
Ley 1294/98 de Marcas les otorga protección a las marcas extranjeras ya concedidas, haciendo referencia al
derecho adquirido internacionilmente por las mismas..//.. Dicha disposición legal faculta a mi comitente a

poder hacer extensivo su derecho en nuestro país ya que la marca en estudio NATURAL MEAT

NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA, cuenta con registro concedido a nivel
internacional, especÍficamente en Uruguay. (...)"--------

ñ1.:'Lr¡r¡ial
tna

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre

intelecrual
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POR I.¿, CUAL SE REVOCA [.A RESOLUCIÓN N9 05 DE FECHA O4-DE TEBRENO DE 2015, DICTADAPORLA
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MEAT NUTRITIONAL BAIáNCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA", CLASE 3I, EXPEDIENTE N"
9 668 I aOI4,SOLICTIADO POR AGRO INDUSTRIAS BAIRES S.A. - -... -....

@ NoturoL
meqt

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocaüva, no
encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. EI signo descriptivo también designa estas mismas caracterísücas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al concederse una marca
evocaüva no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracterÍstica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categorÍa, )a especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES U ELVE

DrREcctóN NAcToNAL DE

]T;Y PROPIEDAD
\I TruTELECTUAL

PARAGUAY

Art.2e
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REVOCAR la Resolución No 05 de fecha 04 de febrero de 2Ol5 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQI'ILIBRIO NUTRTCIONAL Y
ETIQLJETA', clase 31, N" 966812014, solicitada a nombre de AGRO INDUSTRIAS

Art.le

Art.3e
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Resorución*S I 7
POR I.A CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N'I43I DE FECHA 22DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR Iá. DIRECCIÓN DE ASUNTOS IVTARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'CHIPIZZII, CLASE 30, EXPEDIENTE N' 15155/14, SOLICITADO POR RAFAEL
ALFARO AMAR]LL4....- - -.-

denominación registrada por mi mandante existe un elevadÍsimo riesgo de asociación o confusión
indirecta, ya que estas marcas parecen formar parte de una misma "familia de marcas", es decir, que tienen
todas el mismo origen y que son todas del mismo titular..//..Es importante recordar que la confusión se

presenta también cuando el público consumidor cree que los productos o servicios que desea adquirir
tienen un origen, un fabricante o proveedor común, cuando en realidad ocurre totalmente lo contrario. Por
lo tanto, debido al prestigio y reconocimiento de la calidad de los seruicios de mi mandante, la
confundibilidad con cualquier otra marca ocasiona un inmenso perjuicio a los intereses de mi
representada, ya que quien adquiere por confusión un producto, ha dejado de adquirir el que realmente
querÍa..//..La reproducción parcial de una marca registrada, cuando recae sobre su elemento caracteristico y
distintivo, basta para generar confusión o asociación en el público consumidor, aun cuando existan
diferencias secundarias en las terminaciones de los signos ..//La coexistencia de ambas marcas implicará
una dilución de la fuerza distintiva de la marca CHIPAMIX y un aprovechamiento indebido del prestigio
comercial adquirido por mi mandante mediante el uso continuo de dicha
denomina ci ón(... ). - - - - - - -

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Que, el
A-quo sostiene que: 'entre CHIPIZZA (solicitada) y CHIPAMIX (registrada), la firma oponente no puede bajo
ningún sentido, impugnar el uso de la raíz CHIP por parte de la solicitante, por hacer referencia a productos
incluidos en dicha c/ases que son las CHIPAS y por ende no puede ser reivindicado por ütular alguno, al ser
dicha particula de uso común en el comercio como fuera suficientemente demostrado en autos. De esta
manera, el presente liügio deberá versar única y exclusivamente sobre las desinencias de las marcas aquí en
pugna: IZZA/AMIX, como se puede observar ambas son claras desde los puntos de vista gramático,
conceptual y visual, al ser diferente las letras que las componen tanto en su tipo como en el orden en que
están dispuestas..//.. Es perfectamente legitimo que un comerciante, a través de sus marcas, le comunique al
público que los diferentes productos que fabrica tienen un mismo ongen. Para ello puede utilizar marcas
muy parecidas que tengan raices o terminaciones idénücas, y que den así la idea de una'linea'de productos
de un origen común. Sin embargo, los tribunales han dicho que no pueden existir familias de marcas, por
ejemplo marcas que por idénüca radical o terminación son conocidas como pertenecientes a un mismo
titular. ..//"Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea. Esto es lógico puesto que en
la mayorta de los casos el consumidor no tendrá frente a si a las marcas en pugna. Probablemente las verá
separadas en el tiempo y en el espacio..//..'En efecto, los argumentos esgrimidos por el A-quo en la
Resolución aqui impugnada son plenamente correctos, por lo que dicha resolución debe ser confirmada en
fodas sus partes y la oposición deducida por la adversa debe ser defrnitivamente rechazada...
Oportunamente, y previos los trámites de rigor, confirme en todas sus partes la Resolución N' 1431, de fecha
22 de Noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Litigiosos, y disponga en consecuencia, la
prosecución de los trámites de registro de la marca 'CHIPIZZA', solicitada a nombre de RAFAEL ALFARO

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

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y
Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad In
examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjurdt

,.r,;\r .r*::2

impresión global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo

r las
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LARESoLUcTóN N'1431DE FEcHA zzDENovIEMBRE DE 2017, DISIADA
poR L-A, pmrcctóN DE ASUNToS t\¡ARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE
REGISTRO DE I.A MARCA "CIJIPIZZN, CLASE 30, EXPEDIENTE N'I5155/I4, SOLICTTADO POR RAEAEL
ALF'ARO AMARILI¿,

Asunción, I 7 ACo 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS LUIS
INSFRAN MICOSSI contra la Resolución N" 1431 de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 0l de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de CARLOS LUIS
INSFRAN MICOSSI e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ns I43l de fecha 22 de
noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 04 de junio de 2018, el representante convencional de CARLOS LUIS INSFRAN

MICOSSI expresó agravios; y en fecha 17 de enero de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta

Dirección llamó autos para resolver en fecha 21 de marzo de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, entre "CHIPIZZA" (solicitada) y "CHIPAMIX"

Qegistrada) la firma oponente no puede, bajo ningún sentido, impugnar el uso de la raíz "CHIP" por parte de
la solicitante, por hacer referencia a productos incluidos en dicha clase que son las CHIPAS y por ende no
puede ser reivindicado por titular alguno, al ser dicha particula de uso común en el comercio como fitera
suficientemente demostrado en autos. De esta manera, el presente litigio deberá versar única y
exclusivamente sobre las desinencias de las marcas aqui en pugna: IZZA/AMIX, como se puede observar
ambas son claras desde los puntos de vista gramático, conceptual y visual, al ser diferentes las letras que las

componen tanto en su tipo como en el orden en que están dispuestas..//.. Que, las diferencias señaladas

entre ambas desinencias son de suma importancia ya que son las únicas partes de las marcas en pugna
sobre las cuales puede reivindicarse derechos, al ser las raices de ambos términos (sus partes iniciales) de
uso común por encontrarse ya en varias marcas registradas en la clase 30..//..Que, resulta claro que el
presente litigio debe girar única y exclusivamente sobre las desinencias de estas marcas. En esfe sentido, si
se toma en cuenta que ambas particulas citadas previamente son claramente diferentes entre sí, tanto
gramaticalmente como fonéücamente, no cabe más concluir que entre ambas no podrá existir la minima
confusión para el público consumidor.(...)" -

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Contradigo estas afirmaciones
vertidas por el Señor Director, pues evidentemente ha errado en el método al efectuar el análisis sobre la
confundibilidad existente entre la marca solicitada CHIPIZZA y la marca registrada CHIPAMIX.
denominación solicitada CHIPIZZA y la denominación registrada por mi
riesgo de asociación o confusión indirecta ..//..Entre la denominación



DIRECCIÓN NACIONAL DE

.g ^\ GOBIERNO onr. I PARAGUÁI
Wd PARAGUAY I REKUAI

-W \PROPIEDAD
\id INTTLECTUAL

PARAGUAY

Resorución*46 I 7
poR LA cuAL sE coNFIRMA I.A RESoLUcIóN N' l43r DE FEcHA zzDE NovIEMBRE DE 2017, DIcTADA
poR L¿. pmrcclóN DE ASUNToS N,fARcARIos Lmclosos, EN EL E>pEDIENTE DE soLIcITuD DE
REGISlIRO DE LA MARCA'CIilPIZZAI, CLASE 30, D(PEDIENTE N' 15155/14, SOLICTTADO POR MFAEL
ALF'ARO AMARILLA

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le

ArL 2e

CONFIRMAR la Resolución N" l43l de fecha 22 de noviembre de 2017 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"CHIPIZZA', clase 30, Expediente N' l5l55l20l4, solicitada a nombre de RAFAEL
ALEARO AMARILLA ---------;=4r:r-

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.--.--
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POR LA CUAL SE CONFIRN4A I¿, RESOLUCIÓN N'I43I DE FECHA 22DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'Cr{IPIZZN, CLASE 30, EXPEDIENTE N' 15155/14, SOLICMADO POR RAFAEL
ALFARO AMARILI.A. - - -- - - - -

evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo,
genérico, necesario o de uso común en el comercio.----------

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos
descriptivos o de uso común no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por un solo operador
económico, pues ello implicarÍa restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los
demás agentes económicos a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las características de
los productos que comercializan.-----------

CHIPIZZA

CHIPAMIX

Marca Solicitada

Marca Oponente

Que, siendo ello asÍ, el elemento'CHIP'carece de suficiente capacidad distintiva para constituir, por
sí solo, el elemento determinante del cotejo marcario, razón por la cual el análisis debe concentrarse sobre
aquellos componentes que verdaderamente individualizan los signos enfrentados, esto es, las

terminaciones'IZZN y "AJrrflX', las cuales presentan diferencias claramente perceptibles desde los puntos
de vista ortográfico, fonético y conceptual. Desde el aspecto visual, las partículas IZZA y AMIX poseen
diferente composición gráfica, distinta secuencia de letras y configuración estructural, produciendo
imágenes marcarias claramente diferenciadas. Del mismo modo, desde el plano fonético, ambas
denominaciones presentan distinta sonoridad, acentuación y ritmo de pronunciación, circunstancias que
impiden que el consumidor medio pueda confundirlas al momento de solicitarlas o identificarlas en el
mercado. Desde el aspecto conceptual, la terminación AMIX evoca una combinación o mezcla, mientras
que la terminación V7-A, incorporada al conjunto marcario CIIIPIZZA, genera una denominación de
fantasía con una evocación distinta, circunstancia que contribuye aún más a diferenciar ambos signos y
elimina cualquier posibilidad razonable de asociación empresarial.-----------

Que, no resulta atendible el argumento de la apelante relaüvo a la existencia de una supuesta familia
de marcas, pues dicha construcción doctrinaria exige la acreditación de un uso sistemático, uniforme,
prolongado y conocido por el público consumidor de una serie de marcas estructuradas sobre un elemento
distintivo común, circunstancia que no ha sido demostrada en el presente expediente. La sola existencia de
un elemento compartido, particularmente cuando éste resulta descriptivo o de uso común, resulta
insuficiente para generar una presunción de vinculación económica entre los srgnos confrontad

Que, en consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas
previstas en el artÍculo 2", incisos e), 0, g), i), de la Ley N' 1294198, por cuanto la marca solicitada reúne las

condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento jurídico.---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas

anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

t
:
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 882 DE FEcHA 02 DE JUNIo DE 2015, DICTADA poR LA
pmpcclóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISIRo DE IA MARcA "AMBIA y
ETIQUETA',, CI.ASE 35, EXPEDIENTE N" +n5912O14, SOLICITADO pOR HOUSEHOLDS & TOILEITITES
MANTJFACTURING CO.

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonéüco, entre la marca base de
solicitud de registro de la marca "AMBIA Y ETIQUETA", se evidencia que la marca
encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a continuación:

rechazo "AMBI'y la
base del rechazo se

AMBIA

AMBI

(solicitada)

(marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distinüvidad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase ? con la cobertura de los "Todos
los productos", mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la coberrura para los
siguientes servicios de la clase ?§: "servicios de importacion, exportacion, comercializacion y venta al por
mayor y menor de preparaciones para blanquear y of¡as sustan cias para lavar la ropa, preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, artÍculos de tocador, productos de perfumería, aceites
esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentifricos, preparaciones farmacéuticas y veterinarias,
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o
veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos,
material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para
eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas". Vemos asÍ, que la clase 03 del nomenclador
internacional cuya cobertura se extiende a; "Cosméücos, productos de tocador no medicinales,
preparaciones de limpieza y productos de aseo", existe una relación directa en cuanto a Ia clase y la
cobertura de los servicios de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podría generar
confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría
contribür a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

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

Abg. (

Dire
Direcciú¡

Dirección li¡cio¡aL ut ?n
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Resorución." jS I I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 882 DE FECHA 02 DE IUMO DE 2015, DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGIS13,O DE LA MARCA "AT,IB[A Y
ETIQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 4n5912O14, SOLICTTADO POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES

MANUFACTURING CO.
Asunción,

1 7 AG0 2026

VTSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HOUSEHOLDS &
TOILETRIES MANUEACTURING CO. contra la Resolución N' 882 de fecha 02 de junio de 2015, dictada por la
Dirección de Marcas, y:-----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de HOUSEHOLDS &
TOILETRIES MANUFACTURING CO. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 882 de fecha
02 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 23 de setiembre de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 05 de diciembre de 2017, el representante convencional de HOUSEHOLDS &
TOILETRIES MANLTEACTURING CO. expresó agravios;y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha
14 de diciembre de 2OI7---------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(.) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AMBI", registrada con el
número 302669 en fecha 21 de septiembre de 2007 a favor de JOHNSON & JOHNSON. Comentario: Que las

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífrca, en las c/ases

relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo
6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado».-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que tal resolución no debe
considerarse válida, ya que la solicitud de mi comitente cuenta con elementos diferenciadores para con la
marca antecedente, en relación a los productos/servicios que amparan las marcas en pugn4 como asi
también dentro la visión de conjunto que se debe tener de las mismas..//.. que es importante resaltar el
hecho de que las marcas en pugna no fueron presentadas para la misma clase, ya que la solicitud de mi
comitente fue presentada para amparar los servicios de la clase 35, mientras que la marca base del presente
rechazo ampara productos de la clase 03; además de que las mismas van dirigidas a diferenfes secfores
dentro del comercio , siendo éste otro elemento diferenciador que elimina todo riesgo de asociación o

confusión entre las mismas.(...)".-----

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

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

ierina
ldusr¡ial
I¡tekcru¿l

derecho a constituir una marca.
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Resorución.0 6 I I
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 882 DE FEcHA 02 DE IUNIo DE zol5, DIcrADA poR LA
ompcctóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "AMBLA y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 4Tt5912O14, SOLICITADO pOR HOUSEHOLDS & TOILETRIES
MANUEACTURING CO.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que '?n efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"t. .-------

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

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculo 2s inciso 0
y Articulo 6s de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las

mismas.

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 882 de fecha 02 de junio de 2015 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AMBIAY ETIQUETA',
clase 35, Expediente N" 4775912014, solicitada a nombre de HOUSEHOLDS &
TOILETRIES MANUFACTURING CO. - -

Art.3e NOTIFfQUESE. ----------

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industnal. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

'z"OERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
r "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. g" Ed.. cABA, Abeledo Perrot,2017
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ResoruciónN#sg I
POR Lá, CUAL SE CONFIRIVIA I-A. RESOLUCIÓN N' 216l DE FECHA lt DE IULIO DE 2017, DICTADAPORI^A,
DIRECCIÓN DE T{ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE I.á, MARCA "REINA
MSTERA" CIA,SE 35, EXPEDIENIE N" IS425IZOI6,SOLICIIADO PORSOLEDAD FERRES BRTIIT{.-

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" 1294198, las marcas son signos que sirven para disünguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la üabilidad
del regis[o marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a consütuir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonéüco, entre la marca base de rechazo "l-A FIESTERA' y la
solicitud de registro de la marca "REINA FIESTERA', se adüerte que el elemento predominante en la marca
solicitante es la expresiín "FIESTERA, la cual reproduce de manera idénüca la es[uctu¡a denominaüva de
la marca base de rechazo. Del cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos
suficientemente disüntivos que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias
ortográficas entre ambas denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonéüca. En
consecuencia, la impresión audiüva producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podría inducir a

confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que distinguen. En el
siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética existente entre las marcas
mencionadas:- -- - ------- - - -

"REINAFIESTERA"

.LAFIESIERA"

(marca solicitante), y

(marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la disünüüdad de una solicitud, es Ia cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo "IA ffiSTERA", en la clase ?§ con la cobertura de los siguientes

§eryisiq§: "...tales como publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de
oficinas, anuncios por todos los medios de difusión ....". Por su parte, la marca en trárnite de registro "REINA
ffiSTERA' pretende obtener la cobertura para los siguientes seryisias de la clasg3!: " tales como servicios
prestados por personas u organizaciones consistentes en prestar asistencia, consultoría, organización y
asesoramiento en la explotación o dirección de una empresa comercial o industrial, o la asistencia,
consultoría, organización, asesoramiento y dirección de negocios o actividades comerciales de una
empresa '. La comparación evidencia una clara similitud entre ambas marcas, las cuales cubren servicios
muy parecidos, al desarrollarse dentro del mismo ámbito de acüüdad. Además de las semejanzas en su
forma y en la idea transmitida, ambas protegen servicios de la misma Clase 35, compiüendo asÍ en el mismo
mercado. En este contexto, dicha similitud podrÍa inducir a confusión en el consumidor, generando un
riesgo para la disünüüdad de la marca solicitada y la posibilidad de que se perciba erróneamente la
existencia de r¡na relación entre ambas marcas.------

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

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que eústen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general ente dos marcas no depende de los elementos disüntos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".Fundamenta
en la mayorÍa de los casos, 1a confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la i
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y

2
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POR I¿. CUAL SE CONFIRMA L{ RESOLUCIÓN N' 216r DE FECHA ll DE ItrLIO DE 2017, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL H(PEDMNTE DE SOLICITI,JD DE REGISTRO DE Iá, N,ÍARCA "REINA
FIESTERA", CI.ASE 35, EXPEDIENIE N" I5425I2OI6,SOLICITADO PORSOLEDAD FERRES BRIM{.-

Asunción, 17 AG0 2020

MSTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de SOLEDAD FERRES

BRTIYN conEa la Resolución N' 21ól de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas,
y:-------------

RESULTA:

Que, en fecha 7 de noüembre de 2017 se presenta el representante convencional de SOLEDAD
FERRES BRLM{., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nq 216I de fecha 11 de julio
de 2O17, dictada por la Dirección de Marcas.--

Que, en fecha 28 de noüembre de 2017 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto.

Que, en fecha 2 de marzo de 2018, el representante convencional de SOLEDAD FERRES BR(m{.,
expresó agraüos. Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agraüos y llama autos para
resolver en fecha 7 de setiembre de 2018.--

C ONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(.) Que la solicitud de registo de la marca'REINA
FIESTERA' ha sido presentada para amparar los seruicios de la clase 35. Que habiendose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LA

FIESTERA", registrada con el número 320857 en fecha 5 de /unio de 2009 a favor de LA FIESTERA S.R.L.,

Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifrca, en una misma clase, sin creat riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al artículo ó'de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".----------

Que, entre ohos argumentos, se agraüa la apelante y manifiesta: "(...) No es verdad que ente las
marces REINA FIESTERA (solicitada) y LA FIESTERA (registrada) existan las semejanzas mencionadas en la
Resolución recurrida y que puedan inducir al enor y a la confusión. Más bien, son claras las diferencias
existentes al punto de que se puede afrrmar que será posible la coexistencia de las indicadas marcas en el
mismo mercado sin riesgo de confusión..//.. nn el presente caso es indispensable considerar que la palabra
FIESTERA, la cual es un adjetivo en la maÍca solicitada y un sustanüvo en la maÍca registada, de ninguna
manera puede ser propiedad exclusiva del que la registró como marca, fundamentalmente en una marca de
seruicios." ..//..Es así porque la palabra FIESTERA le otorga a una determinada marca una caracterisüca de
alegría ya que designa al afrcionado o aficionada a las frestas o al amigo de las frestas. Por consiguiente,
teniendo en cuenta este signifrcado cualquier interesado puede uülizarla en la formación de sus maÍcas
(...)"----------

Que, corresponde a esta dependencia administativa resolver sobre no del recurso

&,*,ú

interpuesto.
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Art 3e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I/q, RESOLUCIÓN N' 21ó1 DE FECI{A ll DE ILiLIO DE 2017, DICTADAPORL,/q.
DIRECCIÓN DE IVÍARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISIRO DE Iá, N4ARCA "REINA
FMSTERA" CI.ASE 35, EXPEDIENTE N" 15425 IaOIí,SOLICITADO POR SOLEDAD FERRES BRI.IY}I

distintos no üene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera

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

Que, entre los frmdamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coefsür pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artiñciales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la üsión en conjunto demuesüa que sf existe posibiüdad de confusión en[e las nnrcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administraüva considera que la solicitud de registro de la marca "REINA
FIESTERA" no podrá coexisür con la marca antecedente "LA ffiSTERA", con la cual presenta más

semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus servicios.

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

refiere a las marcas idénücas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una maÍca idénüca.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2s inciso 0
y Artículo 6e de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica enke las

mismas.

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 2161 de fecha ll de julio 2017, dictada por la Dirección
de Marcas.--

ArL le

Art 2e ORDEIIAR el archivo de la solicitud de regisko de la marca'REIIIA
35, Expediente No 1542512016, solicitada a nombre

(, clase

ilna
Industrial

I¡telectual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2183 DE FECHA ll DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUY.NET Y
mQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N" 3132212016, SOLICITADA POR RODRIGO MARTIN RAMIREZ
VILIáMAYOR. ---.---..
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la

misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "BUY.NET Y ETIQUETA" corresponde a una palabra en

inglés. Y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre la traducción tenemos que:

"BUY.NET Y ETIQUETA: BUY: Esta palabra traducida al español significa la acción de comprar u obtener un
bien mediante un pago pecuniario y NET: Este vocablo alude a una red (en contextos deportivos,

pesqueros o informáticos) o bien al valor neto (aplicado a costos, beneficios o pesaje). Para la adquisición

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BUY.NET Y ffiQUETA" resulta
genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye
la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada
dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de

autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "BUY.NET Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura
para servicios de la clase 38, que textualmente describe: "prestación de servicios para el ingreso a

plataformas digitales globales, enlaces mediante estaciones de computación, envío de comunicaciones
visuales y textuales procesadas tecnológicamente, mensajerÍa electrónica, espacios de debate virtual,
s;sfemas de localización inalámbrica y transferencia de documentación digitalizada." De ello se colige que,

la solicitud de autos si define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa
en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) delArt. 2. de la

Ley de Marcas.

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o

servicio, nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en
cuenta que no existen reivindlcaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario
cuya factibilidad no resiste el menor análisis.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
BUYNET Y ETIQUETA como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio
a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido
servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa.-----

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 evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea
divisoria tenue entre los signos evocaüvos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterisücas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas

funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está

descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al

mismas
en la

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra gue se use para describir
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POR LA CUAL SE CONFIRMA lA RESOLUCIÓN N' 2183 DE FECHA 1l DE JULIO DE 2017, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IA MARCA "BUY.NET Y
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VILLAMAYOR. -........

DrREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAT
PARAGUAY

Asunción, 1 7 A00 2026

VISTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RODRIGO MARTIN
RAMIREZ VILLAMAYOR contra la Resolución N' 2183 de fecha tl de Julio de 2017, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ---------

RESU LTA:

Que, en fecha l8 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de RODRIGO MARTIN
RAMIREZ VILLAMAYOR e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 2183 de fecha 11 de julio
de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 28 de mayo de 2Ol8 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 4 de noviembre de 2019. Por providencia de fecha 26 de febrero de 2020 esta

Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca 'BLIY.NET y
etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de
la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍsüca del producto o servicio.",.
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-"------------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) El
primer punto que debemos rescatar es el hecho de que la marca no puede ser considerada genérica, sino
más bien EVOCATIVA o SUGESTIVA. En éste sentido el Dr. Andrés Sanchez Herrero en su famosa obra
'CONFUSION DE MARCAS" en la Pág. 261 nos dice que: "Un supuesfo especial se plantea en el caso de las
llamadas marcas evocativas o sugestivas. Son aquellas que, si bien aluden al producto o servicio que
pretende distinguir, o a algunas de sus caracterÍsticas o funciones específicas, no lo hacen apelando a las
voces que son la designación necesaria o habitual del producto o servicio o de sus características, sino que
le introduce modifrcación", este es el caso que se da con la marca de mi mandante, pues se encuentra
comprendida por la conjunción de dos palabras, por un lado BUY y por otro lado NET creando una
sugestión sobre un servicio, sin utilizar enteramente la palabra genérica de la misma, sino mediante la
unión de dos palabras diferentes.."--------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas so

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la
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Resorueión.._07 0 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA IA RESOLUCTÓN N' 2183 DE FECHA 1l DE JULIO DE 2017, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGIs-Tno DE LA MARCA "BuY.NET Y
ETIQTJETA', CLASE 38, EXPEDIENTE N" 3132212016, SOLICITADA POR RODRIGO MARTIN RAMIREZ
VILLAMAYOR. _.-----..

de productos o seruicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."r. Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
obieto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese
objeto." Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "BUY.NET Y ETIQUETA" es una designación que
define específicamente el servicio que comercializa. -------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que Ia

solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibición establecida en el art. 2' inc. e) de la Ley N" 1294198 de Marcas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ------------

Art.le

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N'2183 de fecha 11 de julio, dictada por la Dirección de
Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BUY.NET Y
ETIQUETA", clase 38, Acta N" 3132212016, solicitada a nombre de RODRIGO MARTIN

Art.3e NOTTFfQUESE.----------

gg. Claülia P{meia C)lsmld
. Ei ¡e c t oia\ G e n\ r a I I n re ¡i n a-

i)irección Gin{fr1 dr propicdai Indusrí
::r:#,",.jilf ü#ff i :: í ::iff Í ,JXil#

;;í.,9

' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2Ol7 - Pag.76.
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POR tA, CUAL SE REVOCA I..A. RESOLUCIÓN N" 1286 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2OI7 DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"NEWTEMPER", CLASE 19, EXPEDIENTE NO 3T449I2OI6,SOLICITADAPORBELGLASS SA. _--.

Al respecto, Ias "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY"I señalan cuanto
sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los
productos o servicios especÍficos, o dd üpo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. LIn

término que es común o genérico para Ltn tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegarÍa el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o senticios indicados: o

"ALGODÓN" para telas o productos texüles; o "MANZANA" para productos frutales o confituras y
compotas de fiata. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genénca,
usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término'MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se Ie aplicará
confiere aptitud distintiva al signo. (...)".---------

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

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente.--

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "NEWTEMPER" representa una creación
lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la ar[iculación de los elementos visuales, fonéticos e

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

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

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

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, lÍnea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

Que, en base a las consideraciones de hecho
examen de regisüabilidad de la solicitud de registro;

y de derecho expuestas, habié
ésta Dirección considera que es

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc trices para el examen de marcas en Paraguay, p. 109.
httos://il ww.dinaor. !¡ov.ov/nonal/v-Ji oroniedad-industrial,'urarcas/dircctriccs
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poR L-A. cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN N' 1286 DE FEcHA 26DE ABRrL DE zolT DISTADA poR L-A,

OMPCCTÓ¡.¡ DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿. MARCA
.NEWTEMPER" CI.ASE 19, EXPEDIENTE N" 3744912016, SOLICITADAPORBELGI.ASS S.A

Asunción, 17 AG0 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BELGIASS Sá. en

contra de la Resolución N" 1286 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de BELGLASS S.A, e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 1286 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por
la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 28 de mayo de 2Ot8 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, el representante convencional de BELGLASS SA expresa agravios en fecha 17 de diciembre de

20I9. Por providencia de fecha 30 de diciembre de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver.-------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(,.)Que la solicitud de registro de la maTca "NEWTEMPER y
etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Mi mandante ha solicitado la

marca NEWTEMPER Y ETIQUETA como una denominación compuesta que no se utiliza por separado y no
describe ni califica el producto en si. El examinador ha considerado la marca como signo genérico por
considerar que existe una descripción del producto. Me permito mencionar, en ese sentido el primer
párrafo del art. 15 del ADPIC- Ley N"444/94..."Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de
distinguir los bienes o seruicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los
mismos al carácter distinüvo que hayan adquirido mediante su uso... (...)" ------

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

interpuesto

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "NEWTEMPER" resulta genérica

para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la

designación usual de los productos que solicita. Podemos observar que la denominación solicitada, consta

de la unión de NEW- que significa en español nueva/nuevo/ y TEMPER- que significa carácter

/temperamento. En ese sentido, tenemos que la denominación "NEWTEMPER" no constituye el nombre

habitual con el que se designa a los servicios de la clase 19 del nomenclador internacional. A fs. OI de autos

se aprecia que la solicitud de registro de la marca "NEWTEMPER" fue presentada para cAbri¡
clase 19 del nomenclador internacional, que textualmente describe: 'Materiale{ile co.

metálicos; tuberías rigidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán
transportables no metálicas; monumentos no metálicos."-

-'la
no
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PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN N'1286 DE FEcHA aIDEABRIL DEzotT DIcrADApoRtÁ,
PMTCCTÓN DE MARCAS EN EL HGEDIENTE DE SoLICITI.JD DE REGISTRo DE LA MARCA
"NEWTEMPEtr, CLASE 19, EXPEDIENTE N" 37 449 12016, SOLICTTADA POR BELGLASS S.A

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

Art.Ie

4ft.2E

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

RES UELVE

REVOCAR la Resolución No 1286 de fecha 26 de abril de 2017 dictada por la Dirección de
Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"NEWTEMPER", clase 19, Acta N" 3744912016, solicitada a nombre de BELGIASS
sA----------

Arr.3e NOTIFfQUESE.----------

r'Éd*r\&
kn*..
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DIREcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE sol-lcrruD DE REGISTRo DE LA. MARcA "TorAL
BIOTECNOLOGLA Y mQUErA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 47003/2016, SOLICITADA POR I-AGOS & CIA
sA.----------

usufructo exclusivo de los términos 'Total' y "Biotecnologia" de forma aislada, sino de la estructura
denominaüva en su unidad integral." --'------

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

sigue: "(...) La evaluación de este moüvo de denegación requiere necesariamente la consideración de los

productos o setvicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un

término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy disünüvo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: o

"ALGODÓN" para telas o productos textiles; o "MANZANA" para productos frutales o confituras y
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) seria disünüva, no genérica,
usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término'MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará
con fi ere apütud di sti ntiva al si gn o. (... ) ". - - - - - -'

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TOTAL BIOTECNOLOGIA Y
ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la

denominación "TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se

designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA"
representa una creación lingüistica disüntiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos
visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. -----

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una eüqueta diferenciadora,la
deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el exa¡nen de matcas en Pardguay, p. I 09. Disponible en
htms:/rrvwu'.dinapi. uov.ny/¡rortal/vJ; olo¡ricdad-industrialinrarcas/dit ectriccs
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PMECCIÓN DE T\4ARCAS EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD PP NPGISTRO DE LA ]\,IARCA "TOTAL
BIO]ECNOLOGIA Y ETIQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N' 47003/2016, SOLICmADA pOR LAGOS & CtA
sA----------

Asunción, 1 7 AC0 2026

MSTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LAGOS & CLA SA
en contra de la Resolución N" 2110 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de LAGOS & CIA S.d, e
interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N" 2II0 de fecha 10 de julio de 2017,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha t9 de setiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, el representante convencional de LAGOS & CIA S.{- expresa agravios en fecha 8 de marzo de
2018. Por providencia de fecha l8 de junio de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO:

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

BIOTECNOLOGIA y eüqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/95 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 Inc. e)
... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del
producto o servicio.",. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)". ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La primera consideración a

tomar en cuenta por el Sr. Director es el hecho que el artÍculo 2 inc. e) fue erróneamente interpretado ya
que el Jefe de Marcas ha recaído en el mismo error en que incurrierrió el evaluador de fondo ya que la
denominación 'TOTAL BIOTECNOLOGIA" no es una designación genérica ya que no consiste
ENTERAMENTE en un signo que sea EL NOMBRE O DESIGNACIÓN del producto o seruicio de que se
trate.(...)".--

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

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

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

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

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de

registro de la marca "TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA y etiqueta" fue presentada para cubrir
servicios de la class-35 del nomenclador internacional, que textualmeJrtq'describei "GESTIÓN DE
NEGOCIOS COMERCIALES PARA TOTAL BIOTECNOLOGIA, PUBLIA.
SERVICrcS DE DIFUSIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
PRESENTACION DE PRODUCIOS EN CUALQUIER MEDIO DE COM
PORMENOR, MARKETING, ADMINISTRACIÓN COMERCIAL". CAbC

TOTAL

>ARA TOTAL B I OTE C N O LO G IA,
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poR LA cuAL sE REVocA I-A RESoLUctóN N'2rlo DE FEcFTA 10 DE IULIo DE 2ou DrgrADA poRtA
nmrcctóN DE NrARcAs EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD pr nr'crsrno DE LA N,fARcA "TorAL
BIOTECNOLOGIA Y mQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 47003/2016, SOLICTTADA pOR LAGOS & CIA
sA.----------

Marca solicitada

tjl,Total
Biotecnologia

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que

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

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

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,

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

el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

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

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

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

ArLle

PORTAI{TO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 2lt0 de fecha l0 de julio de 2017 dictada por la Dirección de

Marcas.

Art.2s ORDENAR Ia prosecución de los

BIOTECNOLOGLA Y ETIQUEXA",

trámites de la solicitud de registro de la marca "TOTAL

clase 35, Acta No 4700312016 solicitada a nombre de

Art.3e NOTIFfQUESE.----------
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Resorución..S+ ü 3
poR I-A CUAL SE REVOCA tÁ, RESOLUCTÓN N' 1954 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "I CELL",
CLASE 9, EXPEDIENTE N" 5109212016, SOLICITADA POR DANTELE MONTEMOR MAUERBERG._

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

sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los

productos o sewicios específicos, o del üpo de productos o servicios, a los que se aplicarÍa el signo. Un

término que es común o genérico paÍa un tipo particular de productos o servicios puede sermuy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: o

"ALGODÓN" para telas o productos textiles; o "MANZANA" para productos frutales o confituras y
compotas de fruta. Sin embargo,la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) serÍa distintiva, no genérica,

usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término'MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,

coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará

confiere aptirud distintiva al signo. (...)".-------'-

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

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

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

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

consumidores en el lenguaje corriente.--

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "[ CELL" representa una creación lingüÍstica

distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que

trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en

el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos

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

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

evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna

propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como maÍcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las

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

mismas propiedades o caracteristicas."-------

Que, la Resolución recurrida se funda en Io preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto,lo que

dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar Ia forma directa,

insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

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

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminen
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio,

elconjuntodeservicios(oproductos)queprovienendeunamismaempreSa.

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dnzcfiices pard el examen de marcas en Paraguay, p. I 09. Disponible en:

llttrrr: uwrr.thnuDr.su\.Dv D(,rtal/\'j.ulonicdad-iuduslrial llxrrJs dttcctrice.

I

¡.a a la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1954 DE FECHA 3 DE IULIO DE 2Ol7 DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENIE DE SoLICTTUD DE REGISTRo DE LA MARCA "I CELL",
CIASE 9, EXPEDIENTE N'5109212016, SOLICITADAPORDANIELE MONTEMORMAUERBERG._

Asunción, 1 7 AG0 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DANIELE
MONTEMOR MAUERBERG en contra de la Resolución N" 1954 de fecha 3 de julio de 2017, dictada por la
Dirección de Marcas, yi ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de DANIELE
MONTEMOR MAUERBERG, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 1954 de fecha
3 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 2 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, el representante convencional de DANIELE MONTEMOR MAT ERBERG expresa agravios en
fecha 16 de agosto de 2019. Por providencia de fecha 30 de setiembre de 2019 esta Dirección llama Autos
para Resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(,.)Que la solicitud de registro de la marca "I CELL y
etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 'Art. 2 Inc. e) ...

los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, en primer lugar, debo
manifestar que la maÍca "l CELL" y etiqueta no puede ser considerada genérica, teniendo en cuenta que Ia
marca de mi mandante constituye un término de fantasÍa, fruto del ingenio en donde se conjugan dos
palabras con un logotipo sumamente novedoso..//.. Que resulta sotprendente y me causa agravios a

resolucion recurrida no solamente por que la misma es una marca que reúne las exigencias de Ia ley a los
efectos de su concesion, sino por la flagrante violación al principio de igualdad que debe primar a favor de
todas las personas tanto fisicas como jurídicas que solicitan a la DINAPI el registro de su marca..//.. Que, en
efecto existe una infinidad de marcas registradas que uülizan "l" y "CELL" y que no han sido consideradas
genéricas , sino por el contrario han sido concedidas y a la fecha siguen wgentes.(...

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "l CELL" resulta genérica para los
servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación

nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 9 del nomenclador i
sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de Ia marca "l CELU"

cubrir ry,¡gs-de la fu-2 del nomenclador internacional, que textualmente
celulares y accesorios. No se reivindican la exclusividad de los derechos sobre la

usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "l CELL
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poR Lq. cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 1954 DE FEcHA 3 DE IULIo DEzorT DIcTADA poR LA
pmEccIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "I CELL",
CLASE 9, EXPEDIENTE N" 5109212016, SOLICITADAPORDANIELE MONTEMORMATJERBERG._-

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

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

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

Art.le

Art.2e

Art.3e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución No 1954 de fecha 3 de julio de 2017 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "I CELL",

clase 9, Acta No 5109212016, solicitada a nombre de DANIELE MONTEMOR

e¡al I
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POR Lá. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N" 1788 DE FECHA 13 DE IUNIO DE 2017, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO
uÁquwa y meuErA", cLASE 41, ExnEDIENTE N" 6133312016, soLIcnADA poR FERNANDo
BERDICHEVSKYS. _---.

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

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EXPO tr¡ÁQUrue Y ETIQUETA"

resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
conshtuye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, corresponde analizar la

cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la

genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "EXPO MÁQUINA Y
ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 41, que textualmente describe:
"SERVICrcS DE EDUCACION Y FORMACION, SERVIAOS DE EDUCACIÓN EN NEGOCIOS,

ORGANI?ACTÓN DE CONFERENCIAS Y EXPOSrcIONES, ORGANIZACIÓN DE SERVICrcS DE
CAPACITACIÓN, PNOWSIÓN OT PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS EN LINEA NO DESCARGABLES,
DEMOSTRACTÓN, TNSTRUCCTÓN v r¡trnpN,q,MrENTO RELACIONADOS A MÁQUINAS y EQUI?OS ?ARA
LA CONSTRUCCIÓN, SERVIAOS DE ASESORAMIENTO RELACIONADOS A LO MENCIONADO
OOMPRENDIDOS EN LA CLASE 41 (CUARENTAY UNO)."

Que, la denominación solicitada se halla compuesta de los siguientes vocablos: 'EXPO", que es Ia

designación común y habitual en el mercado para referirse a los eventos solicitados; "EXPOSICIONES',

describe de manera literal, directa y sin necesidad de reflexión cuál es la temática o el contenido del

servicio;'MAQUINA', al producto a ser expuesto.

Que, la simple combinación de palabras donde cada una de ellas es descriptiva o genérica -sin añadir
ningún elemento de fantasía o inusual- da como resultado un signo en su conjunto descriptivo. La

denominación solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informativ

En ese sentido, "EXPO MÁQUINA Y ETIQUETA" resulta genérica y netamente descriptiva para los
servicios de la clase 4I que solicita, por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e)

de la Ley N.' I294l98 de Marcas.

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o

servicio, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro?

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay"aprobado por Resolución DINAPI N" 25912025: "(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la
función esencial de una marca. La razón de polÍüca pública que subyace a este motivo de denegación del
registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que
otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación
con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género,
objeto)' Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "EXPO tvtÁQUme y ETIQITE

que define especÍficamente el servicio que comercializa,por lo que trae aparej



DIRECCIÓN NACIONAL DE

tf -Jx PRoPIEDAD
\I INTELECTUAL

W.& GOBIERNO osr PnnnCUÁl
\Y PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resorución..j] 0 4
poR I-A cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUctóN N' 1788 DE FEcHA 13 DE Ir.rmo DE 2017, DIcTADA poR LA
omncctóN DE N,tARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE soucmuD pe ruicrsrno DE LA N,fARcA "Expo
uÁqulNa Y ETIeUE'IA", clasE 41, EXPEDIENTE N" 6t333lzol6, soLIcITADA poR FERNANDo
BERDICHEVSI(YS. -...-

Asunción,
1 7 Aoo ?n?n

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de FERNANDO
BERDICHEVSI(Y S. contra la Resolución N" 1788 de fecha t3 de junio de 2017, dictada por la Dirección de
Marcas, y; -- - --- - --- --

RE SULTA:

Que, en fecha 21 de diciembre de 2017 se presenta la representante convencional de FERNANDO
BERDICHEVSKY S. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'1788 de fecha 13 de junio de
2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 8 de febrero de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto.------

Que, en fecha 15 de octubre de 2018, el representante convencional de FERI.IANDO BERDICHEVSI(Y
S. expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 28 de noviembre de 2018 esta Dirección
dictó la providencia de Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

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

MÁQUINA y etiqueta" 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 incune en
las prohibiciones de la Ley 1294/95 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: 'Art. 2 Inc. e)
... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del
producto o servicio.",. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.» ----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que,
la Resolución recaÍda en autos no se ajusta a derecho pues atribuye azarosamente a la marca pretendida un
carácter genérico o descriptivo del que carece ya que la misma no reúne los requisitos doctrinarios para
subsumirse en el inciso e) del Art. 2 de la Ley Nro. 1294fi998 de Marcas, conforme a los fundamentos que
pasaré a exponer a continuación..//.. En primer lugar se incurre en un error al alegar que la marca mixta
EXPO MAQUINA, es una marca genérica o designación de los servicios comprendidos en ela clase 41,

puesto que la misma consiste en un conjunto marcario novedoso.(...) ---------

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que girven para di
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marc§i¡
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA tA. RESOLUCIÓN N" 1788 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO
tr¿ÁQuwe y ETIQUETA", CLASE 4I, EXPEDIENIE N" 6t33312016, SOLICmADA POR FERNANDO
BERDICHEVSKYS. _-.--

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que Ia

solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la

prohibición establecida en el art. 2' inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas.

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.ls CONFIRMAR la Resolución N' 1788 de fecha 13 de junio de 2017, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "EXPO tvtÁQUn¡A y
ETIQUETA", clase 41, Acta N' 61333/2016, solicitada a nombre de FERNANDO

BERDICHEVSKY S.- -. -. - - -

Art.3e

\qqg
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POR I.A CUAL SE CONFIR}VIA LA RESOLUCIÓN N.9 1662 DE}ÉEi*,Yp,*o'o DE 2017, DICIADA PoR LA
DIRECCIÓN DE TVÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, N4ARCA'INGROUP
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA" CI..ASE 36, EXPEDIENTE N.9 63806/2016, SOLICNADA POR INES
OTAZU SEIFART.---

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

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

Que, efectuado el cotejo marcario conforme a las Directnces de Examen y a los principios que rigen el
Derecho Marcario, se advierte que el elemento distintivo predominante de ambos signos es el vocablo
'INGROUP", constituyendo el componente que mayor impacto produce en la percepción del consumidor.
La simple incorporación de ADMIMSTRACIÓN INMOBILIARIA y eüqueta, no resulta suficiente para
neutralizar la semejanza visual, fonética e ideológica existente entre las denominaciones.-------

INGROW ADMINISTRACION INMOBILIARIA y etiqueta (marca solicitante), y

INMOGROW (marca base de rechazo)

Que, el examen de confundibilidad debe efectuarse considerando la impresión de conjunto que
producen los signos, sin fraccionarlos artificialmente y desde la perspectiva del consumidor medio, quien
normalmente conserva un recuerdo imperfecto de las marcas. Bajo dicho criterio, la coexistencia de
'INGROIJP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA y etiqueta" y "INMOGROLIP" para la cobertura de los mismos
servicios comprendidos en la misma clase 36, como consta en la base de los datos informáticos de nuestra
dependencia, asimismo el solicitante lo ha manifestado en su escrito de Expresión de Agravios.-------------

Del cotejo de la cobertura podemos observar

o Servicios de la clase 36 de la marca solicitada: Servicios de administradores de inmuebles, los
servicios de alquiler, Ios servicios de valoración de bienes inmuebles, los servicios de
financiación de inmuebles; negocios inmobiliario.

o Servicios de la clase 36 de la marca base del rechazo: Servicios de Asesoría, administración e
intermediación inmobiliaria.

Que, tampoco puede prosperar el argumento relativo a Ia inexistencia de oposición por parte del
titular de la marca antecedente, pues la facultad conferida a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
por el artículo 6 de la Ley N.o 1294198 responde al interés público y constituye una atribución de orden
administrativo que puede ejercerse aun cuando el titular del registro anterior perrnanezca inactivo durante
el procedimiento.-------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los
inciso f) de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa
confrrmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las

Lbg.'Ditec'
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05Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N.9 I662DEFECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICIADA POR I.A
DIRECCIÓN DE [{ARCA,S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE Iá MARCA'INGROUP
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, CLASE 36, EXPEDIENTE N.9 63806/2016, SOLICITADA POR INES
OTAZU SEIFARI.---

Asunción, 17AGI2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INES OTAZU
SEIFART, contra la Resolución Nq 1662 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;.--

RESULTA:

Que, en fecha 16 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de INES OTAZU
SEIEART, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1662 de fecha 25 de mayo de
2017, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 21 de diciembre de 2018, el representante convencional de INES OTAZU SEIEART

expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha l5 de enero de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca
'INGROUP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de
la clase jó. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la
existencia en dicha clase de la marca "INMOGROUP', , registrada con el número 437781 en fecha 21 de Abril
de 2O17 a tavor de JOSE MARIA VALLEIOS MARIN, Comentario; Que ambas denominaciones son casj

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6'de la Ley 1294/98 de Marcas,
no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta "(...) Que, entre la marca solicitada
por mi mandante,'INGROIJP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA", y la marca'INMOGROIJP", por la cual se

me corre vista, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSIÓN. que, ANALIZADAS EN SU CONIUNTO
resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas, debido a las DIFERENCIAS de
orden VISUAL, GRÁFIC), ORTOGRÁFICO Y F)NÉTICO existentes entre las denominaciones en pugna
..//..que nuestra jurisprudencia administrativa ha venido sosteniendo en forma reiterada y uniforme que la
existencia de partes comunes no constituye óbice para el registro de una nlteva marca sr esfa incluye los
elementos capaces de integrar un conjunto que resulte distinto con relación a una marca registrada...//.. ta
marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada a §ervicios de administradores de inmuebles, los
servicios de alquiler, los servicios de valoración de bienes inmuebles, los servicios de

inmuebles; negocios inmobiliario de la clase 36...//...mientras que la marca Registrad1se
los servícios de Asesoria, administracion e intermediacion inmobiliaria de la clase j6. (..
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POR LA CUAL SE CONFIRMA IA RESOLUCIÓN N.9 I662DEFECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA'INGROUP
ADMIMSTRACIÓN INMOBTLIARI,A" CLASE 36, EXPEDIENTE N.9 63806/2016, SOLICIIADA POR INES
OTAZU SEIFART...-

Art.le

Art.2e

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución No 1662 de fecha 25 de mayo de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas,

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INGROUP

ADMINISTRACIÓN INMOBILTARIA y eüqueta", clase 36, Expediente No 6380612016,

solicitada a nombre de INES OTAZU SEIEART.------------:

Art.3e
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Resorución..$#-0 6
poR LA cuAL sE REVocA L¿. RESoLUcIóN N" 584 DE FECHA 2l DE MAMo DE 2otg DICTADA poR LA
OMECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "NA[URFOS",
CI.ASE OI, EXPEDIENTE NO 783612017,A NOMBRE DE DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO. -.-.-

Que, la carta de consenümiento suscrita por el titular de la marca anterior constituye un elemento
probatorio de especial relevancia, pues revela la ausencia de conflicto entre los titulares de los derechos
marcarios. Sin embargo, dicho consentimiento no vincula a la Administración, la cual conserva el deber de
verificar, conforme a la Ley N.e 1294/98 y a las Directrices para el Examen de Marcas, si la coexistencia de los
signos resulta compaüble con el interés público y si no Benera riesgo de confusión o asociación en el
consumidor.-- - - -- - - - --- -

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro
de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares
han acordado la presencia de las mismas en el mercado local.

Que, en base en Ias consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca "NATLTRFOS" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2' de la Ley N' 1294198,

habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que
han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar
la resolución recurrida

Art.le

Art.2e

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 584 de fecha 2l de marzo de 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
'NAruRFOS", clase 01, Expediente. N' 783612017, solicitada a nombre de
DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO

Direición Nicional de Pr
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ResoruciónN"$+$ 6
POR lrq, CUAL SE REVOCA IA RESOLUCION N' 584 DE FECHA 2l DE MARZO DE 2Ol8 DlgtADA POR I-A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOUCMUD DE REGISTRO DE I,q, MARCA "NATURFOS",
CLASE OI, E)PEDIENTE N' 7836/2017, A NOMBRE DE DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO

Asunción, 17AG02tl2$

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO, SA contra la Resolución N' 584 de fecha 2l de marzo de 2018,

RE SULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de la firma
DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO, SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 584 de

fecha 2l de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha l0 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de abril de 2018, el representante convencional de la firma DESARROLLO

AGRICOLA Y MINERO, S-!L expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha
29 de noviembre de 2018.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "NATURFOS" ha
sido presentada para amparar los productos de la clase L Que habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "NATUPHOS",

registrada con el N" 350318 en fecha 02 de agosto del 2O11 a favor de BASF SE, Comentario: Que ambas

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifrca, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión ente los consumidores.- por lo que de conformidad al artÍculo 6" de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) Que tal resolución no debe

considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedenfe en cuesfión existe una Carta

de consentimiento de Marcas, por medio de la cual la firma BASF SE concede pleno y expreso

consentimiento a mi mandante para obtener el registro de su marca NATIJRFOS, con acta N" 078i6/2017,

amparando productos de la clase 01. Adjunto el presente escrito copia de la carta de consentimiento
referente a las marcas en estudio." ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión
agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO', en virtud del cual la firma BASF SE :'...por la presente
declaramos nuestro consentimiento a la solicitud de registro de la marca NATURFOS N" 170783ó,

protegiendo "Productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes, abonos, para
las tienas, aditivos para fertilizantes, abonos, insecticidas, herbicidas, fungicidas"

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente

NA

reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este üpo de

cdad Indurrrial

dictada por la Dirección de Marcas,
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Resolución N"-,*. *F_ 

il 7
poR LA cuAL sE REVocA L¿, RESoLUCIóN N" 539 DE rEcrn 14 DE MAnzo DE zots DrcrADA poR LA
ONPCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIRO DE LA MARCA
"FASTDOMINIOS Y ETIQUETA", CI-ASE 35, EXPEDIENTE N" I71t2296, SOLICITADA pOR CHRISTIAN DAVID
PAMPLIEGATI.'RCOTT

registro de Ia marca "FASTDOMINIOS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: *Ttabajos de ofrcina, publicidad, informacion de
indole comercial dada Por Pagnas
web."-------

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY'I señalan cuanto
sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los
productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicarÍa el signo. IJn
término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: o

"ALGODÓN" para telas o productos textiles; o "MANZANA" para productos frutales o confituras y
compotas de fruta. Sin embargo,la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica,
usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término'MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los gue se le aplicará
co nfr ere aptitud di stintiva al signo. (... ) ". - - - - - - -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FASTDOMINIOS Y ETIQUETA"
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación
"FASTDOMINIOS Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitualcon el que se designa a los servicios de la
clase 35 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "FASTDOMINIOS Y ETIQUETA" representa
una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales,
fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. -----

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

Que, adicionalmente, Ia marca solicitada cuenta con una eüqueta diferenciadora,
deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.r,

marca solicitada

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Drrectrices para el examen tle marcas en Paraguay,p. 109. Disponible en:
lrilrrr: 'wwu.tlin¿l¡t.geuD1¡o¡lallvJ propredad-illdustrial rnurcrs.diLcctrrcrs

Pto¡iedad lndu:tttat
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Resorución-'M 07
poR L-A. cuAL sE REVocA I-A RESoLUctóN N" 539 DE FEcFLA 14 DE MAnzo DE zoIS DrcrADA poR L¿,
pmrccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE souctruD DE REGISTRo DE LA MARcA
"EASTDOMINIOS Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N" L7112296, SOLICITADA POR CHRISTLAN DAVTD
PAMPLIEGATURCOTT

Asunción,
1 7 AG0 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHRISTIAN DAVID

PAMPLIEGA TURCOTT. en contra de la Resolución N' 539 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 3l de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de CHRISTIAN DAVID

PAIvIPLIEGA TURCOTT, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N' 539 de

fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 5 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, el representante convencional de CHRISTLAN DAVID PAMPLIEGATURCOTT expresa agravios

en fecha 18 de julio de 2018. Por providencia de fecha 30 de noviembre de 2018 esta Dirección llama Autos

para Resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la

citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir maÍcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en

un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o seruicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -"-"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, según el Informe de Fondo,

se ha expresado que la denominación de la solicitud de autos es genérica. Denominamos marca a cualquier
nombre, término, sÍmbolo o combinación de los elementos anteriores usados para identificar bienes o
servicios, agregamos entonces que una marca es genérica si en ese rubro dicha denominación describe al
producto o servicio. Por lo tanto esta denominación sería genérica si es gue se solicitaba para distinguir
servicios relativos precisamente los nombres de dominio. Pero la misma como se puede observar fue
presentada para proteger seruicios "publicitarios", entonces nos preguntamos: ¿Cómo podría decirse que la

nomenclatura referida a "dominios rápidos" pueda estar vinculada a una publicitaria?. El claro ejemplo es el
de la famosa marca "Apple", la cual podrÍa ser declarada genérica si fuese para proteger productos o

servicios alimenticios pero la misma no es de esa naturaleza cuando es solicitada para cubrir productos
totalmente diferentes como por ejemplo los relativos a la telefonia y a la informática.(...)" -----'

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

interpuesto

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

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

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa,at género

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que,,fry
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POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 539 DE FECHA 14 DE MAMO DE 2018 DISTADA POR LA
DTRECCIÓN DE MARCAS EN EL H(PEDTENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO DE I.A MARCA
"EASTDOMINIOS y ETIQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 171t2296, SOLICITADA POR CHRISTLAN DAVID
PAMPLIEGATI,JRCOTT

FAST
DOMINIOS

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que

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

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

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,

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

el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

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

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

las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta

dentro de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. --

Art.Ie

Art.2e

PORTANTO,
I,q. DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUE LVE

REVOCAR la Resolución N' 539 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de

Marcas.

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

"FASTDOMINIOS Y ETIQUETA', clase 35, Acta N' 17112296, solicitada a nombre de

Art.3e

,iir
)t-
\§ruirr

PAMPLIEGA
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Resolución*-,t7 0I
POR I..A, CUAL SE REVOCA I..A, RESOLUCIÓN N' 1543 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018, DICTADAPORLA
OMTCCIÓT.¡ DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'VASCOLET,
CLASE 35, EXPEDIENTE N" 7994612017 , SOLICITADA POR VASCOL S-A"C.L---

Que, corresponde a esta Dirección 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 confundibles entre sÍ, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sosüene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo disünüvo."

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

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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "VASCOLET" registrada para Ia d.@-comprende; Excluye expresamente helados
comestibles ; mientras que la marca en trámite de registro "YASCQLE[" solicita la cobertura para los
servicios especÍficos de la clase 35; "DISTINGUE LOS SERVICrcS DE IMPORTACION, EXPORTACION,
COMERCIALIZACION, Y VENTA DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNES;FRUTAS
Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS;JALEA, MERMELADAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE
Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES; CAFÉ, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ,
TAPIOCA, SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN,
PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA;LEVADURA, POLVOS
PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA;VINAGRE, SA¿SÁS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO ".----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. En el caso en estudio, las marcas no
comparten Ia misma clase del nomenclador. -----------

Al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAG\LAY"] señala cuanto sigue:
"( .) Las Directrices parten del principio de que el derecho marcario no protege una palabra en abstracto,
sino el signo respecto de los productos o servicios para los cuales fue solicitado o registrado, conforme a la
clasificación de Niza ..ll..ta identidad del vocablo no determina, por sí sola, la irregis
marca..//..Lo determinante es verificar si, atendiendo a los productos o servicios reivindi

,'D
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de confusión o de asociación para el consumidor.(...) _---- ----y'¡r.---------ltg
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Resorución.'{7 0 B
poR LA cuAL sE REvocA Lq. RESoLUcTóN N' rs43DEFEcHA 6 DE Acosro DE 2018, DIcTADApoRLA
omrcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITr,JD DE REGISTRo DE LA MARcA vAscolEr,
CI..A,SE 35, EXPEDIENTE N" 7994612017, SOLICIIADA PORVASCOL S-A"C.L---

Asunción,

1 7 AC0 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de VASCOL

S¿"CJ. en contra de la Resolución N" 1543 de fecha 6 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas,

y:-----------

RESULTA:

Que, en fecha 5 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de Vr\SCOL SAC.I. e

interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N" 1543 de fecha 6 de agosto de 2018, dictada por
la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 15 de noviembre de 2019 el representante convencional de VASCOL SAC.I. expresó

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

1l de febrero de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca

'VASCOLET" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las

prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 Inc f) ...los

signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de
confusión o de asociación. Esta secretaria ha constatado la existencia de la marca'VASCOLET" amparada

para la clase 30. registrada con el n" 415.9i7 en fecha 28fi0n5 a favor de PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. en

donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacifica, habida cuenta que
entre las mismas existe relación de clases.-. En consecuencia no ha lugar a la solicitado(...)" ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)Que, la

marca'VASCOLET", es una marca novedosa, compuesta, que tiene identidad propia, y es individualizada
por las personas. .//..Que, mi cliente la firma VASCOL S.A.C.L establecida desde el año 1992 pretende
invertir grandes sumas de dinero, dando fuente de empleo a numerosos paraguayos y paraguayas, con la

utilización de la marca 'VASCOLET"..//..Que, mi cliente la firma VASCOL S.A.CJ, establecida desde el año

1992 pretende invertir grandes sumas de dinero, dando fuente de empleo a numerosos paraguayos y
paraguayas, con la utilización de la marca 'VASCOLET"." A los efectos de demostrar el uso de esta marca, se

puede acceder a la página web de mi mandante, http://www.vascol.com.py/index.php. En la cual, se podrá
canstatar los distintos servicios que ofrece, ayudando a foftalecer el crecimiento económico general del

país y el desarrollo del comercio internacional."Que, cabe resaltar que la marca VASCOLET ya se encuentra
registrada como marca a nombre de mi mandante ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual en

dos clases, individualizadas como: 1. VASCOLET clase 29, Registro N" 429183 vigente desde el 14 de

septiembre del 2016; 2. VASCOLET clase j0, Registro N'433889 vigente desde el 19 de diciembre
"Que, si bien ambas clases se encuentran relacionadas, mi mandante posee el derecho de
ambas marcas por lo que la solicitud de registro de la marca VASCOLET en la clase 35

:eftna
lndustri¡ i

ied¡r.l.l¡relecrr:rl
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Resorución-Q}$ I
poR L-A, cuAL sE REVocA LA RESoLUctót¡ N" 1543 DE FEcHA 6 DE Acosro DE zor8, DIcTADApoRLA
nmpccrót¡ DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA vAScoLEr,
CI.á.SE 35, EXPEDIENTE N" 7 99 46 I 2017, SOLICITADA POR VASCOL SA.C.L...

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto
a los registros alegados por el apelante, es así que al repasar la información obrante en el sistema

informático de la Institución, se verifica que el solicitante ya cuenta con la marca registrada VASCOLET

clase 29, Registo N" 429183 yUASCOLET, clase 30, Registo N" 433889.

Que, además de los registros alegados por la parte solicrtante, también se verifica en el sistema

institucional que a la fecha la firma VASCOL S.A.C.[., posee el registro de la marca "VASCOLET" en la clase

30, misma clase en la que se encuentra depositada la marca base del rechazo. Por lo que es posible colegir
que Ia marca solicitante podrá coexistrr pacíficamente con la marca antecedente y que la solicitud en
estudio es, sencillamente, otra versión de una marca ya concedida a favor de la firma solicitante.

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Drrección considera que es un signo que posee
las caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. le REVOCAR las Resoluciones N' 1543 de fecha 6 de agosto de 2018, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
'VASCOLET", clase 35, Expediente. No Vn9946, solicitada a nombre de VASCOL
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Resorución.'S] 0 I
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1916 DE FECHA 26DE OCTI,JBRE DE 2018, DISIADA
POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA T,ÍARCA
"TIBAI«, CIASE 1, EXPEDTENTE N" 8OO82I2OL7, SOLTCITADO PORAKTRA Sá" -..-.--

TIBAK (solicitada)

(marca base de rechazo)IBAK

Esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada TIBAK'constituye una
reproducción total de la marca registrada, ya que el elemento común 'IBAK' funciona como conjunto
marcario. Debido a su especial relevancia y fuerza distintiva, dicho componente asume el papel principal y
protagónico, captando la atención del consumidor de manera absoluta. Siguiendo la doctrina citada, al ser
'IBAK' el elemento decisivo para la identificación comercial, su incorporación Íntegra en el signo solicitado
anula cualquier diferencia perifrárica, configurando así una identidad sustancial entre ambos signos.---------

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáücas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que Poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que elresultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca 'TIBAIC no
podrá coefsür con la marca base de rechazo "IBAK", con la cual presenta más semejanzas que diferencias,
máxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas comercializadas.--------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma
CLASE I. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley lll4ll8,el cual
expresamente prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa
marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la
cobertura de productos, vemos que la solicitante "TIBAIC pretende cubrir: "EXCLUSIVAMENTE productos
quimicos para la industria, la agricultura, y horticultura y la selvicultura," comprendidos en la CLASE I,
mientras que la marca base de rechazo "IBAK'con registro N'447700 cubre: "Preparaciones biológicas para
uso en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente inoculantes agrícolas y hortícolas, bacterias
beneficiosas y suplementos para el suelo comprendidos en la clase I (uno).Teniendo en cuenta que para el
registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que
en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la
coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuiüvo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculo s 6 y Z

inciso f) de la Ley N' l2l4ll8 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre

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

RE SUELVE:



OIRECCIóN NACIONAL DE

.W ,\ GOBIERNO orr I PARAGUÁI
Wd PARAGUAY I REKUÁI

,f'*\ PRoPTEDAD
\I MTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución.'-0-7 0 I
POR I../q, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓT,¡ N'1916 DE FECHA 26DE OCTUBRE DE 2018, DISIADA
poR LA omecctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"TIBAI«, CLASE I, EXPEDIENTE NO 8OA82I2OT7, SOLICITADO PORAKTRASA _------

Asunción, 17 At¡ 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AKTRA SA contra

la Resolución N" l9l6 de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de AKTRA SA e

interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N" 1916 de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por la

Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 3 de diciembre de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto,

expresando agravios el apelante en fecha 29 de marzo de 2019. Por providencia de fecha 9 de mayo de 2019

esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

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

presentada para amparar los productos de la clase l. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada mara, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca'IBAK', registrada
con el número 447700 en fecha 12 de Octubre de 2O17/ a favor de BASF CORPORATION, Comentario.'Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacíficamente en

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

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Las

marcas en cuesüón no son confundibles, ya que estudiadas en su conjunto puede apreciarse que la marca
'TIBAK" posee la suficiente novedad y especialidad para coexistir pacÍficamente con la marca TBAK'. En

efecto, ambas marcas coexisten pacÍficamente en el mercado, ya que mi mandante tiene registrada la marca

'TIBAK' en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), desde el 26fi2/2018.

de conformidad al Certificado de Registro y Libre Venta de Productos Fitosanitarios y Afrnes que sea

compaña a esta presentación »--------------

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

interpuesto

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonéüco, entre la marca base de rechazo "IBAK" y la
solicitud de registro de la marca "TIBAIC, se evidencia que la parte principal de la denominación de la

solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido,

muy semejante a la marca registrada "IBAK", diferenciándose la solicitante solo por la letra inicial

-*{*iir"
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Resorución..$z0 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUctóN N'1916 DE FEcHA z6DE ocruBRE DE 2018, DISTADA
poR LA omgcctóN DE tvfARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITt D DE REcISTRo DE LA MARcA
'TIBAI(, CI.¡{SE l, EXPEDIENTE No 8OO82l2Ol7, SOLICITADO PORAKTRASá" -------

ArLle CONFIRMAR la Resolución N" 1916 de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "TIBAI«, clase l, Acta N'
8OO82l2Ol7, solicitada a nombre de AKTRASA.------.--'

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------
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Resorución."4# 10
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ns 1443 DE FEcHA II DE NovTEMBRE DE zol9, DISIADA
PoR I.A DIREccIÓN DE NIARcAS, EN EL E)PEDIENTE DE SoLIcITI.JD DE REGISTRo DE LA MARCA
.URGENTEz4", CI.ASE 38, EXPEDIENTE NO 1I&4I2OIq, SOLICMADO POR GRUPO NACIÓN

Que, dicha apütud distintiva encuentra sus lÍmites en las prohibiciones absolutas previstas en el

artÍculo 2" de la Ley de Marcas, entre ellas la establecida en su inciso e), que impide registrar los signos que
consistan enteramente en el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o

aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus características, finalidad,
destino o modalidad de prestación.--------

Al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAG\JAY"I señala cuanto sigue:

"(...) La razón de politica pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben
permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes
puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir
normalmente. Para ser considerado "descripüvo", un signo debe considerarse siempre en relación con los
productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Ofrcina denegará el registro de un signo por
ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como
una información sobre los productos o servicios especificados. Tal serÍa el caso cuando el signo
proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, frnalidad, especie o

tamaño de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada
una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descripüvos y carentes de fuerza
distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las caracterísücas funcionales del servicio. Su
registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de

uso común o necesarias para describir actividades similares.---

Que, en el caso de autos, la denominación URGENTE24, analizada en relación con los servicios
comprendidos en la clase 38, carece de la aptitud disünüva exigida por la legislación
marcaria.---

En efecto, el vocablo 'URGENTE" constituye una expresión de uso corriente y generalizado dentro
del ámbito de las telecomunicaciones, los servicios periodísticos, la transmisión de noticias, la difusión de
información y los medios masivos de comunicación, siendo habitualmente empleado para indicar noticlas
de último momento o información cuya divulgación inmediata constituye precisamente la característica
principal del servicio ofrecido.---

De igual manera, el elemento numérico "24' es comúnmente utilizado en el comercio para indicar
disponibilidad continua, funcionamiento permanente o prestación ininterrumpida durante las veinticuatro
horas del dÍa, circunstancia ampliamente conocida por el consumidor
medio.------

Que, apreciado el signo en su conjunto, la combinación URGEN1E24 transmite inmediatamente al
público el concepto de "información o noticias urgentes disponibles las veinticuatro horas", constituyendo
una exPresión que describe directamente una modalidad y caracterísüca esencial de los servicios que
pretende distinguir, sin eigir al consumidor esfuerzo intelectual alguno para arribar a dicho
significado

Que,
adición de

la incorporación del número '24n conferiúa suficiente disünüvidad al conjunto, pu
un elemento numérico carente de originalidad, cuando éste también posee

Di
' Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dircctrices paro el examen de uarcas en Paraguay, p. I19. Disponib§,i¡jj
https:i nvwrv.dinapi. gov.oy,'porlal/vi/orooicdad-industrial/ntarcas/di rcctrices

Abg Claudia:
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Resorución.'{] 1 *
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS 1443 DE FECHA Il DE NOVTEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA OMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A N,ÍARCA
"URGENTEz4", CLASE 38, EXPEDIENTE NO II84I2OI9, SOLICNADO POR GRI'PO NACIÓN

Asunción, 1I AC¡ 2020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional GRUPO NACIÓN SA,
contra la Resolución Ns 1443 de fecha ll de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y: ------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de GRUPO
NACIÓN Sá. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1443 de fecha 1I de
noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 1l de diciembre de 2020, el representante convencional de GRUPO NACIÓN S.A.

expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de diciembre de 2O2O. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 Inc. e )... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o seryicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterisüca del producto o servicio." Es
una denominación de uso común uülizada en programas de radio y tv.-. En consecuencia no ha lugar a lo
solicitado.\

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) La solicitud de mi mandante es

una marca EVOCATIVA, que al observar la marca "URGENTEZ4", en relación con su cobertura de seruicios
en la clase 38 del Clasificador Internacional, podemos ver claramente que estamos frente a una marca
evocativa, esto es, aquellas que "sugieren o dan una idea" acerca del campo operativo que identifican .sus

caracterísücas o cualidades pero sin llegar a identificaÍse con ellas, las que a diferencia de los signos
genéricos, descriptivos o de uso común, son plenamente idenüficables y registrables.
(...)"----------

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

Que, conforme al artÍculo l' de la Ley N' 1294198,1a función esencial de una marca consiste en
distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de sus competidores. En
consecuencia, únicamente pueden acceder al registro aquellos signos que posean sufici
distintiva y permitan al consumidor identificar el origen empresarial de



ResoluciónN"__r&7 4 ffi
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN Ne t443DEH.l" uteHouEMBRE DE 2ole, DrcrADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"URGENTEz4", CLASE 38, EXPEDIENTE NO II84I2OI9, SOLICITADO POR GRUPO NACIÓN
s-A"----------

descriptivo para el sector económico de referencia, no transforma una expresión descriptiva en un signo
registrable.

Que tampoco puede prosperar el argumento consistente en afirmar que la denominación consütuye
una marca evocativa. Sobre el punto, el Dr. forge Otamendi enseña que la diferencia entre las marcas
evocativas y las descriptivas radica en que las primeras únicamente sugieren determinadas caracterÍsticas
del producto o servicio, mientras que las segundas las describen de manera directa e inmediata,
permaneciendo estas últimas excluidas del registro por carecer de fuerza distintiva. Precisamente ello
ocurre en el presente caso, donde el consumidor percibe instantáneamente la naturaleza informativa y la
disponibilidad permanente del servicio, sin que exista elemento alguno de fantasÍa que permita
individualizar un ori gen empresarial determinado. - -- -- - - - --

Que, admitir el registro solicitado implicaúa conceder a un solo titular el uso exclusivo de una
expresrón necesaria y habitual dentro del mercado de los servicios informativos y de telecomunicaciones,
restringiendo injustificadamente el derecho de los demás competidores a utilizar vocablos indispensables
para describir las caracterísücas de sus propios servicios, resultado que precisamente procura evitar la
prohibición contenida en el artÍculo 2o, inciso e), de la Ley No

t294198.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las

prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especÍficamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294198,

por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

orREccróN NAcToNAL DE(."\ PRoPTEDAD
\# INTELECTUAL

PARAGUAY

Art.ls

ArL 2s

ArL 3e

W,\ GOBIERNOoaI, I PARAGUÁI\S PARAGUAY I nrruÁI

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

CONFIRT\,fAR la Resolución N" 1443 de fecha ll de noviembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "URGENTE24', clase 38,

Expediente No ll84l20t9, solicitada a nombre de GRT PO NACIÓN



DIRECCIÓN NACIONAL OE

.É"\ GOBIERNODET- I PARAGUÁI
Wd penecuAY I nmuÁl

# \ pnoprEDAD
\Y INTELECTUAL

PARAGUAY

ResoluciónN"4p-i 'f, t
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N.' 536 DE FEcHA 18 DE MAyo DE 2020, DIqTADA poR LA
pnecctót{ DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA 'I-A,

EMPERAÍRÍZ EATIMA ROIT'ÍAN" CI.ASE 4I, EXPEDIENTE N.' 2790312019, SOLICÍIADA POR FAf,IMA
BEATRIZ ROMAN ROMAN.

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

derecho a consütuir una marca.

Que, el artÍculo 6 de la citada Ley establece la improcedencia del registro de signos idénücos o
semejantes a otros previamente registrados o solicitados cuando, atendidas las circunstancias del caso,

exista riesgo de confusión o de asociación respecto del origen empresarial de los productos o servicios.-----

Que, las Directrices para el Examen de Marcas, aprobadas por Resolución DINAPI N.' 259/2025,

disponen que el examen de confundibilidad debe efectuarse apreciando la impresión de conjunto
producida por los signos, teniendo especialmente en consideración los elementos con mayor fi¡erza
distintiva y la percepción del consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de
las marcas.-

Que, bajo dichos criterios, esta Dirección General advierte que ambas denominaciones reproducen
íntegramente el elemento "LA EMPERATRIZ', el cual constituye el núcleo disüntivo y de mayor fuerza
idenüficadora de los signos enfrentados.-------------

Marca solicitada:

Iá, EMPERATRZ FÁTIMA ROMÁN

Marca antecedente:

ARAI.A.EMPERATRIZ DE LA CUMBIA

Que, desde el punto de vista ortográfico, ambas marcas coinciden plenamente en la expresión 'LA
EMPERATRIZ', constituyendo ésta el elemento predominante que capta inmediatamente la atención del
consumidor.------- ---- - -

Que, desde el aspecto fonéüco, la pronunciación inicial de ambos signos resulta idéntica, siendo
precisamente la expresión 'LA EMPERAIRIZ" la que pernanece con mayor intensidad en la memoria del
público, conforme al criterio reiteradamente sostenido por la doctrina y la jurisprudencia marcaria.---

Que, desde el plano conceptual, ambos signos evocan exactamente la misma idea, esto es, la figura de
una emperatriz, transmitiendo un idénüco contenido intelectual y comercial.-------------

Que, la incorporación de los vocablos 'FÁTIMAROMÁN" no posee entidad suficiente para eliminar el
riesgo de confusión existente, puesto que tales expresiones funcionan únicamente como elementos
complementarios que acompañan al verdadero núcleo disünüvo de la marca

Que, la doctrina marcaria coincide en señalar que cuando un signo reproduce íntegramente la parte
distinüva de una marca anterior, la simple incorporación de nombres propios, apellidos u
accesorios no neutraliza la semejanza, especialmente cuando ambas
comprendidos en la misma clase internacional.-----
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Resorución-'-07 1 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N." 536 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DTCTADA POR IA
ONPCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI'D DE REGISTRO DE LA MARCA 'LA
EMPERATRIZ TATIUA ROMAN", CLASE 4I, EXPEDIENTE N.' 27qO3I2OI9, SOLICTTADA POR FATIMA
BEATRIZ ROlvfAN ROMAN.

Asunción' ,l l Aoo llr,'N

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la solicitante FATIMA BEAIRIZ RON{AN ROMAN, por
derecho propio y bajo patrocinio de abogado, contra la Resolución N' 536 de fecha 18 de mayo de 2020,
dictada por la Dirección de Marcas, yi------------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de setiembre de 2020 se presenta la solicitante FATIMA BEATRIZ ROMANROMAN,
por derecho propio bajo patrocinio de abogado e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución Ne 536 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que en fecha 17 de febrero de 2026, presenta escrito de solicitud de intervención el representante
convencional de FAIIMA BEAíIRIZ ROMAN ROMAN, asimismo en fecha 20 de febrero del 2026, se solicita
adecuación sobre la solicitud de registro, habiéndose tomado nota del mismo en fecha 23 de marzo del
2026.--------

Que, en fecha 22 de mayo de 2026, el representante convencional de FAflN¿{ BEATRIZ ROMAN
ROMAN expresó agraüos; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agraüos y llama autos para
resolver en fecha 26 de mayo de2026.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca'IA,EMPERATRIZ
DE LA CUMBIA fnnU¡ ROMAN', ha sido presentada para amparar los seruicios de la clase 41. Que
habiéndose realizado la búsqueda de los antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca "ARA LA EMPERATRIZ DE LA CUMBIA", registrada con el número 488388 en fecha
19 de /ulio de 2019 a favor de ARA MARIA GIMENEZ RIVEROS, Comentario, Que anbas denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacffica, en une misma clase, sin crear
riesgo de confusión ente los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6 de la Ley N." 1294/98,
no ha lugar a lo solicitado".-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) Que con ésta conclusión se ha
incurrido a un claro enor de apreciación puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los
verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada no se habría llegado a la decisión de rechazar la
presente solicitud.../....Que si bien ambas denominaciones comparten al partícula LA EMPERATRIZ, no es

menos cierto que la marca antecedente está compuesta y acompañada de otros elementos que la hacen
diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacÍfica entre las marcas en cuestión(...),

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

rrbg,
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Resorución.' 07 1 1

poR LA cuAL sE coNFIRrrA Iá RESoLUcTóN N.' 536 DE FEcHA 18 DE MAyo DE 2020, DIcTADA poR LA
onrccrót¡ DE tvtARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE L-A MARcA "LA
EMPERATRIZ EATIMA RoMAN', CLASE 41, EXPEDIENTE N." z79o3lzol9, soLIctrADA poR EATIMA
BEATRIZ ROMAN ROMAN.

Que, tampoco puede prosperar el agravio relativo a que el examen debió realizarse exclusivamente
sobre la totalidad de las denominaciones, pues precisamente el análisis de conjunto exige idenüficar cuál es

el elemento que concentra la fuerza disüntiva en el consumidor, circunstancia que en el presente caso

recae inequívocamente sobre la expresión "LA EMPERATRIZ". - - - -- - - - - - - - -

Que, igualmente improcedente resulta el argumento relativo a la supuesta utilización común de dicha
expresión dentro del mercado artísüco, toda vez que no se ha acreditado que la misma hubiera perdido
capacidad disüntiva en Ia clase 41 ni que constituya una expresión de uso necesario para los servicios que

pretende disünguir.-

Que, igualmente irrelevante resulta que la recurrente invoque registros obtenidos en otras clases

internacionales, pues el principio de especialidad exige verificar la confundibilidad respecto de los

servicios comprendidos en la clase objeto de análisis, supuesto que concurre plenamente en el presente
expediente

Que, tampoco modifica la conclusión alcanzada, la circunstancia de que el titular del antecedente no
hubiera formulado oposición administrativa, puesto que el examen de registrabilidad consütuye una

potestad legal propia de la Administración, ejercida en tutela del interés público comprometido en la
protección del sistema marcario y de los consumidores.----------

Que, en el caso de autos concurren precisamente los elementos configurativos de dicho riesgo, pues
las marcas enfrentadas presentan una coincidencia prácticamente absoluta en su elemento dominante,
distinguen servicios comprendidos en la misma clase internacional y transmiten una impresión global
altamente semejante. Que, admitir la coexistencia registral de ambos signos importaría afectar la función
identificadora que cumple la marca antecedente, compromeüendo la seguridad jurídica del tráfico
comercial y la adecuada protección del consumidor.-------------

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

refiere a las marcas idénücas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marcaestáenel
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios.'t - -- - - - - - - -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuiüvo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2s inciso 0
y ArtÍculo 6s de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia que

las

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

corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible
mlsmas.

¡,cC¡d I¡trlecru-.
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUctóN N." sr oeHcfua r: ,r*r^- DE 2020, DrcrADA poR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "LA
EMPERATRIZ EATIMA ROMÁN" CI,.ASE 41, EXPEDIENTE N." 27IO3I2OI9, SOLICITADA POR FATIMA
BEATRTZ ROMAN ROMAN.

DtREcctóN NActoNAL DE
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Art Ie
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PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

coNFIRlvlAR las Resoluciones No 536 de fecha t8 de mayo de 2020 y N" 3516 de
fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA EMPERATRIZ
FATMA ROMÁN", clase 41, Expediente N" 2790312019, solicitada a nombre de

ArL 3e NOflFÍQLESE. ----------
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modifique la percepción descriptiva derivada de la combinación de los vocab
limitándose a reunir dos expresiones ampliamente utilizadas en el comercio'i-------1-{

Resolución No f2
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N.' }4LDEFECHA 2I DEENERO DE 2020, DICIADA POR
LA DIRECCTÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N." 36045/2019, REIáTIVO A LA SOLICITUD DE
REGTSTRO DE LA T4ARCA 'CELUPAR" CI.ASE 9, SOLICITADA POR TARA SA.....-----..

Que las Directrices de Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
establecen que un signo carece de distintividad cuando el consumidor medio percibe de forma inmediata
una información acerca de la naturaleza, especie, destino, función, calidad o características de los
productos o servicios, sin realizar esfuerzo intelectual alguno. Que igualmente dichas Directrices disponen
que la mera combinación de términos descriptivos o genéricos no otorga distintividad cuando el conjunto
mantiene un significado conceptual directo para el público consumidor, supuesto que precisamente se

verifica en el caso de autos.---

Que del examen integral de la denominación CELUPAR se advierte que la misma se encuentra
conformada por dos elementos de utilización corriente en el comercio, el primero de ellos, 'CELU',
constituye una abreviación universalmente utilizada para designar teléfonos celulares, siendo una
expresión incorporada al lenguaje cotidiano y comercial. Por su parte, el elemento'PAR'es igualmente
empleado de forma frecuente como abreviación de Paraguay, especialmente en el ámbito comercial y
tecnológico

Que, apreciada en su conjunto, la expresión CELUPAR transmite inmediatamente al consumidor la
idea de celulares para Paraguay, celulares del Paraguay o productos vinculados al mercado paraguayo de
telefonía celular, consütuyendo una designación directamente relacionada con los productos
comprendidos en la clase 9. Que dicha percepción surge de manera inmediata y espontánea, sin requerir
elaboración mental alguna por parte del consumidor medio, circunstancia que evidencia la ausencia de
capacidad distintiva exigida por nuestro ordenamiento jurÍdico.-

Que no puede compartirse el argumento del recurrente en cuanto sosüene que se trata de una
palabra de fantasÍa. La circunstancia de que un vocablo no figure en el diccionario no implica, por sÍ sola,
que posea carácter arbitrario o de fantasía, cuando su composición permite identificar de forma inmediata
el significado descriptivo que transmite al consumidor, que la doctrina especializada ha señalado
reiteradamente que la distintividad debe apreciarse atendiendo a la percepción del consumidor y no
exclusivamente a la originalidad lingüÍstica de una expresión.-

Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las
designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea divisoria tenue entre los signos
evocaüvos registrables y los descripüvos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el
producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se
trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas caracterísücas, funciones, destino, origen, calidad,
componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para
aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en
menor o mayor grado, de fantasía. N concederse una marca evocativa no se quita del dominio público
ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo
mismo si se regr'strase una designación descriptiva."'. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr.
Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la
categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."-----

La denominación solicitada CELUPAR no incorpora ningún elemento nal que
.CELU'

' "DERECHO DE MARCAS" - ]orge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017 - pag.76.

,PARN,
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Resorución..10# 1 2
poR Iá, cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUclóN N.' 241 DE FEcHA 27 DE ENERo DE 2020, DIcTADA poR
LA DIREcctót¡ pe IvfARcAS, EN EL EXpEDIENTE N.' 36045/2019, REI¿:rwo A LA soLIcmtJD DE
REGISTRO DE I.á. N4ARCA "CELUPAR" CI.ASE 9, SOLICITADA PORTARA Sá".......-..

Asunción, 1 7 AGO 20iJa

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TARA SA. contra la

Resolución N" 241 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de TARA SA e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 241 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 05 de marzo de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando

agravios el apelante en fecha 27 de noviembre de 2020. Por providencia de fecha 16 de diciembre de 2020

esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "CELUPAR" ha

sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 'Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,

o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.",

La denominación en su traducción al español se considera descriptiva y sin disüntividad alguna con
relación a los servicios 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 Dirección de Marcas se limitó a expresar que la designacion requerida corresponde a una denominación
genérica. AsÍ, mediante éste super{icial análisis omitió exponer los fundamentos por los cuales considera
que la denominación solicitada consiste enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o

describir alguna caracteristica del producto o servicio..// CELLUPAR no describe los productos amparados

por la clase 9, y tampoco los especificados en su solicitud de registro, CELUPAR constituye una palabra de

fantasÍa."(...). - -------

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

interpuesto

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento

de analizar Ia viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N" 1294198,1as marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a Ia hora de

del registro marcario se encuentran para precautelar otros

derecho a constituir una marca. -*r.------------:
\

iora
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Resorución*' 07 12
poR Lá, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N." z4rDE FEcHA 27 DEENERo DE 2020, DIcTADA poR
LA DIREcclóN op MARcAS, EN EL ExpEDIENTE N." 36045/2019, RELArTVo A LA sollcrruD DE
REGTSTRO DE LA IVÍ,ARCA "CELUPAR,, CLASE 9, SOLICITADA POR TARA SA-........-.

Que del mismo modo, la ausencia de oposiciones formuladas por terceros no elimina el deber legal

de la Administración de verificar el cumplimiento de las prohibiciones absolutas previstas en la Ley N.'
1294198. El examen de registrabilidad constituye una obligación de orden público, independiente de la
actividad procesal de terceros interesados

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la

solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la

prohibición establecida en el art. 2o inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas.

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANITO,

I.A DIRECTORA GENERAL DE I.Iq, PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art.le

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 241 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CELUPAR', clase 9,

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------

Expediente N'36045/2019 solicitada a nombre

" 
.,: n;if;[¡c1i{r, c,il]¡*

Dtio"i¿n 
C, r r-ri¡,'1,.1,.1.

t¡r¿¡cirj¡,!¿:;¡¡i 
Cc i¡. jjl
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Resorución."-j-7 1 5
poR LA cuAL sE REvocA I.e, RESoLUcIóN N' 1952 DE FEcHA 23 DE IULIo DE zozs, DIcTADA poR LA
pmEcctóN DE N,fARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo DE LA MARCA "EVor«,
CLASE 05, EXPEDIENTE NO IOI35 I aOaO,SOLICTIADO POR AGRI TOP S A....

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una paftÍcula de uso común no puede ser
monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular
de una marca que contenga una partÍcula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad," ya que entonces se estarÍa
otorgando al oponente un priuilegio inusitado sobre una raÍz de uso general o necesario'1 Por ello, se colige
que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca
solicitante ha limitando su cobertura a: "EXCLUSIUAMENTE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS" de productos
comprendidos en clase 5; vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura, por ende, esta
dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por
rechazada la solicitud de autos.

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

ArL le

ArL 2e

PORTA}.ITO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolución N" 1952 de fecha 23 de julio de 2025 dictada por la Dirección
de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"EXy'OCI«, clase 05, Expediente N' 10135/202O, solicitada a nombre de AGRI TOP
s.A.----------

Art 3e NOTIFIQUESE por Cédula. --------------
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Resorución-.{7 1 5
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' 1952 DE FEcI{A 23DEIULIo DE 2025, DICTADApoRLA
omrcctóN DE MARCAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLtcITuD DE REGISTRo DE LA N{ARcA .H/oK",
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 10135/2020, SOLICÍTADO PORAGRI TOP SA...

Asunción,
17 AG0 2Ü2§

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma AGRI TOP
S"A. contra la Resolución N' 1952 de fecha 23 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de la firma AGRI TOP
SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1952 de fecha 23 de julio de2025, dictada por
la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 16 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 14 de abril de 2A26, el representante convencional de AGRI TOP Sá" expresó agravios; y
esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 17 de abril de 2026.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca EVOK ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2013-1327081 Denominación HAVOC clase 5 Registro 388559 Titular Syngenta Limited (PY). Comentario;

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

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) Que las marcas involucradas se
diferencian suficientemente en los planos gráfico, fonéüco y semánüco. Gráficamente las marcas tienen
diferencias concretas que permiten distinguir una de otra. En éste sentido, apenas y coinciden dos de las
letras (VO) que forman parte de los signos..//.. Semánticamente la marca solicitada EVOK transmite la idea
de "evocación" mientras que HAVOC carece de significado"(...).------

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de Ia solicitante "EVOK" y la marca base de
rechazo "HAVOC", se evidencia que en la denominación únicamente se comparte la partÍcula '"VO". De
dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a
continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no €s similal. ;=:----------

EVOK

H,AVOC

(solicitada), y

(marca base de rechazo)
e¡ina

Indus¡íal
l¡rrlrcrrri
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Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO Y ETIQUEIA" en la Clase 35 y la marca base de
rechazo "SUMMIT Clase 35.

Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que Ia resolución recurrida
fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo -SUMMIT', concluyendo que ambas
denominaciones resultarÍan casi idénticas, sin efectuar el análisis comparaüvo que exige la doctrina y la
jurisprudencia marcaria, según las cuales el juicio de confundibilidad debe realizarse considerando la
impresión de conjunto que producen los signos, apreciando simultáneamente sus elementos
denominativos, gráficos, fonéticos y conceptuales, así como la naturaleza de los productos o servicios que
identifican.

Que, en tal sentido, esta Dirección considera que la comparación de los signos no puede limitarse al
aislamiento de uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuración marcaria en su
totalidad, conforme al principio de apreciación global universalmente aceptado en materia de Derecho
Marcario.

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno
traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro
"Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el
único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles."l En el presente caso, vemos que el hecho de
compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo en cuenta
los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -----------

Que, bajo dicho criterio, se observa que la marca solicitada constituye un signo mixto, integrado no
solamente por la expresión denominativa "SUMMIT AGRO', sino también por un elemento gráfico de
significativa filerza distinüva, consistente en un logotipo formado por unar figura'elíptiggf-eslillzada en
colores verde y naranja, acompañado de una composición tipográfica
adquiere especial relevancia visual mediante el empleo de una tonalidad

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2O13.
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poR IA cuAL sE REvocA I¿, RESoLUcTóN Ns 557 DE FEcHA 07 DE ABRIL DEzozz DrcrADA poR r-A
pmrcclóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo DE I-A. N,fARcA "suMMIT
AGRO Y ETIQUETA:', CLASE 35, EXPEDIENTE N' 20llll22, SOLICTTADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

Asunción, 17 AGg iij5

apelación inte¡puesto por el representante convencional de la firma
contra la Resolución Ns 557 de fecha 07 de abril de 2022, üctada por la

MSTO: el recurso de
SUMITOMO CORPORAIION,
Dirección de Marcas, y;.

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de ZO22 se presenta el representante convencional de la firma SUMITOMO
CORPORAflON, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 557 de fecha 07 de abril
de?O22, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 09 de Mayo de 2022 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 02 de junio de 2022, el representante convencional de la firma SUMIOMO
CORPORATION, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 22 de junio de 2O22.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT
AGRO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase j5. Que habiendose realizado la búsqueda

de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT',

registrada con el número 416919 a favor de la firma Preferred Hotel Group, Inc (US), Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifrca, en una

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

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) "Como podemos notar con
facilidad, el análisis que deriva en la resolución recaida en el caso de autos carece absolutamente de
fundamentos válidos y se aparta por completo de los principios básicos del Derecho Marcario. En efecto es

bien sabido que como principio general, el cotejo para determinar la confundibilidad entre las marcas debe

realizarse desde una visión de conjunto.' ...."81 cotejo debe realizarse con una visión sintética de conjunto,
en su integridad, de forma sucesiva y no simultánea, colocándose el juzgador en la situación de los
evenfitales consumidores, procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca su asociación

con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista.' ... "La marca registrada es meramente
DENOMINATIVA, y la marca solicitada tiene un logo bastante llamaüvo...' ...'El orden de la palabra AGRO es

suficiente para notar que no existen similitudes y semejanzas, aunque ambas sean de la misma clase no
podrán crear riesgo de confusión entre los consumidores..." .,"Cabe resaltar que SUMMIT AGRO, es un
nombre comercial, y está protegido por nuestra ley de marcas, en el Art. 72...' .., "la solicitante protege
servicios destinados a importación, comercialización de productos quimicos para uso

quÍmicos para uso agricola,... En cambio la adversa protege solo: servicios de reclamo,

publicidad, servicios de relaciones públicas, promociones, de investigación de

conducción de shows comerciales, encuentros y exhibiciones." (...)"--
+
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCA T¿. RESOLUCIÓN N9 557 DE FECHA 07 DE ABRIL DE2022 DISTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMTT
AGRO Y mQUEIA" CLASE 35, E)GEDIENTE N' 20lt7t22, SOLICTIADO POR SUMITOMO CORPORAflON.-

categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas comparten la misma
clase del nomenclador internaciond, pero los productos por ellas amparados son diferenciables.

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAYú señalan cuanto
sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en cieftos casos podrán
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren
clasifrcados en la misma clase(...)".--

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significativa magnitud, que ambas conüenen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disímiles, originales y disünüvas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir
pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión
final a la que ha arribado el A-quo.

Que, asimismo, corresponde valorar que la denominación "SUMMIT AGRO" mantiene una estrecha
vinculación con la idenüdad corporativa de la firma solicitante SUMITOMO CORPORATION, constituyendo
una marca corporaüva derivada y utilizada internacionalmente para idenüficar su división de negocios
dedicada al sector agrÍcola. En consecuencia, no se trata de una denominación arbitraria, sino de un signo
que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de idenüficación empresarial desarrollada
por su legÍtimo titular.------

Que, dicha circunstancia consütuye un elemento jurídicamente relevante dentro del análisis de
registrabilidad, por cuanto refuerza el carácter distintivo del signo solicitado y permite al consumidor
identificar inequívocamente el origen empresarial de los productos. En tal sentido, la vinculación objetiva
entre la marca 'SUMMIT AGRO' y la idenüdad comercial de SUMITOMO CORPORATION, apreciada
conjuntamente con las diferencias gráficas y la distinta cobertura de productos, excluye razonablemente la
existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida con el antecedente registral invocado.--

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

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

RESUELVE:

ArL ls REVOCAR la resolución Ns 557 de fecha 07 de abril de
de Marcas.

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices pdrd el exumen de marcas en

https:/i www.di napi. uov.nv, portal/vi/uropicdad-industrial,/nrarcas/di rcctriccs ,;, llliiili,,
¿, n,pt,[,¿¡,lil'íí
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Que, por elcontrario, el antecedente registral invocado como fundamento del rechazo corresponde a

una marca meramente denominativa, carente de cualquier elemento figurativo que contribuya a su
individualización visual, circunstancia que determina que la impresión general producida por ambos signos
resulte claramente diferente para el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento.-

MARCA SOLICITADA

SUMMITAGRO

Que, en consecuencia, desde el punto de vista gráfico y visual, las diferencias existentes entre ambas
marcas poseen entidad suficiente para neutralizar la coincidencia parcial derivada de la utilización del
vocablo'SUMMIT", impidiendo que el consumidor atribuya a ambas un origen empresarial común.---

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "SUMMIT
AGRO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura de los Eadt¡ctagde la clase 35, presentando su solicitud
con la siguiente descripción: "...Servicios de agencias de importación-exportación, asistencia en la dirección
de negacios; promoción de ventas para terceros; presentación de productos al público; servicios de
abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas); suministro de
espacios de venta en linea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitación
administrativa de pedidos de compra; información comercial y consejos para consumidores (tienda de
asesoramiento al consumidor); servicios de venta minorista o mayorista de quÍmicos industriales; servicios
de venta minorista o mayorista de químicos para uso en agricultura, horticultura y forestal, servicios de
venta minorista o mayorista de preparación reguladoras de crecimiento de las plantas; servicios de venta
minorista o mayorista de fertilizantes, servicios de venta minorista o mayorista de preservativos de madera;
servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, asi como suministro
medicos; servicios de venta minorista o mayorista de insecticidas, fungicidas y herbicidas; seruicios de
venta minorista o mayorista de semillas; servicios de venta minorista o mayorista de alimentos para
animales; servicios de venta minorista o mayorista de pañales para mascotas, servicios de venta minorista o
mayorista de juguetes para animales domésticos; servicios de venta minorista o mayorista de máquinas,
implementos y suministros agrÍcolas... ". Mientras que, la marca base de rechazo "SUMMIP posee el registro
N' 416919 para sen¡icios de la clase 35 del nomenclador internacional, para la cobertura de: "servicios de
reclamos, de marketing y de publicidad, servicios de relaciones públicas, promocionales, de investigación
de mercados, organización y conducción de shows comerciales, encuentros y exhibiciones». -----

Del análisis de coberturas se concluye que existe diferencia de servicios amparados, mientras que la
solicitada abarca diversos servicios, la de marca base del rechazo a sido otorgada para servicios totalmente
diferentes y que no guardan relación con la solicitada, dentro de la clase 35.-----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la prese
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tra
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios m
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta



Resoluciónlr"U+/f 4
POR IA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 557 DE FECHA 07 DE ABRIL DE2022 DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIRO DE I.A T\,ÍARCA'SUMMIT
AGRO Y ETIQUEIA" CLASE 35, EXPEDIENTE N' 20117122, SOLICmADO POR SUMmOMO CORPORAnON.-

DrREcctóN NAcToNAL DE

V*\ PROPIEDAD
\l INTELECTUAL

PARAGUAY

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites
'SUMMIT AGRO Y mQUE'tA', clase

nombre de SUMITOMO CORPORAflON.

W.& GOBIERNO orl I PARAGUÁI
Ud PARAGUAY I REKUAI

de la solicitud de registro de la marca
35, Expediente No 2Oll7L22, solicitada a

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 227 DEFECHA 1I DE FEBRERO DE 2022 DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITI,JD DE REGISTRO DE LA MARCA'BUTTERFLY
CANNON', CLASE 33, EXPEDIENfE No 6998012022, SOLICITADA POR BIGGAR & LEITH, Llc. -------

Consecuentemente, habiendo desaparecido Ia 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 'BUTTERFLY CANNON", solicitada por BIGGAR & LEITH, Llc.. -----

Art.l"

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 227 de fecha lt de febrero de 2022 dictada por la Dirección de

Marcas.

Art.2" ORDENAR Ia prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca'BUTIERFLY

ArL 3'

erin a
lad Ind¡:suiel

ed¿ri I¡i:l:rru¡i

CANNON', clase 33, Acta No 6998012022, solicitada a nombre de RIGCAIT & LEITH, Llc... --------
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POR LA CUAL SE REVOCA I,q, RESOLUCTÓN N' 227 DEFECHA 1I DE FEBRERO DE 2022 DICIADAPORT¿.
PMECCTÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE I..A TVIARCA'BUTTERFLY
CANNON", CIASE 33, EXPEDIENTE N' 69980/2022, SOLICTTADA POR BlccAR & LEITH, Uc. -------

Asunción, 17 400 2026

MSTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de BIGGAR & LEITH,

Llc. contra la Resolución N' 227 de fecha ll de febrero de2022, dictada por la Dirección de Marcas, y,--------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de octubre de 2O22 se presenta el representante convencional de BIGGAR & LEITH,
Llc., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 227 de fecha l1 de febrero de 2022,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación inteqpuesto

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, el representante convencional de BIGGAR & LEIT}I, Llc.
expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agraüos y llama autos para resolver
en fecha 22 de mayo de2026.----

CONSIDERANDO:

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

CiANNON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3j. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominación 2019-1942954 CANON Clase 33 Registro 489197 Titular Canon Kabushiki Kaisha

[JP] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al artículo 6p de Ia Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)' 

-------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, sobre el particular, a la
Señora Directora, informamos gue la marca "CANON", clase 33, Registrada con el N' 489197, ha sido
cancelada en fecha 22 de Octubre de 2O25..//.. Que en consecuencia como bien puede corroborarse ya no
existen moüvos que obstruyan a la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada por mi
mandante " (...)-------- -

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" 489197 de la marca "CANON" a

nombre de Canon Kabushiki Kaisha [JP]se encuentran con Estado Administrativo: Cancelada; en ürtud del
Oficio ]udicial ingresado bajo entrada N' 2589601 y que dispuso la inscripción de la S.D. N'448 de fecha 18

de julio de 2025, cuya parte resolutiva copiada textualmente dice: "1., HACER LUGAR a la demanda

promovida por BIGGAR & LEITH LLC contra CANON KABUSHIKI KAIXHA, sobre cancelación de registro
marcario por falta de uso, en consecuencia, disponer que la marca CANON, clase 33, Reg. N" 489197 que es

la renovación del Reg. N" 328349, inscripta en la clase 3i, a nombre de la firma
la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual..- -----------

nir tccto$ uftl¡.
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ResoruciónN. A7 16
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUc¡óN N'659 DE FEcHA 19 DE ABRIL DEzozz,DIcrADApoRLA
om¡cclót¡ DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGIsTRo DE LA MARcA "AIMA y
ETIQUEffi, CLASE 12, H(PEDIENTE N' 3046I/2021, SOLICITADO pOR AIr,fA TECHNOLOGY cROUp CO.
LrD.,--------

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

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico, ortografico y fonético, entre la marca base de rechazo
"FlAlMA Y ETIQUET§ y la solicitud de registro de la marca'AIMAY ETIQUE-IA', se evidencia que la marca
base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a

conünuación:------------

A IMA

Harma
(solicitada)

(marca base de rechazo)

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

Asimismo, el examen comparativo de los signos revela que la denominación solicitada AIMA
reproduce prácticamente la totalidad de la estructura denominativa del antecedente FIAIMA,
diferenciándose únicamente por la ausencia de la letra inicial "Hn, circunstancia que resulta insuficiente
para dotar al signo pretendido de individualidad propia. Debe recordarse que la letra "H" carece de
sonoridad en el idioma español, por lo que desde el punto de vista fonéüco ambas expresiones producen
una impresión auditiva prácticamente idéntica. Desde el aspecto visual, ambos signos comparten la misma
secuencia predominante de letras A-I-M-A, idéntica longitud y similar configuración gráfica, mientras que
conceptualmente ninguno de ellos posee un significado conocido para el consumidor paraguayo que
permita neutralizar las marcadas semejanzas denominativas. Que, el análisis marcario debe realizarse
atendiendo a la impresión de conjunto que producen los signos y no mediante una comparación
fragmentada de sus elementos. Bajo dicho criterio, el consumidor medio, que no[nalmente conserva un
recuerdo imperfecto de las marcas, dificilmente advertirá la diferencia consistente únicamente en la
presencia o ausencia de una letra muda al inicio de Ia denominación, siendo en extlemo
asocie ambos signos a un mismo origen empresarial o considere que uno constituye ungÍ
comercial del otro. -------!----

que
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Resorución." j7 1 0
POR LA CUAL SE CONFIR]VIA I.A, RESOLUCTÓN N' 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DEaOaa,DICTADAPORLA
pnpcctóN DE MARcAs, EN EL HGEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I-A. N,fARcA 'AIr,fA y
ETIQUE"IA', CLASE 12, EXPEDIENTE N" 3046U2021, SOLICITADO POR AII,IA TECHNOLOGY GROUP CO.

Asunción, 17 AGo 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AIMA
TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. contra la Resolución N' 659 de fecha 19 de abril de 2O22, dictada por la
Dirección de Marcas, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de AIMA TECHNOLOGY

GROUP CO. UID. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 659 de fecha 19 de abril de2O22,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de seüembre de 2O22 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 27 de setiembre de 2022, el representante convencional de AIlvlA TECHNOLOGY

GROUP CO. UID. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de marzo de

2024.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "HAIMA", registrada con el
número 472837, Clase 12, a favor de HAIMA INVESTMENT GROUP CO., LTD. (CN) Comentario: Que ambas

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6e de la

Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado».-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) "Dentro de la resolución
impugnada se denota que la misma ha surgido de un estudio ligero y superficial de los elementos que
conforman la misma.'...//...'Por lo arriba expuesto, se puede notar la amplia diferencia entre los productos
que cubre la marca antecedente y la de mi cliente, es asÍ que la solicitud de mi principal y la marca base

antecedente no pueden ser consideradas como similares, puesto que cubren productos diferentes en el
mercado, ya que la solicitud de mi titular cubre productos especÍfrcos que no tienen relación alguna con la

marca de referencia, por lo que no causarÍa confusión alguna por parte del público
consumidor."...//....lgualmente, si bien ambas fueron solicitadas en la clase 12, el examinador puede notar la
diferencia entre una y otra marca, puesto que la marca solicitada por mi principal se enfoca en la
producción de motocicletas, triciclos y bicicletas eléctricas, mientras que la marca HAIMA Registro N'
472.837 cubre productos relacionados a las pafies de un automóvil y lo relacionado a ello. Por lo que se

puede percatar que ambas marces son diferenfes en cuanto a su naturaleza, finalidad prevista, método de
ttso, como así también son disüntas en la producción de tecnología, precios de productos y tienen
totalmente diferentes canales de distribución."...//..."AsÍ también la naturaleza del'público consumidor'de
las motocicletas y bicicletas eléctricas 'AIMA'. Se trata de un público especializado, que presta particular
atención al momento de adquirir un artículo, y que jamás confundiría un 'automóvil y bicicleta
con el tipo de productos que ofrece la marca antecedente que serian automóviles y part'
ello.'(...)".---
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Resorución."1)7 16
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DEzozz,DIgrADApoRrA
pnncctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE L-A MARcA "AIMA y
EflQUEIA" CLASE 12, EXPEDIENTE N'3046U2021, SOLICITADO POR AII4A TECHNOLOGY GROUP CO.

LrD.,--------

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

refiere a las marcas idénücas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el
poder de excluir a oüos en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de
coexistencias, no es la única.ú Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más
habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o

terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "L)mus" y "DomLts"
(524), 'Bretón" y "Eretón' (532), "Máxima" y "Maxim's' (537).8 De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo

Así, tampoco resulta atendible el argumento relativo a la existencia de registros concedidos en el
extranjero. Conforme al principio de territorialidad que rige el derecho marcario paraguayo, los registros
obtenidos en otras jurisdicciones no Beneran automáticamente un derecho preferente para obtener el
registro en el Paraguay cuando existe un impedimento derivado de un derecho marcario preüamente
registrado y vigente en el país. El artÍculo 18 de la Ley N' 1294198 reconoce garantías al titular de una marca
registrada en el extranjero, pero no elimina Ia obligación de verificar la registrabilidad del signo frente a los
derechos preexistentes en el territorio nacional ni constituye una excepción a las prohibiciones relativas
previstas en la propia l"y.----------

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

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2s inciso 0
y ArtÍculo 6s de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las

mismas.

ArL le

ArL 2e

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 659 de fecha 19 de de abril de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca 'AIMA Y ETIQUEIA',
clase 12, Expediente N' 30461/2021, solicitada a nombre de AIlvlA TECHNOLOGY

ArL3E NOTTFÍQI.JESE..-..---.--

'"DERECHO DE MARCAS" - forge Otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2ol7
I "DERECHO DE MARCAS" - lorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT

Utrctcrór \ci
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Resorución..{f t ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N" 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DEaOaa,DICTADA POR LA
PMTCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA 'AIMA Y
mQUEtA',, CLASE 12, EXPEDIENTE No 3O46U2O21, SOLICITADO pOR AIMA TECHNOLOGY cROUp CO.
LrD.,--------

Que, desechando el análisis gráfico, fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de
determinar la disüntividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos
que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 12 con la cobertura de los
"Todos los aftÍculos de la clase 12, comprendiendose entre ellos portaequipajes (bacas)para vehiculos,
ciclo-cars, automóvile,s, cñasls (vehiculo), ruedas (vehiculo), vehÍculos para locomoción terrestre, aérea,
acuáüca o ferroviaria, motores para vehiculos ferresfres, carrocerías de automóviles, cubiertas para ruedas",
mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes p¡oduslos
de la clase 12: "VehÍculos eléctricos; motocicletas, automóviles; bicicletas; bicicletas eléctricas; triciclones
eléctricos; neumáticos para ruedas de vehiculos; dispositivos antirrobo para vehiculos; bocinas para
vehículos; marcos de bicicletas; carros; motocicletas eléctricas; montacargas,'sr7,Lnes de bicicleta; uniciclos
auto-balanceados; scooters eléctricos auto-balanceados; scooters auto-balanceados, marcos para vehiculos
a motor de dos ntedas; carocerias para vehÍculos; bicicletas eléctricas plegables; asientos de seguridad para
niños, para uso en vehÍculos,'scoofers de empuje [vehículos];bombas para neumáticos de bicicleta.", existe
una identidad plena en cuanto a la clase y la cobertura de los productos de la marca solicitante y la marca
base de rechazo.

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

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

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

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



OIRECCIÓN NACIONAL OE

V :\PROPIEDAD
\U nTELECTUAI

PARAGUAY

, \ GOBIERNO NU,

5# pnnecuAY ¡ rrnnecyÁt
I REKUAI

ResoluciónN" 17
poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUcróN Ne 1037 DE FEcHA 28 DE JUNIo DEzoz3, DISTADA poR LA
prnecctóN DE tvrARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLICmuD DE REGISTRo DE LA r,fARcA "cAnAñA
PUNIA YBATE S.RL.", CLASE 35, EXPEDIENTE NO 917012022, SOLICMADO POR CA&Á\ÑA PUNTA YBATE
S.R.L.

Que, tal como lo expresa el Art. t de la Ley N' I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

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

derecho a constituir una marca.

Que, en tal senüdo, las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad
Intelectual establecen que la comparación entre marcas debe efectuarse apreciando la impresión de

conjunto que producen sobre el consumidor, de manera sucesiva y no simultánea, evitando descomponer
artificialmente sus elementos constitutivos, pues es precisamente la percepción global del signo la que
determina su capacidad distinüva y su eventual aptitud para coexistir con registros
anteriores.-

Que, en primer término, corresponde analizar si la solicitud de registro cuya denegatoria se recurre se

encuentra efectivamente comprendida dentro de la prohibición prevista en el artículo 6' de la Ley N'
1294198. Para ello, el examen de confundibilidad no puede limitarse a la coincidencia de un elemento
parcial de las denominaciones enfrentadas, sino que debe realizarse sobre la impresión general que los
signos producen en el consumidor medio, apreciándose en su conjunto, de forma sucesiva y atendiendo a

todos los elementos denominativos, gráficos y conceptuales que los integran, conforme a las Directrices
para el Examen de Marcas adoptadas por esta Dirección Nacional.

Que, efectuado dicho análisrs integral, esta Dirección General advierte que la solicitud 'CABAÑA
PUNTA YBATE S.R.L.' presenta una estructura marcaria significativamente distinta de la marca antecedente
'YVATE'. En efecto, la denominación solicitada se encuentra conformada por la combinación de los

vocablos'CABAÑA','PUNTA','YBATE' y la abreviatura societa

Que, igualmente debe tenerse presente que la denominación "CABAÑA pUNfe YBATE S.R.L.'

identifica a la persona jurídica solicitante y constituye su nombre comercial, protegido por los artículos 72 y
siguientes de la Ley N' 1294198. El artículo 72 delaley de Marcas establece que: "El nombre comercial podrá
estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social
adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es

necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".Por otro lado,
el artÍculo 75 especifica que: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". En este contexto, al

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

Que, asimismo, corresponde considerar el principio de especialidad marcaria, con

rirl

protección conferida a una marca debe analizarse atendiendo a los productos o servicios
!ropied

lntelecmal
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ns lo37 DE FEcHA 28 DE IUMo DEzoz3, DISTADA poR LA
PMECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE REGISTRO DE I.A, MARCA "CABAÑA
PUNIA YBATE S.R.L.", cLASE 35, EXPEDIENTE N. 9I7Ol2022, SoLIcITADo PoR cegAÑe PUNIA YBATE
s.R.L.-------

Asunción, l7Á00 nl.6

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CABAÑA PUNIA
YBATE S.R.L, contra la Resolución Ns 1037 de fecha 28 de junio de2023, dictada por la Dirección de Marcas,
y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 3l de julio de 2023 se presenta el representante convencional de CAnAÑA PUNTA
YBATE S.RL, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1037 de fecha 28 de junio de
2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 14 de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de2O23, el representante convencional de CARAÑAPUNIAYBATE S.RL,
expresó agravios. Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 30 de octubre de2O23.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2017-1791422 Denominación WATE Clase 25 Registo 511535 Titular S¡hce¡e Sociedad Anonima [PY]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de
conformidad al artÍculo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado
(...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) manifestando que la resolución
recunida incurre en una apreciación fragmentaria del signo solicitado, aislando únicamente el vocablo
YBATE", cuando el examen de registrabilidad debe recaer sobre la marca en su conjunto, conforme a los
principios consagrados por la Ley N" 1294/98 y las Directrices para el Examen de Marcas de esta Dirección
Nacional. Sostiene igualmente que la denominación 'CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.'constituye la razón
social y el nombre comercial de la empresa recurrente, protegidos por la legislación marcaria; que la misma
denominación ya ha obtenido registros en diversas clases internacionales; que los servicios distinguidos en
la Clase 35 difieren sustancialmente de los productos protegidos por la marca antecedente en la Clase 25;y
que las diferencias denominativas, gráficas y conceptuales existentes entre ambos signos excluyen
razonablemente cualquier riesgo de confusión o asociación para el consumidor medio
(...)"--- -- ----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedencia o

l'.r,.

'i::

interpuesto -----------l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N¡E IO37 DE FECHA 28 DE JUNIO DE}O}3,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE \,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE I.A MARCA "CARAÑA
PUNIA YBATE S.RL.", cI.AsE 35, EXPEDIENTE N. 9IIoI2o22, SoLIcTTADo PoR c¡naÑe PUNIA YBATE
s.R.L.-------

denominación social completa, la marca antecedente consiste únicamente en un vocablo aislado,
circunstancia que genera percepciones claramente diferenciadas dentro del tráfico comercial.

Que, en consecuencia, valorados conjuntamente los aspectos denominativos, gráficos, conceptuales,
Ia protección conferida al nombre comercial de la recurrente, el principio de especialidad y los
antecedentes registrales existentes, esta Dirección General concluye que no se encuentra configurado un
riesgo real de confusión ni de asociación susceptible de inducir al consumidor a creer que los servicios
distinguidos por la marca solicitada provienen del mismo origen empresarial que los productos amparados
por la marca antecedente. ------------

Que, igualmente, resulta pertinente señalar que la sola coincidencia parcial de uno de los vocablos
que integran dos signos marcarios no consütuye, por sí misma, fundamento suficiente para denegar un
registro, pues el examen de confundibilidad exige valorar todos los factores concurrentes en el caso
concreto. En ese senüdo, tanto la doctrina especializada como las Directrices para el Examen de Marcas de
esta Dirección Nacional reconocen que la apreciación debe recaer sobre la impresión general producida
por los signos, considerando su estructura, composición, significado, presentación gráfica, naturaleza de
los productos o servicios y el público consumidor al cual se encuentran

Que, la Resolución recurrida sustentó el rechazo exclusivamente en la semejanza existente entre los
vocablos "YBATE' e "YVATE", sin desarrollar un análisis respecto de la incidencia que poseen los restantes
elementos integrantes de la marca solicitada, ni valorar las diferencias gráficas de las etiquetas, la naturaleza
de los servicios distinguidos, la protección derivada del nombre comercial de la recurrente y los
antecedentes registrales ya concedidos por esta Administración. Tal circunstancia evidencia una
motivación insuficiente para concluir que la solicitud se encuentra comprendida dentro de la prohibición
prevista en el artÍculo 6" de la Ley N' 1294198.

Que, asimismo, esta Dirección General estima relevante destacar que la finalidad del sistema marcario
no consiste en impedir el registro de todo signo que presente alguna similitud con otro previamente
registrado, sino únicamente de aquellos cuya coexistencia sea objetivamente apta para inducir a error o
confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios distinguidos. La protección
conferida por la legislación marcaria debe armonizarse con los principios de libre competencia, libre acceso
al registro y tutela efectiva de los derechos de propiedad industrial, evitando interpretaciones
excesivamente restricüvas que limiten injustificadamente el acceso al registro de signos suficientemente
distinüvos.-

Que, en elpresente caso, la coexistencia entre la marca antecedente 'WATE" y la solicitud'CABAÑA
PUNTA YBATE S.R.L.' no aparece susceptible de generar un riesgo cierto de confusión, atendiendo a Ias

diferencias denominativas, gráficas y conceptuales analizadas precedentemente; a la distinta naturaleza de
los productos y servicios distinguidos; a la protección jurÍdica del nombre comercial de la recurrente; y a la
existencia de regishos previamente concedidos sobre la misma denominación, circunstancias que,
apreciadas en forma conjunta, permiten concluir que el signo solicitado posee aptitud distintiva suficiente
para acceder al registro solicitado.

Que, por consiguiente, esta Direcctón General discrepa con la conclusión alcanzada
de Marcas en la Resolución N' lO37 de fecha 28 de junio de 2023, de tener por rebhazad-?
autos. ------:--------iTiá
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN Ne lo37 DE FEcHA 28 DE IUNIo DEaI¿3,DICTADA poR LA
omecctóN DE N4ARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE LA MARcA "cAnAñA
puNrA yBATE s.RL.", CLASE 3s, EXPEDIENTE N' 9t7o/2022, soLIcrTADo poR ceneña PUNTA yBATE
s.R.L.-------

el caso de autos, la marca antecedente "WATE" protege productos comprendidos en la Clase 25, mientras
que la solicitud objeto de examen pretende distinguir servicios de Ia Clase 35, consistentes en servicios de
comercialización, importación y exportación. Si bien ambas clases pueden guardar cierta vinculación
económica, dicha circunstancia no determina automáticamente la existencia de confundibilidad, siendo
indispensable verificar si el consumidor razonablemente podrá atribuir un origen empresarial común,
extremo que no se encuentra acreditado en el presente expediente

Que, otro aspecto de singular importancia consiste en que la propia Administración ha reconocido
previamente la aptitud distintiva del signo 'CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.', concediendo registros sobre la
misma denominación en distintas clases del nomenclador internacional, conforme surge de los
antecedentes acompañados por la recurrente. Si bien cada solicitud de registro conserva autonomía
respecto de las demás, el principio de seguridad jurÍdica exige que la Administración mantenga
uniformidad en sus criterios cuando las circunstancias de hecho y de derecho permanecen
sustancialmente inalteradas. La existencia de registros previamente concedidos constituye, por tanto, un
elemento objetivo que demuestra que el signo ha sido considerado suficientemente distintivo y apto para
coexistir con otros derechos marcarios preexistentes. -----------

Comparación gráfica de las marcas:

N4ARCASOLICNANTE MARCA BASE DE RECFIAZO

CABAÑA PUNTA YBATE 
'.R.L.

Que, desde el punto de vista visual, las diferencias entre ambos signos resultan igualmente relevantes.
La marca solicitada incorpora una eüqueta acompañada de la denominación "CABAÑA PUNTA YBATE

S.R.L.", dispuesta mediante una composición gráfica que identifica a la empresa solicitante. Por su parte, la
marca antecedente presenta una configuración sustancialmente distinta, consistente en la denominación
'YVATE' representada con tipografia negra dentro de una figura oval, sin compartir elementos gráficos,
cromáticos ni de diseño con la marca cuya registrabilidad se analiza.--

Que, precisamente, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que cuando los signos
contienen elementos figurativos relevantes, éstos deben ser ponderados conjuntamente con los elementos
denominativos, pues la percepción del consumidor recae sobre la totalidad del conjunto marcario y no
únicamente sobre una de sus palabras. En el caso de autos, la fuerte carga visual de la eüqueta solicitada
constituye un elemento diferenciador adicional que reduce significativamente cualquier posibilidad de
error respecto del origen empresarial de los servicios distinguidos.-------------

Que, desde la perspectiva
Mientras la marca solicitada

conceptual, tampoco se advierte idenüdad entre

Vvote

identifica inequÍvocamente a una empresa
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN Ns 1037 DE FEcHA 28 DE JUMo DEzoz3,DrcrADA poR LA
onEcclóN DE N,IARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE tá, MARcA "cABAñA
PUNIA YBATE S.R.L.,, CLASE 35, EXPEDIENTE N. 9I7Ol2022, SoLIcTTADo PoR cegAÑa PUNTA YBATE

Que, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad conforme a las disposiciones de la Ley N' 1294198, a los principios generales del Derecho
Marcario y a las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual,
esta Dirección General concluye que el signo solicitado reúne las condiciones necesarias para acceder al
registro, no encontrándose comprendido dentro de las prohibiciones legales invocadas como fundamento
de la resolución recurrida.----------

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

Art. le

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución No 1037 de fecha 28 de junio de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca
"CABAÑA PUNIA YBATE S.RL.", Clase 35, Expediente N' 9170/2022, solicitada a

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------
a ljameia

,.piedad Inrc/ecru,,i
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poR L¿, cuAL sE oRDENA EL EMpLAzAMIENTo pARA LA sUBSA¡.¡ACróN Notnmer o DocUMENTAL,
EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCI.A INDMDUALIZADA CON EL A TA N" 2160282, EN EL REGISTRO
N" 4A4242 DE I.A MARCA "FOCKER", CI.ASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA

emergentes previstas en la Ley. Y al tratarse de una transferencia nacional, la misma debe ser realizada en

Escritura Pública, razón por la cual deberá presentarse dicha escritura, para ser redactada deberá contener
o mencionar los certificados pre escriturarios, conforme las leyes nacionales que así lo establecen para tal
efecto.

Que, el representante convencional de RICARDO IUAN ENRIQUE GOMEZ MALDONADO, en su

escrito de expresión de agravios manifiesta: "(...)La CESIÓN DE DERECH)S Y ACCIONES que nos ocupa,

no encaja en la hipótesis de los presupuesfos del ArL 280 del C.O.l., atendiendo que lo transmitido son los
derechos personales de MARCOS GÓMEZ en su carácter de CEDENTE, para que RICARDO GÓMEZ, como
CESIONARIO, pueda llevar adelante la acción real. en los términos de lo convenido en elreferido contrato
que, a su vez, debe ser cumplido de buena fe y someterse como a la ley misma, según el art. 715 del C.C.

Fijese, señora Directora, para nada se pidió, a priori, la inscripción de alguna Escritura Pública de
TRANSFERENCIA, citada erróneamente por la Oficina de Actos Jurtdicos, menos aún que se refiera a un
acto de transmisión de derechos reales .../... se ha incurrido en un claro error de apreciación, que
demuestra confusión en los conceptos y principios básicos para diferenciar lo que efectivamente
constituye un derecho personal que el titular HIPOTÉTICAMENTE, pudiera tener sobre un derecho, en
este caso, marcario, y no precisamente, la trasmisión de un derecho real, CONCRETO, sobre la cosa o un
bien registrable, derecho personal, adquirido a través de un contrato fehaciente otorgado mediante
Escritura Púbhca. En primer lugar y de las constancias de autos surge que, quien presentó ante la Dirección
a Vtro. digno cargo, no es precisamente el Escribano Público, como sujeto obligado delArt. 280 del C.O.J.,

sino el señor Ricardo Gómez en su carácter de CESIONARIO, munido de un mandato del CEDENTE para
que, colocándose en su grado de prelación y privilegio, respecto al derecho cedido, el MANDATARI) .

CESIONARIO realice cuantos más actos pudiera realizar como si fuera el mismo cedente o mandante,
obviamente asumiendo obligaciones en dicho sentido. No podemos perder de vista que el CONTRATO DE
CESION de derechos y acciones, agregado a estos autos, aunque resulte oneroso, bajo circunstancia alguna
significa VENTA DE UN DERECHO REAL, de un bien REGISTRABLE .../... Uuy por el contrario, en el
presente caso el CEDENTE, cedió o vendió, sólo los derechos y tal vez acciones que le corresponde, o,

HIPOTETICAMENTE, ]C PUDIERA CORRESPONDER, -VER PRIMERA CLAUSULA- y eI CESIONARIO,
obviamente lo aceptó en dichas condiciones para que, sólo, en adelante, subrogado en aquellos derechos y
acciones, realice cuantos más actos sean necesarios para realizar el acuerdo arribado .../... Es por ello que,
como en el caso de autos, el CESIONARIO, como primer acto en el cumplimiento del mandato recibido,
pidió y obtuvo el Certifrcado de Condiciones de Dominio, Acto, que, a su vez dejó expedita la vÍa para su
inscripción, y asi hacer valer para terceros(...)

Que, esta Dirección General como medida de mejor proveer solicitó dictamen a la Dirección General
de Asesoria JurÍdica de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, del cual resulta el Dictamen
DGAJ-DINAPI N'39/202ó, que dice: "(...)la Ley N" 879/81 "Código Organización fudicial" .../... establece de
manera imperativa que el notario debe recabar y tener a la vista el certificado de condición de dominio
antes de otorgar escrituras que transmitan o modifiquen derechos registrables. La omisión de dicho
recaudo en la Escritura de Contrato de Cesión de Derechos y Acciones del 23 de mayo de 2O19 vicia al
instrumento presentado de una deficiencia formal - documental originaria y en consecuencia,.no es
inscribible de manera directa en el estado en que fue presentada; no obstante, en virtud del Principio de
Legalidad y Tutela Administrativa Efectiva, la deficiencia configurada constituye un vicio formal
subsanable y no determina el rechazo automático o in limine de la solicitud. En lo que respecta a la'cesión
o trasmisión", a cÍiterio de esta Dirección General, en la legislación de la República del Paraguay no existe
una diferencia de fondo entre ambos conceptos cuando se trata de traspasar la titularidad de una marca
registrada ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), ya que la l"ygili,
cesión o transmisión para referirse al cambio de dueño o titular. El contrato es

la escritura pública es la forma obligatoria que este debe adoptar. El

ra Gener{ Inrerina
i 6eneral de propíldrd Induurial
N¡cion¡l de Prnii",l,¡ 1",,t..,,..r

privado o negocio jurídico donde el titular actual (cedente) transfiere sus
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POR I.¿. CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTo PARA LA SUBSANAcIÓN NoTARIAL o DocUMENTAL,
EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDMDUALIZADA CON ELACIA N'2160282, EN EL REGISTRO
N" 4U242 DE LA MARCA "FOCKER", CI.ASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA.

Asunción, 1 B AC0 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RICARDO IUAN
ENRIQLJE CÓtUfZ MALDONADO contra la providencia de fecha 18 de julio de 2022 dictada por el

Departamento de Actos JurÍdicos y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de RICARDO JUAN
ENRTQUE GOMEZ MALDONADO, e interpone recurso de apelación contra la providencia de fecha l8 de
julio de 2022 dictada por el Departamento de Actos Jurídicos.

Que, en fecha 09 de agosto de 2022 el Departamento de Actos Jurídicos dicto la providencia:
"Remitase a la D.G.PI., en virtud al recurso de apelación interpuesto. Conste." --

Que, en fecha 15 de septiembre de2O22 esta Dirección General dicta la providencia "Exprese agravios
el Apelante. " 

----------

Que, en fecha 11 de abril de 2023 el representante convencional de RICARDO IUAN ENRIQUE
GOMEZ I,fALDONADO expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 06 de mayo de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la providencia de fecha 18 de julio de 2022, dictada por el Departamento de Actos JurÍdicos,
dice: Aten ta a los términos que antecede habiéndose presentado el escrito con N" 2244258 con respecto a
la condición de dominio la cual se obvio solicitar para la formalización de la transferencia N" 2160282, de la
marca formalizada entre MARCOS GOMES DA SILVA (CEDENnD y RICARDO CÓUqZ MALDONADO
(CESIONARIO); solicitada por elAbg. Gustavo González, conforme a la Escritura Pública N" 14 de fecha 23

de mayo de 2019. Y habiéndo solicitado con posterioridad dichos certificados de condición de dominio, y a
fin de proseguir con la toma de razón en los registros pertinente,t es necesaria la formalización de la
ESCRIruRA COMPLEMENTARIA. Además, que de conformidad a lo estipulado en el manual de
procedimientos de la Dirección de la Propiedad Intelectual en lo concerniente al Departamento de Actos

JurÍdicos, el mismo refiere diciendo que: Para las TRANSFERENCIAS en el territorio de la república: "que el
acto conste en Escritura Pública debidamente extendida con las formalidades exigidas en el Código de\r Organización Judicial y demás normas aplicables a la materia, pudiendo tratarse del documento original o
copia autenticada por escribanía del mismo. Dicho párrafo precedente, se encltentra en concordancia con
lo estipulado en la LEY N" 29Oi: QUE MODIFICA LA LEY N' 1838/01, QUE MODIFICA EL ARTíCULO 28O DE
LA LEY N" 879 DEL 2 DE DTCIEMBRE DE 1981 "CÓD\GO DE ORGANIZACIÓN IUDTCIAL" EL CONGRESO DE
LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE L E Y: Atticulo 1".- Modificase la Ley Ne 1838/01,

QUE MODIFICA EL ART\CULO 280 DE LA LEY Ne 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 "CODIGO DE
ORGANIZACION JUDICL4L", que queda redactado de la siguiente manera: "Art. 280.- Ningún escribano
podrá extender, aunque las partes lo soliciten, escritura alguna que
derechos reales, sin tener a la vista el certificado expedido por el Jefe de
que conste el dominio del bien y las condiciones actuales, sin

rrcció¡ Nacio¡al de Propiedad Inrelenual
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EN LA SOLICITT'D DE TRANSFERENCI,A INDMDUALIZADA CON ELACIAN'2160282, EN EL REGISTRO
N" 4il242 DE I-A I,ÍARCA "FOCKER', CLASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA.

Art.4e ENCOMENDAR al Departamento de Actos Jurídicos de la Drrección General

de Propiedad Industrial, la elaboración y presentación de un a las

diligencias ordenadas en estos autos a esta Direcgid*q&g¡al. --

ora Genet
r Genetel de l

N¡cional dc
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POR LA CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN NOTARIAL O DOCUMENIAL,
EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCI,A INDMDUALIZADA CON EL ACTA N" 2160282, EN EL REGISTRO
N" 4U242 DE LA MARCA "FOCKER", CLASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA.

la marca a otra persona (cesionario), de forma total o parcial, a título gratuito u oneroso, en tanto que la
escritura de transferencia es la materialización formal e instrumental de ese contrato y debe efectuarse
obligatoriamente por escritura pública ante un escribano .../... los escribanos públicos tienen la obligación
legal imperativa de obtener del registro correspondiente el certifrcado donde conste el dominio y sus
condiciones antes de autorizar escrituras que trasmitan o modifiquen derechos reales o bienes registrables,
siendo sustancial requisito la emisión del certificado de condición de dominio expedido por la Jektura de
Actos /urídicos. N haberse formalizado la escritura del año 2019 sin contar con el certificado de
condiciones de dominio, el acto padecÍa de una inobservancia de los requisitos formales/documentales
exigidos para su registro. En consecuencia, a criterio de esta Dirección General de Asesoría Juridica, no es

viable procedimentalmente conceder la inscripción de forma inmediata en el estado actual en que fue
otorgada las escritura. Sin embargo, no corresponde el rechazo directo o in limine de la transferencia, sino
dar conünuidad al trámite, sujeto a emplazamiento para subsanación(...)" ------

Que, esta Dirección General considera perünente el emplazamiento recomendado, a fin de que el

solicitante en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, de conformidad a lo establecido en el Art. 2
inciso "i" del Reglamento Técnico Registral del Departamento de Actos furÍdicos aprobado por Resolución
DINAPI N" 609/2025, proceda a la subsanación notarial o documental de la condición de dominio del
registro de la marca "FOCKER" individualizada con el N' 464242, a fin de proseguir con los trámites de la
inscripción, o en caso de inacción del solicitante o vencido el plazo perentorio, se efectúe el archivo de las

actuaciones, de conformidad a los artículos 2 inciso "'"r y 19 inciso "a"2 del Reglamento Técnico Registral. -

Art.ls

Art.2e

PORTANTO,
I.á. DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

ORDENAR al Departamento de Actos furÍdicos la emisión de una Notificación para la
subsanación notarial o documental de la condición de dominio de la marca "FOCKER",

Registro N" 464242, clase 12.

REMHR estos autos al Departamento de Actos JurÍdicos dependiente de la Dirección
General de Propiedad Industrial, a los efectos de la Notificación ordenada en elArt. 1' de
la presente Resolución

Art.3e ESTABLECER que en caso de subsanación notarial o gan
los trámites de inscripción, o en su defecto o vencido el las

actuaciones de la presente solicitud. 
---------------

ral Interina
Industr'ial

Intrlectual

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Reglamento General Técnico Registral del Departamento de Actos fuldicos.
'A¡dcr.¡Io 2". De las presentaciones. Las solicitudes de inscripción de actos jurídicos deberán ser presentadas en la mesa de entrada, utilizando los
formularios habilitádos para cada caso, y cumpliendo con lós requisitos esiablecidos en la ley, sú decreto reglamentario y el presente reglamento [...] i) Si la
documentación presentada no cumple con las formalidades requeridas, el solicitante tendrá un plazo de diez días hábiles para subsanarlas, contado a
partir del día hábil siguiente de la observación. Si al vencimiento de ese plazo no se han cumplido las formalidades, el trámite se archivará
automáticamente por el solo transcurso del plazo establecido(...)"
Disponible en: https://www.cljnapi.gr:r,. p) /portal/r,J/l;ropiedad-industrial/gestiones-arlm inistrativas/actos- jrrrid icos/
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Reglamento General Técnico Regishd del Departamento de Actos Juldicos
'A¡dculo 19. Archivo del trámite. Se ordenará el archivo de los antecedentes en los siguientes casos: a) Cuando no se subsanen los requisitos formales
dentro del plazo establecido(...)"
Dtsponible en: https://w,w'w.dr napi.gov,py/portal/r,3/prr:piedad -ind ustn al/sestion es-adml n rstr¿ trvas/ac tos-tu l rd icos/

del solicit

DilffinGcneral
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"COMMERCE"; "SUPERMARKET"; "AGROCOM"; "POS SUPERMARKET", esto resulta insuficiente para

evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores

suelen identificar a las marcas. El elemento preponderante de las marcas en pugna es, a todas luces,

CENTURY. De dichas extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que

al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es muy

similar, como puede notarse en el siguiente cotejo:

"CENTURYCOM Y ETIQUETIT, clase 38 (marca solicitada)

"SISTEN{ASCENTURY, clase 35, Registro N" 589404 (marcas oponentes)

"CENTURY SYSTEMS", clase 09, Registro N' 514363

"CENTURYNEXP, clase 09, Registro N" 583052

"CENTURY COMMERCE', clase 09, Re gistro N' 6143 6 8

"CENTURY SUPERMARKEP , clase 09, Re gistro N' 614367

"CENTURY AGROCOM", clase 09, Re gistro N' 614366

"CENTURYPOS SUPERMARKEf, clase 09, Registro N" 602247

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna

"CENTURYCOM Y ETIQLJETA" (marca solicitada) y "SISTEMASCENTURY", "CENTURY SYSTEMS",

"CENTURY NEXT, "CENTURY COMMERCE", "CENTIJRY SIJPERMARKET, "CENTURY AGROCOM",
"CENTURY POS SLJPERMARKEP (marcas oponentes), por las significativas similitudes visuales y auditivas,

resultan indudablemente confundibles.

Que, la marca solicitada "CENTURYCOM" se encuentra compuesta por un vocablo y el dominio
".COM". Respecto al dominio ".COM',las Directricesr establecen expresamente que los dominios genéricos

de nivel superior (TLD) como n.com" designan un campo genérico en el ámbito de internet y son

considerados neutros y no disüntivos al momento de evaluar una marca, el uso de ".com" simplemente
indica que los servicios se pueden obtener en línea, por lo que no le confiere ninguna disüntividad al signo.

Que, respecto a las marcas oponentes, se aprecia a simple vista que el elemento preponderante en

todas ellas es "g,W!y": "SISTEMASCENTURY, "CENTURY SYSTEMS', "CENTURY NEXT", "CENTURY

COMMERCE", "CENTURY SUPERMARKET", "CENTURY AGROCOM", "CENTURY POS SUPERMARKET". DE

lo expuesto, podemos colegir que la oponente posee una "familia de marcas" con el vocablo "CENTURY".

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

establecen: "Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad
de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de
marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del paÍs; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de
marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunesy
misma percone. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o

adquirido carácter disüntivo a través del uso constante o la publicidad en el pat§,,
.ra.

especÍficos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la .

rc-Effi

ala

aldo

1 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Diracti(es paru el examen de murcus en Paraguay.Í
htqrs://ri'wri,.di napi.gov.py/fortal/i,-li propicdad-induslrial/nlarcasklircctriccs
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directn ces para el examen de marcas en Paraguay
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comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)'2.
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análisis completo, se concluye que las marcas presentan diferencias suficientes en cuanto a su apariencia,
pronunciación y público objeüvo. La coexistencia pacÍfica es posible, como lo determinó la Resolución N"
77 de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. No solamente las marcas se diferencian por sus
elementos uisuales y fonéticos, sino además por las clases que protegen. La Sra. Directora no puede obviar
que TODAS las marcas que protege CENTURY SYSTEMS S.R.L. han sido registradas y solicitadas para la
clase 9 y j5. No así para la clase j8, y el simple hecho que la contraparte suponga que los consumidores y
clientes confundirán uno por otro, debe ser probado y no solo afirmado. Es fácil y oportuno suponer que
un cliente confundirá un servicio por otro, sin demostrarlo con pruebas verídicas que demuestren que esta
situación se produce de facto. Ninguno de los oponentes ha demostrado en el transcurso de estos autos tal
situación ( ..) - - - - - - -- - -

Que, contesta la expresión de agravios la representante convencional de la parte solicitante (en la
oposición N' 1880914): "(...) el término 'COM' de mi mandante, otorga gran distintividad, por el hecho de
pronunciarse con dos vocablos más ("" . IPUNTO] y "COM" . [COM]), sonando completamente diferente a

cualquiera de las marcas base de la oponente que se encuentran registradas, además de la etiqueta
distintiva que nada de similar tiene con las marcas oponentes, sin mencionar la diferenciación entre clases
9, j5 y i8, y por sobre todo, que se enfocan a un público completamente distinto y ofrecen servicios
plenamente distinguibles unos de otros. La contraparte pretende instaurar el fallo de la A-quo, como
imparcial y prejuicioso, debido a su "falta de análisis" y a que se "limita a mencionar" que las marcas no son
confundibles, mientras que, sistemáticamente sostiene que la A-quo no realiza el análisis conforme lo
expresan expertos y tratadistas, con respecto a la "identidad denominativa'. Claramente, Sra. Directora,
podrá comprobar que en la resolución N" 77/2024, la A-quo ha realizado el análisis en cuesüón,
comparando ambas marcas oponentes, con la marca solicitada, que cabe destacar, en su momento ya
coexistian sin ningún problema, tanto marcaria como comercialmente .../... De esta afable comparación, se
denota claramente que las marcas en ninguna circunstancia podrían ser consideradas sufrcientemente
similares como para que un consumidor pueda confundirse sobre su origen, pues con una se distingue la
realización de cobros y pagos, mientras que con otra, se fabrican sistemas informáticos para empresas. La
contraparte tendria mayor oportunidad de hacer pasar las marcas como idénücas si comparase /os
términos de las marcas individualmente, y no utilizando la visión en conjunto, como debidamente debe
realizarse, pues utilizando la visión en conjunto al comparar la marca de mi mandante con las de CENTIJRY
SYSTEMS S.R.¿., es clara la diferencia, en los aspectos gráficos y fonéücos, además de considerar la
diferencia de clases y servicios, asÍ como el hecho de que las marcas anteriormente coexistieron sin
inconvenientes o confiisión entre s(...) - ------

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

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

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

Que, corresponde mencionar que de las marcas base de oposición, la individualizada con el Registro
N" 348463, "CENTURY COMMERCE XPRESS', clase 09, venció el 27 de junio de ZOZL y no fue renovada,
conforme a los datos obrante en la base de datos del sistema informáüco institucional. 

----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna
cuyo registro se solicita es semejante a las marcas registradas, compartiendo,a{

GeMral !nte¡ina
Ccncml cc Ptpicdad Indusrrial

Nacional de Propiedad ilrelecrual

CENTURY la única diferencia radica en los elementos descripüvos
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conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por
las marcas, cuando dicho vÍnculo en realidad no existe.'a 

---------

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respecüvas

denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares. En ese sentido, las etiquetas de las

marcas uülizan colores similares y en las mismas se evidencian la extrema similitud fonética y ortográfica,
por más que las mismas utilicen grafias diferentes subsisten los parecidos resaltados en el contenido de la
presente resolución, como se puede cotejar a continuación: -------

mÍuca solicitada mÍuca oponente

sudWffiSket ffiGüM
CE}ITURYI }IEXT

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

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

otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idénüca. La prohibición del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o setyicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la
única.4

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

la Ley N' I294l98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión
o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta el

carácter tuitivo del derecho marcario y el objetivo del registro que es proteger a quien tiene uso exclusivo
de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a

confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un
origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre las mismas.

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

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese moüvo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos disüntos que
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos''. --

r Direccirin Nacionel de Propiedad Intelectual. (2025) Directricu para el Examn de Alanu er Poragtay.

htLos://rrs-s.din¿ni.r,ur'.1-r/oo¡t.rl/r'i orr¡nirdad indust¡ial rrr.rr.:-rs dir.¡rri¡..
n "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2Ol7
5 Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de lndustria y Comercio. Colombia.2OO5.
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Que, la marca solicitada'CENTURY.COM'y las marcas oponentes "SISTEMASCENTURY, "CENTURY

SYSTEMS', "CENTURY NEXT, "CENTURY COMMERCE", "CENTURY SUPERMARKET", "CENTURY
AGROCOM", "CENT\JRY POS SUPERMARKEP dejan el mismo recuerdo, al compartir el elemento
preponderante. ------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar Ia distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de

los siguientes servicios de la clase 38: "Comunicaciones telefónicas; Comunicaciones vía terminales
informáticas análogas y digitales; Comunicaciones vía terminales informáticas por transmisión digital o
satelital; Comunicación por fax; Facilitación de acceso a la Internet; Facilitación de acceso a un sitio web de
música en la Internef', mientras que las marcas oponentes poseen el registro de sus marcas en la clase 35

para: '§ervicios de provisión de bienes y servicios informáticos, servicios de asesoramiento profesionaly
técnico en relación a transmisión y recepción de documentos digitalizados, a la informática y transmisión
de datos" (SISTEMASCENTURY); en la clase 09 para: "Todos los producfos"(CENTURY NEXT); en Ia clase

09 para: "Todos los productos" (CENTURY COMMERCE); en la clase 09 para "srstemas informáticos,
programas de ordenador, software" (CENTURY SUPERMARKET); en la clase 09 para: "Sr'stemas

informáticos, programas de ordenador, softvvare" (CENTURY AGROCOM); en la clase 09 para: 'Sr'stemas

informáücos, programas de ordenador, softvvare"(CENTURY POS SUPERMARKET). ----

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, fonéüca y conceptual, sino que

amparan servicios y productos relacionados: los productos de las marcas oponentes: "el software, los
programas de ordenador y los sistemas informáticos" de la clase 09 constituyen el soporte lógico básico

sobre el cual operan las telecomunicaciones modernas (de la clase 38), a este respecto, existe
complementariedad ya que los productos de la clase 09 son indispensables para que los servicios de la
clase 38 funcionen correctamente; ocurre con los servicios de la marca solicitada "comunicaciones via

terminales informáticas, facilitación de acceso a intemet o la facilitación de acceso a un sitio de música" (de

la clase 38) que no podrÍan ejecutarse sin el "softpvare y los programas de ordenador" (clase 09). De la
contrastación de Ias coberturas, se puede concluir que los sistemas informáticos, programas de ordenador,
saftware (de la Clase 09), la provisión comercial de estos bienes junto con el asesoramiento técnico (de la

clase 35), y las Comunicaciones vía terminales informáticas análogas y digitales; Comunicaciones vía

terminales informáticas por transmisión digital o satelital Facilitación de acceso a la Internet; Facilitación
de acceso a un sitio web de música en la Internet (de la clase 38) están estrechamente relacionados;
circunstancia que aumenta la posibilidad de confusión de las marcas por el público pertinente.

Que, también señala el material "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay": "La mayoría de

los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de
algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más
detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de
confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y
circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en

los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de
pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por

teiln a
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Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de

significativa magnitud, ya que las marcas en pugna conüenen elementos bastante asociables. Además, de la
relación de los productos y servicios amparados existente entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a Ia
conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
revocar la resolución recurrida.- -

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

RESUELVE

Art.ls REVOCAR la Resolución N" 77 de fecha t5 de febrero de 2024 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2s DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CENTURYCOM Y
ETIQUETA", clase 38, Acta N" 78713/2018, solicitada a nombre de la firma
CENTURY. COM SOCIEDAD DE

ArL 3s
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üenen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no
constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos
capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.../... Que, además cabe señalar que la
solicitada consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las

diferencias existente con la marca oponente(...)". ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante (oposición N'
1880914) y manifiesta: "(...)Que hay que resaltar, en el primer párrafo se desprende la IDENTIDAD

exponencial de las clases de las marcas enfrentadas, dado que la petición de inscripción la marca
'CENTLIRYCOM Y ETIQUETA', de la peticionante, es para proteger 'SERWCIOS", especÍficamente:
Comunicaciones telefonicas; Comunicaciones vÍa terminales informáticas análogas y digitales;
Comunicaciones via terminales informáticas por transmisión digital o satelital; Comunicación por fax;
Facilitación de acceso a internet; Facilitación de acceso a un sitio web de m(tsica en la internet.../... Que,
con relación a las argumentaciones presentadas, nuevamente se denota ampliamente, la falta de un
verdadero amplitud y análisis de criterio del A-Quo, puesto que se limita solamente a mencionar, sin
ningún tipo de análisis ni comparación, conforme lo expresan los expertos y tratadistas en la materia, sobre
la identidad o no, denominativa, sin tener en cuenta numerosos puntos que se deben analizar .../... Que en

el caso que nos ocupa, y en relación a las etiquetas con que pretende justifrcar su decisión respondemos
que: estamos tratando temas en donde todas son marcas que contemplan en forma PRINCIPAL Y
PRIVILEGIADA IA dCNOMLNACióN 'CENTL]RY COMO PRIJEBA DE DISTINCIÓN Y ESPECIALIDAD
constituyendo una sola y total FAMILIA DE MARCAS, TODAS BAJO EL PARAGUAS DE LA denominación
"CENTURY" .../... Constatamos también fehacientemente que los registros han sido depositados para
c LAS E S Í Nrt U¿,¡t e NTE RE LAC r O N ADA S (... ) ". - 

- - - - - - - -

Que, de igual manera se agravia el representante convencional del apelante (oposición N'1896954) y

manifiesta: "(...)La marca solicitada por la adversa no tiene ningún elemento diferenciador que la distinga
de la marca que ha registrado mi mandante. Es sabido que toda marca es un signo cuya función principal es

la de distinguir productos y servicios. Si /a marca pretendida no es apta para cumplir tal función, es decir la
de distinguir productos o servicios esta no puede ser acreedora de un registro .../... en el caso que nos
ocupa, el único elemento que incotpora la solicitante en la denominación de la marca es la desinencia
.COM, el cual, no le aporta capacidad distintiva al signo solicitado por la adversa, puesto que esta
desinencia es de uso común, por ende, sin disüntividad alguna .../... analizar el diseño de ambas etiquetas
notamos muy por el contrario de lo que sostiene el A-quo que además de la identidad plena que existe
entre el elemento principal de las denominaciones, existen notorias similitudes en el aspecto frgurativo, lo
cual puede apreciarse con la simple comparación de los logos que forman parte de cada marca .../... Que, en

efecto, el logo de la marca solicitada por la adversa tiene como elemento principal la palabra'CENTLJRY',
en letras tipo imprenta, mayúsculas, tal como ocurre en el caso del logotipo de Ia marca registrada
previamente por mi mandante. Además, observando el logotipo de la marca solicitada por la adversa
notamos que incorpora un elemento gráfico de forma circular muy semejante al elemento que forma parte
del isologo de la marca de mi mandante(...)".

Que, contesta la expresión de agravios la representante convencional de la parte solicitante (en la
oposición N" 1896954): "(...) La contraparte argumenta que existe una identidad sustancial entre las marcas

debido al término "CENTURY". Sin embargo, esto no es correcto debido a que la marca "CENTURYCOM'
contiene elementos adicionales distintivos. La marca'CENruRYCOM" incluye la
diseño gráfrco especÍfico que la diferencia claramente de'CENTURY SYSTEMS". La
es genérica en este contexto, sino que representa una conexión directa

Dirccción.Gcncr¡l J. Propillld Indusrrial
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Resolución 19
PoR I-A cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N" n DE FEcHA l5 DE FEBRERo DE 2024, DrcrADA poR LA
PMPCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'CENTURYCOM Y ETIQUEXA", CLASE 38, EXPEDIENTE N'7871312018, SOLTCIIADO pOR
CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABTLIDAD LIMITADA

Asunción, 18AG02020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CENTURY
SYSTEMS S.RL. y CENTURY SYSTEMS S.RL. contra Ia Resolución N" 77 de fecha l5 de febrero de 2024,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 19 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de CENIURY
SYSTEMS S.R.L. (oposición N' 1880914) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 77

de fecha 15 de febrero de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 02 de mayo de2O24 se presenta elrepresentante convencional de CENTURYSYSTEMS
S.R.L. (oposiciónN'L896954) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 77 de fecha l5
de febrero de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigrosos.--

Que, en fecha 07 de mayo de 2O24 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de

apelación interpuestos. - --- - -----

Que, en fecha 19 de agosto de 2024, el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L.

(oposición N' 1880914) expresó agravios. En fecha 22 de agosto de 2024, esta Dirección General tiene por
presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 22 de agosto de 2024, el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L.
(oposición N' 1896954) expresó agravios. En fecha 23 de agosto de2024, esta Dirección General tiene por
presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 14 de enero de 2025, se presenta la representante convencional de CENTURYCOM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LMIIAD,\ y contesta el traslado de expresión de agravios (oposición
N' 1896954). Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en
fecha 09 de mayo de2O25.

Que, en fecha 16 de enero de 2025, se presenta la representante convencional de CENTURYCOM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LMIIADA, y contesta el traslado de expresión de agravios (oposición
N' 1880914). Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en
fecha 28 de enero de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna
CENTURYCOM Y ETIQUETA (marca solicitada) y SISTEMASCENTURY CENTURY SYSTEMS, CENTURY
PLAZA (marcas oponentes), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen
diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que,
aunque las mismas compartan la expresión letras en común, en su conjunto
por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada
coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible. Que, podemos dilucidar que

n,._-()7
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUoóN N" 641 DE FEcHA 07 DE JULIo Duzozs DIcTADA poRLA
OMECCTÓN DE ASUNTOS IVIARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIPM DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARcA 'LINEAsARe By cARLos coNáLez y meuETA:', cLq,sE 42, ExeEDIENTE N 3657912024
A NOMBRE DE LINEASARQ 83"S.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(.,)N colocar las marcas una

después de la otra, salta a la vista las semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, que existen entre ellas -

LINEAS / LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ -. En efecto, la denominación principal de la marca

solicitada se compone de nueve letras, de las cuales seis reproducen en idéntica posición y orden la marca

LíNEAS, registrada a favor de mi representada. En un frustrado intento de otorgar originalidad, la parte
adversa se limitó a agregar al final de la denominación úNel,S las letras ARQ, que no aportan distintividad
suficiente a la denominación solicitada, al constituir una apócope de la palabra Arquitectura, término de

uso común para la clase solicitada. Por otra parte, el hecho de que la adversa haya agregado como
elementos secundarios BY CARLOS GONZÁLEZ, tampoco otorgan suficiente novedad u originalidad a la

denominación solicitada, puesto que el elemento que capta la mayor atención y ocupa la parte principal es

el término LINEASARQ. Tales alteraciones mÍnimas no modifrcan la percepción global de la marca solicita
por Ia parte adversa, pues el consumidor promedio seguirá idenüficando el mismo núcleo denominaüvo
existente entre ambas denominaciones .../...Estas afirmaciones son una clara muestra del poco o nulo
análisis que la Directora de Asuntos Litigiosos ha realizado, puesto que resulta evidente que las marcas

enfrentadas amparan servicios de la misma Clase 42. Siendo esto asÍ, no cabe dudas que, existe una

presunción de conexión competitiva atendiendo a que lo amparado por ambas marcas, al proteger
seruicios de la misma clase, son intercambiables entre sÍ, estan destinados a satisfacer una misma necesidad
y frnalidad y de que se encontrarán en el mismo mercado y en un mismo rubro, por lo que no caben dudas

de que el riesgo de confusión se verá notoriamente acrecentado(...)"

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

dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolv

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

interpuesto por Lineas Interiores S.A y la consecuente coexistencia o no de la marca "LINEASARQ BY

CARLoS GONZÁIEZ Y ETIQUETA' (solicitada en clase 42) y la marca "LÍNEAS Y ETIQUEIA' (registrada en

Ias clases 42, 35, 39). - 
-- - - - -

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

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

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

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

consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZY

ETIQUETA' en la clase 42, con las marcas de la oponente "LÍNEASYffiQUETA" registrada en las clases 42,

35,39.

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas conüenen similitudes entre sÍ, no

necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tésitufa
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura

-Dirccciá¡'6e 
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Resolución.ff fl Ü
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 641DE FECHA 07 DE Ir.JLrO DE2O25 DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIET.TTT O¡ SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUEIA',, c[AsE 42, EXPEDIENTE N" 3657912024
ANOMBRE DE LINEASARQ EAS.

Asunción, it l\t[ il?0

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de LÍneas
Interiores SA en contra de la Resolución N' 641 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y i - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 01 de agosto de 2025 se presenta la representante convencional de Llneas Interiores
Sá-, e interpone Recurso de Apelación contra Ia Resolución N" 641 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 03 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 27 de febrero de 2026, el representante convencional de Ltreas Interiores SA expresó
agravios; en fecha O9 de marzo de 2026 esta Dirección General üene por presentada la expresión de
agraüos y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldía a Ia parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..)Que, analizando el campo ortográfrco y fonético
de la solicitante "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" y la marca oponente'L|NEAS'se advierte que la
solicitud de registro se encuentra compuesta por cuatro palabras, mientras que el oponente se encuentra
compuesta por una palabra. Las marcas comparten la similitud de la palabra'LíNEAS", pero difieren en el
resto de sus letras, número de palabras y longitud. Esto reduce la posibilidad de confusión ortográfica
sustancial y que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que
generan ambas es diferente una de otra. Que, al profundizar en las diferencias LINEASARQ BY CARLOS
GONZÁLEZ y tÍNteS, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como
audiüvo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su
totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos
aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias gráficas, ortográficas y
fonéticas entre LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ y úNfeS son suficientes para evitar cualquier
confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada .../... Que, por último
cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ incluye un
diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa
aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros
refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaci
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poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUctóN N' 641 DE FEcHA 07 DE Ir.JLIo Duzozs DIcTADA poRLA
om¡cctóN DE ASUNToS N,IARCARIoS Lmcrosos, EN EL ExpEDIEvrr pp SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARcA "LINEASARe By cARLos coNámz y ETIeuE"tA", cLAsE42, ExeEDIENTE N" 36s79lzoz4
ANOMBRE DE LINEASARQ EAS.

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

partÍculas comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo disünüvo." En ese senüdo, como es

sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distinüvo y no a sus elementos

tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se

extiende al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus

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

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

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" , aprobadas por
Resolución n." 25912O25, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominaüvas se

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresión fonéüca general de un signo denominaüvo son sus /etras y sÍlabas y su orden,v
acenfitación farticulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes signos denominativos contienen algunas sÍlabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN' (...)". - - - - -

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS

GONZÁLEZ Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 42 para "servicios de arquitectura; consultoría
sobre arquitectura; planificación urbana; elaboración de planos para la construcción", mientras que las

marcas del oponente "LÍNEAS Y ffiQUETA" se encuentran registradas en la clase 42,para los servtcios:
"servicios de decoración de interiores y exteriores"; en la clase 35 para los servicios: "servicios de ventas,

marketing y publicidad de muebles, objetos y articulos en general"; en la clase 39 para los servicios:
"servicios de distribución de muebles, objetos y artículos en general".

De la cobertura de servicios señalada vemos que si bien las marcas amparan servicios de la misma

clase 42, las diferencias señaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos permiten colegir que

podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Esta posibilidad de coexistencia se ve reforzada al analizar
los elementos que estructuran el signo solicitado, los cuales diluyen significativamente cualquier riesgo de

asociación errónea por parte del público consumidor. Al respecto, la inclusión del nombre "Carlos

González" dota a Ia marca de una distintividad intrínseca y particular que denota directamente al prestador
de los servicios, distanciándose de la simple palabra 'LÍNEAS' que conforma el signo de la contraparte.
Asimismo, la configuración gráfica y el diseño particular de las etiquetas en juego 

-una con üpografia
cursiva negra en disposición diagonal y la otra con un fondo blanco acompañado de líneas doradas y letras
grises- introducen un impacto visual global netamente diferenclable, lo cual garantiza que los usuarios

pertinentes puedan identificar y diferenciar claramente a las marcas enfrentada

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direcftces para d examen de marcas en Paraguay,pp.l47 y
htrps:/iunn.dillaoi.sov.or'/oortal/viloroorcdad-rndustrral/rnarc¿s/dirertrrtcs



DIRECCIóN NACIONAL DE

(;X, PRoPTEDAD
\}# INTELECTUAL

W ^\ GOBIERNOnrl. I PARAGUÁI
Wd PARAGUAY I NETUAI

PARAGUAY

Resorución."ff 2 0
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explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

contrnuación ".-En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbiaaria (zlz¡.'-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de Ia marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS

GONZÁLEZ Y ETIQUETA" y la marca oponente "LÍNEAS Y ffiQUETA', por más que existen semejanzas en
parte del primer elemento no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten
diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

La marca solicitada se halla compuesta por cuatro elementos LINEASARQ - BY - CARLOS -

GONáLEZ, el elemento "LINEASARQ" surge la unión de los vocablos lineas+arq resultando asÍ en un
elemento de fantasía que no posee significado propio en el lenguaje corriente, seguido de los elementos
"by Carlos González', en ese sentido, el nombre de una persona (nombre y apellido) se considera
inherentemente distintivo y goza de aptitud marcaria. En la visión de conjunto de Ia marca solicitada
"LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" al ver o escuchar "by Carlos González", el público pertinente
percibirá claramente que el signo presentado protege los servicios de la persona en cuestión, es decir, estos

elementos denotan alprestador de los servicios.

Que, a pesar de que ambas marcas comparten letras del primer elemento, la marca solicitada tiene
una diferencia sustancial en la estructura silábica (LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ) y en la

combinación de letras genera una pronunciación ritmica diferente y una impresión visual que el

consumidor distinguirá de inmediato. El consumidor pronunciará la marca solicitada: "li-ne-a-sarq lby I
car-los I gon-za-lez

Además, tanto la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" como la marca oponente
"LÑEAS Y ETIQUETA' son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o diseño, en ese sentido, ambas

introducen elementos gráficos adicionales que acompañan a sus respecüvas denominaciones, generando
una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a sus marcas. La marca
solicitada utiliza una eüqueta con fondo blanco, líneas verticales y horizontales de color dorado, la
denominación "Iineasar{ en letras mínusculas imprentas de color gris y por debajo "By Carlos Gorzdlez'
en letras de color dorado; mientras que la marca oponente utiliza una etiqueta con fondo blanco y Ia
denominación "Lineas" en letras cursivas negras dispuesta en forma diagonal; se

cotejo la diferencia entre las etiquetas: ----------

marca solicitada

By Carlos González

IIE_-neral Interina
n Ccneul\ PtoPiedad lndusl¡ial
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I Derecho de Marcas.lorge otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot eÑO: 2003

JIL



DIRECCIóN NACIONAL DE

V*\ PROPIEDAD
\I INTELECTUAL

WA coBIERNo op.r. I PARAGUÁI\id PARAGUAY I REKUAI
PARAGUAY

Resorución."J-7 e 0
poR L-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 64I DE FEcHA 07 DE JULIo DE zoz5 DIcIADA poRLA
PMTCCTÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTT OS SOLICITUD DE REGIS'IRO
DE LA MARcA'LINEASARe By cARLos coNárc2 y meuExA', clasE4z, DoEDIENTE N 3657912024
ANOMBRE DE LINEASARQ EAS.

cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles. d En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. -----------

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias.
Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente
no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por
lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "LINEASARQ BY

CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUE"IA" solicitada en la clase 42 y las marcas de la oponente "LÑEAS Y
ETIQUETA'registrada en las clases 42,35,39. 

--------

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 641 de fecha 07 de julio de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"LINEASARQ BY CARLoS GoNzÁLEz Y ETIQUETA", clase 42, Expediente No

3657912024, solicitada a nombre de LINEASARQ

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

Art.Ie

Art.2e

fa
dc

3 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcaf Editorial La Ley. Asunción.2013.
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ResoruciónN' 0 7 21
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N" 642DEFECHA 07 DE JULIO DE2O25 DISIADAPORLA
DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'LINEASARQ BY CARLOS GONZÁIEZYETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 3658r''12024
ANOMBRE DE LINEASARQ EA.S.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Al colocar las marcas una

después de la otra, salta a la vista las semejanzas gráfrcas, ortográficas y fonéücas, que existen entre ellas -

LINEAS / LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ -. En efecto, la denominación principal de la marca
solicitada se compone de nueve letras, de las cuales seis reproducen en idéntica posición y orden la marca
LÍNEAS, registrada a favor de mi representada. En un frustrado intento de otorgar originalidad, la parte
adversa se limitó a agregar al frnal de la denominación \ÍNO¡S las letras ARQ, que no aportan distintividad
suficiente a la denominación solicitada, al constituir una apócope de la palabra Arquitectura, término de
uso común para la clase solicitada. Por otra parte, el hecho de que la adversa haya agregado como
elementos secundarios BY CARLOS GONZÁLEZ, tampoco otorgan suficiente novedad u originalidad a la
denominación solicitada, puesto que el elemento que capta la mayor atención y ocupa la parte principal es

el término LINEASARQ. Tales alteraciones mínimas no modifrcan la percepción global de la marca solicita
por la parte adversa, pues el consumidor promedio seguirá identificando el mismo núcleo denominaüvo
existente entre ambas denominaciones .../...Estas afirmaciones son una clara muestra del poco o nulo
análisis que la Directora de Asuntos Litigiosos ha realizado, puesto que resulta evidente que las marcas

enfrentadas amparan servicios de clases relacionadas gue están destinados a saüsfacer una misma
necesidad y finalidad y de que se encontrarán en el mismo mercado y en un mismo rubro, por lo que no
caben dudas de que el riesgo de confusión se verá notoriamente acrecentado. En este caso, como ya se ha
expuesto, existen notorias similitudes entre los servicios comprendidos entre 1as c/ases 42, 35, 39 y 37 que
amparan ambas marcas. N realizar un análisis comparativo, se observa que las coberturas de la marca
solicitada y de la de la oponente están destinada al mismo grupo de consumidores: aquellos que contratan
servicios de construcción y, de manera complementaria, adquieren muebles, artÍculos y objetos para ser
utilizados en dichas obras, asi como servicios de decoración de interiores y exteriores para su
terminación(...)" - - - - - -

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

dió por decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolv

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por Líneas Interiores S"A y la consecuente coexistencia o no de la marca "LINEASARQ BY
CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUEIA' (solicitada en clase 37)ylamarca "LÍNEASYETIQUETA'(registrada en
las clases 42,35,39). -------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZY
ETIQUETA" en la clase 37, con las marcas de la oponente "LÍNEAS YffiQUETA" registrada en las clases 42,

35,39.

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,
impresión muy diferente.

wslv
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Resorución..j7 2 t
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' il}DE FECHA 07 DE JULIO DE2O25 DICIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS IVIARCARIOS LMGIOSOS, EN EL E)(PEDIEMTE Pg SOHCMUD DE REGISTRO
DE L-A MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQLE"[A", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 36584t2O24
ANOMBRE DE LINEASARQ EAS.

Asunción, 18, 400 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de LÍneas
Interiores S.d en contra de la Resolución N" 642 de fecha 07 de julio de 2O25, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ---- --------

RE S U LTA:

Que, en fecha 0l de agosto de 2025 se presenta la representante convencional de Lfireas Interiores
Sá-, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N" 642 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 03 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 27 de febrero de 2026, el representante convencional de LÍneas Interiores SA expresó
agravios; en fecha 09 de marzo de 2026 esta Dirección General üene por presentada la expresión de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldÍa a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..)Que, analizando el campo ortográfico y fonético
de la solicitante "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" y la marca oponente'LÍNEAS'se advierte que la
solicitud de registro se encuentra compuesta por cuatro palabras, mientras que el oponente se encuentra
compuesta por una palabra. Las marcas comparten la similitud de la palabra'LÍNEAS', pero difieren en el
resto de sus letras, número de palabras y longitud. Esto reduce la posibilidad de confusión ortográfrca
sustancial y que al pronunciarlas una a conünuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que
generan ambas es diferente una de otra. Que, al profundizar en las diferencias LINEASARQ BY CARLOS
GONZÁLEZ y ÚNfnS, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como
auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su
totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos
aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias gráficas, ortográficas y
fonéticas entre LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ y LÍNO4S son suficientes para evitar cualquier
confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada .../... Que, por último
cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ incluye un
diseño distintivo y original en su eüqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa
aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografra única y otros
refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones et
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poR LA cuAL sE coNFIRMA IA RESoLUcTóN N" &z DE FECHA 07 DE IULIo DE zozs DICTADA poR Lá,
pnpcclóN DE AsuNTos N,fARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo
DE L-A MARcA 'LINEAsARe By cARLos coNzÁ¡-Ez y meuETA', cLAsE 37, EXrEDIENTE No 36sulzoz4
A NOMBRE DE LINEASARQ EAS.

una impresión üsual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a sus marcas. La marca

solicitada utiliza una etiqueta con fondo blanco, líneas verticales y horizontales de color dorado, la
denominación "lineasarq' en letras mínusculas imprentas de color grrs y por debajo "By Carlos Got:zílez'
en letras de color dorado; mientras que la marca oponente utiliza una eüqueta con fondo blanco y la
denominación "Lineas" en letras cursivas negras dispuesta en forma diagonal; se aprecia en el siguiente

cotejo la diferencia entre las etiqueta

m¡rca solicitada marca oponente

JIL
By Carlos Gonzalez

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

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

sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo disüntivo y no a sus elementos

tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se

extiende al conjunto del signo denominativo asÍ presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus

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

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

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

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados ,filese el mismo, o lo
sufrcientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y
acentuacíón farticulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará detetminada por las sílabas comunes y su
combinación idénüca o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN'z(...)".---------

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS

GONZALEZ Y ffiQUEIA" pretende el registro en la clase 37 para "Construcción; Servicios de con
y reformas de construcción; Construcción de obras civiles, edificios, departament,
Construcción de oficinas; Construcción de infraestructuras; Construcción de
Construcción de edifrcios institucionales; Construcción de locales de

Cristaldo
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PoR LA cuAL sE CoNFIRMA LA RESoLUCIÓN N" uzDE FECHA 07 DE JULIo DE zozs DICTADA poR LA
OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN EL ExPEDIET.TTT nT soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA'LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZYETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE No 36584t2O24
ANOMBRE DE LINEASARQ EA.S.

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

conünuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en fotma arbi¡aria On7¡.'-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS
GONZALEZ Y ffiQUEIA'y la marca oponente "LÍNEAS Y ETIQUE"IA", por más que existen semejanzas en
parte del primer elemento no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten
diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

La marca solicitada se halla compuesta por cuatro elementos LINEASARQ - BY - CARLOS -

GONáLEZ, el elemento "LINEASARQ" surge la unión de los vocablos lineas+arqresultando así en un
elemento de fantasía que no posee significado propio en el lenguaje corriente, seguido de los elementos
"by Carlos González", en ese sentido, el nombre de una persona (nombre y apellido) se considera
inherentemente disüntivo y goza de aptitud marcaria. En la visión de conjunto de la marca solicitada
"LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" al ver o escuchar "by Carlos González", el público pertinente
percibirá claramente que el signo presentado protege los servicios de la persona en cuestión, es decir, estos
elementos denotan al prestador de los servicios.

Que, a pesar de que ambas marcas comparten letras del primer elemento, la marca solicitada tiene
una diferencia sustancial en la estructura silábica (LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ) y en la
combinación de letras genera una pronunciación rÍtmica diferente y una impresión visual que el
consumidor distinguirá de inmediato. El consumidor pronunciará la marca solicitada: "li-ne-a-sarg tby t
car-los I gon-za-lez

Las marcas enfrentadas comparten letras del elemento "LÍNEAS". No obstante, no podemos dejar de
mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 37 con las que la oponente se encuentra
coexisüendo pacíficamente en el mercado. Al realizar la búsqueda en el sistema informático insütucional se

verifican los siguientes registros de marcas en la clase 37 que utilizan en su denominación las palabras
"LÍNEA" o "lÍNres": SEAT LINEA R, Registro No.474442, a nombre de Seat S.a.; RECTI LINEA" Registro No.
478793 a nombre de lose Benigno Caggia Candia, ELA ENTRE LÍNEAS ARQUffiCTURA, Registro No. 515953,

a nombre de Guillermo José Barrios, LINEAS PANCHIIA G SOCIEDAD ANÓNIMA,, Registro No.447380, a

nombre de Lineas Panchita G Sociedad Anonima; ARTES Y LÍNEAS LUCÍA PRIETO, Registro No. 556482, a

nombre de LucÍa Prieto BenÍtez. Extremo que demuestra la coexistencia pacífica de la oponente con otras
marcas registradas en la clase 37 a nombre de diversos titulares que también utilizan los vocablos "LINEA"
"LINEAS" como parte de su denominación. Por ello nos preguntamos: ¿cómo la marca oponente puede
coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente
solicitud de registro de marca?

Además, tanto la marca solicitada 'LINEASARQ Blf CARLOS GONáLEZ" como la marca oponente
"LÍNEAS Y ffiQUETA" son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o di tido, ambas
introducen elementos gráficos adicionales que acompañan a sus respectivas erando

íal tntcrint
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ANOMBRE DE LINEASARQ EAS.

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

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 642 de fecha 07 de julio de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicrtud de registro de la marca

"LTNEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQLE"[A", clase 37, Expediente No

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula. --- -- - - ---;

ñl¿ G.nttlt¡ntt.
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365U12O24, solicitada a nombre de LINEASARQ
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PM¡CCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTT'D DE REGTSTRO
DE LA MARcA "LINEASARe By cARLos coNzÁ¡.pz y ETIeuE"TA", cLAsE 37, EXrEDIENTE N" 36sl4lzoz4
ANOMBRE DE LINEASARQ EAS.

construcciones; Construcción por encargo de edifrcios; Construcción de viviendas por encargo;
Construcción y mantenimiento de edificios; Mantenimiento de obras y reparación de obras civiles;
Supervisión de edificios en construcción; Supervisión de obras de construcción; Inspección de edificios
durante su construcción; Dirección de obras de construcción (superuisión); Asesoramiento en
construcción; Consultoria en construcción; Información sobre construcción", mientras que las ma¡cas del
oponente "LÑEAS Y ETIQUETA" se encuentran registradas en la clase 42, paralos servicio s: "servicios de
decoración de interiores y exteriores",'en la clase 35 para Ios servicios: "servicios de ventas, marketing y
publicidad de muebles, objetos y artículos en general",'en la clase 39 para los servicios: "servicios de
distribución de muebles, objetos y artÍculos en general".

De la cobertura de servicios señalada vemos que las marcas enfrentadas se encuentran en clases
distintas del nomenclador. Si bien los servicios de la clase 37 descriptos y los servicios de la clase 42 de la
marca registrada Poseen cierta relación por complementariedad, las diferencias señaladas en los aspectos
visual, fonético y conceptual, sumados a la coexistencia con otras marcas similares, nos permite colegir que
podrán coexistir pacÍficamente en el mercado. Esta posibilidad de coexistencia se ve reforzada al analizar
los elementos que estructuran el signo solicitado, los cuales diluyen significativamente cualquier riesgo de
asociación errónea por parte del público consumidor. Al respecto, la inclusión del nombre "Carlos

Gonzále2" dota a la marca de una distinüvidad intrínseca y particular que denota directamente al prestador
de los servicios, distanciándose de la simple palabra 'LÍNEAS' que conforma el signo de la contraparte.
Asimismo, la configuración gráfica y el diseño particular de las etiquetas en juego 

-una con fondo blanco
acompañado de lÍneas doradas y letras grises, y la otra con una tipografia cursiva negra en disposición
diagonal- introducen un impacto visual global netamente diferenciable, lo cual garanüza que los usuarios
pertinentes puedan identificar y diferenciar el origen empresarial de ambas prestaciones sin incurrir en
confusrón alguna.

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

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión
ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable
una eventual coexistencia pacífica entre la marca "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y mQUETA:'
solicitada en Ia clase 37 y las marcas de la oponente "LÍNEAS Y ETIQUETA' registrada en las clases 42,35,39.

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

conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, ori$
ala
ade

otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirma,r la
i
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N¡e I¿IDE FEcHA 12 DE FEBRERo DE zor8, DIcTADA poR r-A
»mrcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE Iá, MARcA "THE
BARBERIAMEN LOGISTIC COYETIQUEXA", Clase 03, EXPEDIENTE Ne 51797/2016, ANOMBREDECESAR
RAUL DAVrr-A CABREJOS.- - - - - -

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

derecho a constituir una marca.-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca 'THE BARBERIAMEN LOGISTIC

CO Y mQUET¡r resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se

refiere a características propias de los productos que se desea amparar.

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

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad,
características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese senüdo, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca 'TFIE BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ffiQUETA" fue
presentada para cubrir prcdUslggde la clase 03 del nomenclador internacional, que textualmente describe:
"Productos cosméticos para el cabello, lociones capilares, aceites esenciales para el cabello, aceites
capilares, cremas de tratamiento para el cabello, tintas para el cabello, shampoo, enjuagues capilares,
ampollas para tratamientos capilares, oxidantes líquidos capilares, oxidantes cremosos capilares,lacas en
spray para uso cosméüco, productos para alisar el cabello, jabón cosmético, jabón liquido, colonias de
baño, ceras depilatorias, gel cosmético para el cabello, productos para afeitar tales como jabones, cremas,
espumas y lociones de afeitar.'. La clase 03 comprende principalmente productos de preparaciones de
tocador no medicinales, asÍ como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos.l --

En ese senüdo, tenemos que la marca solicitada no constituye el nombre habitual y necesario con el

que se designa a los productos de la clase 03 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la
presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las

características de los productos. ----------

Que, esta Dirección enüende que la solicitud de registro .THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO y
eüqueta" constituye una creación lingüÍsüca con suficiente distintividad. Esta singularidad deriva de la
combinación de los vocablos "THE', 'BARBERIA', 'MEN,, 'LOGISTIC" y "CO", cuya integración genera un
conjunto con identidad marcaria propia, susceptible de distinguir los servicios que pretende amparar. Si

bien algunos de sus componentes, considerados aisladamente, podrían evocar conceptos de uso común o

tener un carácter descriptivo o evocativo -como 'BARBERIA', 'MEN', 'LOGISTIC" o nggr'l-, su

combinación en una única expresión dota al signo de una configuración particular y suficientemente
diferenciadora, otorgándole apütud disüntiva en su conjunto.----------

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

Que, al respecto, el Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aqueila que da al consumidor una i
propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la

¡Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza - l3'edición, versión 202ó. Disponible en:
htt os:i /wwn .drr ra oi.pov.pv/oortal/v3lorooredad- rnd ustn¿l/marcas/clasrl'icacronlr rz¿ lsta pc=Sta oe
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poR LA cuAL sE REvocA L¿, RESoLUctóN Ne I¿IDE FEcHA lz DE FEBRERo DE 2018, DISIADA poR LA
pmrcctóN DE MARcAs, EN EL EI<pEDIENTE DE solrcrruD DE REcISTRo DE LA MARcA "TFIE
BARBERTA MEN LOGISTIC CO Y ETIQT EIA', Clase 03, E)PEDIENTE Ne 51797/2016, ANOMBRE DE CESAR
RAUL DAVrr-A, CABREIOS.

Asunción, 1 B AG0 2026

MSTO: el recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio interpuesto por el representante
convencional de CESAR RALJL DAVTLA CABREJOS, contra la Resolución Ns 122 de fecha 17 de Febrero de
2018, dictada por la Dirección de Marcas y------------

RES ULTA:

Que, en fecha 19 de Marzo de 2018, se presenta el representante convencional de CESAR RAUL
DAVILA CABREIOS e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la
Resolución Na 122 de fecha 17 de Febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de Marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha ló de Abril de 2018, el representante convencional de CESARRAULDAVILACABREJOS

expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de Noviembre de 2018.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca "THE BARBERIA

MEN LOGISTIC CO. y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase j. Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la
misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir
marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracterÍstica del producto o servicio.'. En consecuencia no ha lugar a lo
solicitado(...)"- - - - - - - - -- -

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de CESAR RAUL DAVILA

CABREJOS y manifiesta que:"(.)Pero no son genéricas las denominaciones formadas con partes de
palabras que puedan distinguir productos o servicios. En este caso son marcas evocaüvas, porque evocan
(es decir, representan en la mente de una persona) el producto o seruicio de que se trate. Además, se

pretende registrar una marca COMPUESTA por nada menos que CINCO palabras que, analizadas en forma
aislada, tampoco resultan enteramente genéricas: THE y MEN tal vez sean de uso comun, pero ni
BARBERIA ni LOGISTIC CO. lo son bajo ningún caso. El hecho de que pueda presumirse que esta marca se

refiere a productos destinados a la barbería no significa que la descripción sea un signo ENTERAMENTE
genérico o descriptivo. Además, la protección está dada al conjunto y no a las palabras en forma
aislada.(...).

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia I
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora
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Resorución.'-07 Z 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N9 I22 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, DICIADA POR LA
onrcclótt DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLtcITLJD DE REGISTRo DE LA MARcA -THE

BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQLJEIA", Clase 03, EXPEDIENTE Ne 51797/2016, A NOMBRE DE CESAR
RAUL DAVrr-A, CABREIOS.

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE 1á. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR Ia Resolución N' 122 de fecha 12 de Febrero de 2018, dictada por Ia
Dirección de Marcas.-

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

"Tt{E BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA', Clase 03, Acta N' 51797/2016 ,

solicitada a nombre de CESARRAUL DA\4L¿TCTBREIOS.-------4---- \\--

ArL 3e

Gencral nterina
nl dt Pro¡i lndustri¡l

Inleltcrl¡lional de
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Resorución."j7 2 2
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN Ns tzzDg FEcHA t2 DE FEBRERo DE zol8, DIcTADA poR LApmrcclóN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "THE
BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, H(PEDIENTE Ne 5179712016, ANOMBRE DE CESAR
RAUL DAVTLA CABREJOS.

su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquieÍ persona üene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterÍsticas de los productos o seruicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mi smas prop i edad e s o c aract e ri sdcas. ". - - - - - - -

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es Ia
etiqueta que acompaña al signo. Al respecto, se observa que la misma presenta una composición gráfica
particular, integrada por la denominación "THE BARBERIA" en una tipografia estilizada, de trazos cursivos
y predominantes, dispuesta de manera destacada dentro del conjunto marcario. Asimismo, en la parte
inferior se incorpora la expresión "MEN LOGISTIC CO." en una tipografía de menor tamaño, acompañada
de elementos gráficos consistentes en líneas diagonales de colores rojo y azul, que evocan la estética
tradicional de las barberías.--

mÍuca solicitadaM
Que, la combinación de la denominación con los elementos gráficos que integran la etiqueta

contribuye a dotar al signo de una impresión de conjunto distintiva, permitiendo al consumidor idenüficar
y diferenciar el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir. En consecuencia, puede
afirmarse que la marca solicitada posee suficiente aptitud distintiva, no resultando genérica ni descriptiva
respecto de los servicios comprendidos en la clase correspondien.----------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto,lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar Ia forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite disünguirla de otras e identificar un producto, Iínea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un
las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no e

tcilna
Propiedad lnriusrrirl.

ional & !lc'liedai lnrelccrui!

de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde reyocarla Resol
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ResoruciónN. 07 23
POR I.,q. CUAL SE CONFIRMA Lq, RESOLUCIÓN N' 2355 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
poR LA omrcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE tA MARcA
'VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA", CLq,SE 9, EXPEDIENTE N" 73tO6l2OL6, A NOMBRE DE VETO
GLOBAL SOURCING INC.. -....

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "VETO" y la
solicitud de registro de la marca "VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA', se evidencia que la parte
principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En
ese senüdo, tenemos que la solicitud es muy semejante a la marca registrada "VETO", diferenciándose la

solo por la adhesión de los vocablos, como se puede apreciar a continuación: -------

\/ETO INNOVAMOS PARATI

VETO

(solicitada)
(marca base de rechazo)

Que, esta Dirección considera que la denominación solicitada presenta similitudes susceptibles de
generar confusión con la marca base de rechazo. Ello obedece a que el vocablo "VETO" constituye el
elemento disünüvo, principaly de mayor fuerza identificadora del signo solicitado, siendo elcomponente
que captará de manera inmediata la atención del consumidor.---------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáücas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "VETO

INNOVAI\4OS PARA TI Y ETIQT E'tA'no podrá coexistir con la marca base de rechazo "VETO", con la cual
presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas

comercializadas.-- ---- --

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma
clase 9. En ese sentido, contribuye traer a colación Io dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley L294198. el cual
expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, üondando en el análisis relativo a la
cobertura de productos, vemos que la solicitante "VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQLJETA' pretende
cubrir los siguientes productos.'lntemtptores, interruptores termomagnéticos, tomacorrientes, clavijas,

pulsadores de timbre, dimmers, timbres ding dong, Zumbadores, tomas telefónicos, tomas para
computadora, placas decorativas" comprendidos en la clase 9, mientras que la marca base de rechazo
"VETO" con registro N'435388 cubre: "Aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, ópücos, de pesaje,
de medición, de registro, de señalización, de control (inspección), aparatos e instrumentos de conducción,
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, software, incluidos en la
clase 9 (nueve).". Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determina
tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos c
confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
creer que tienen un origen común, resulta inviable la coeistencia pacífica entre I

\i
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Resolución*'ffil ü §
POR LA CUAL SE CONFIRI4A I.A RESOLUCIÓN N' 2355DE. FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA ONPCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA IVÍARCA
I/ETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA',, CIáSE 9, EXPEDIENTE N" Rl06l2016, A NOMBRE DE VETO
GLOBAL SOURCING INC.. -....

Asunción, 18 At0 ?l?0

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de VETO GLOBAL
SOURCTNG INC. contra la Resolución N" 2355 de fecha 19 de Diciembre de 2018, dictada por la Dirección de

Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Marzo de 2019 se presenta el representante convencional de VETO GLOBAL
SO1JRCING INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 2355 de fecha 19 de Diciembre de

2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 17 de Abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 10 de Julio de 2019, el representante convencional de VETO GLOBAL SOURCINGINC.

expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 08 de Octubre de 2019.--------

CONSIDERANDO:

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

INNOVAMOS PARA TI y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Qué
habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca 'VETO', registrada con el número 435388 en fecha ll de Enero de 2O17 a favor de
VETO Y CIA. LmA., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistélicia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los
consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado (... )" - - - - - - - - -

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos:"(...) Que,
entre la marca solicitada por mi mandante, "VETO INNOVAMOS PARA Tl y Etiqueta en Colores", y la marca
'VETO Y ETIQUETA", pot la cual se rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION. Que, mi
mandante VETO GLOBAL SOURCING INC. inicio sus operaciones en ltalia hace más de 50 años. Es una
empresa lÍder en la fabricación de elementos eléctricos de la más alta calidad para uso doméstico. Que,
además, se debe tener en cuenta la notoriedad de la empresa VETO GLOBAL SOURCING INC. en el rubro
elementos eléctricos para uso doméstico debido a la calidad, garantía e innovación de sus productos.
Actualmente, los productos VETO tienen presencia global y se venden en América Latina en los siguientes
países:Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Honduras, República Dominicana y México.
Más información sobre la empresa,y sus productos pueden ser encontrada en su sitio web:
hxps://www.vetoelectric.com/es/nosotros/.Que, en cambio, la empresa VETO Y CIA. LTDA. es una empresa
chilena dedicada a la "comercialización de instrumentos de medición, control y registro de var|t

quimicas y eléctricas, aplicables a diferentes actividades y procesos
industria, minería y agricultura", tal como lo mencionan en su página web

cllná
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ResoluciónN'i ;+

POR I..A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2355D8 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
1/ETO TNNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENIE N" 73106/2016, A NOMBRE DE VETO
GLOBAL SOURCING TNC.. -....

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud en cuestión se configura como un signo mixto,
integrado por una denominación y una etiqueta. No obstante, dicha configuración no resulta suficiente
para apartarla de la prohibición señalada en el considerando precedente, toda vez que el elemento
denominativo "VETO", que consütuye el componente distintivo y predominante del signo solicitado,
coincide Íntegramente con la marca base de rechazo. Asimismo, el diseño de ambas etiquetas presenta
semejanzas relevantes, especialmente en la representación gráfica de la letra "O" y en la disposición general
de los elementos que conforman los signos, circunstancias que refirerzan la similitud visual entre ellos. En

consecuencia, tales coincidencias resultan aptas para generar riesgo de confusión o de asociación en el

público consumidor, conforme puede apreciarse a continuación: -- - --- --- -

marca solicitada mÍucaregistrada

DtREcctóN NActoNAL DE

,V*\ PROPIEDAD
\l TNTELECTUAL

PARAGUAY

Art.le

Art.2e

23

vetu vetoINNOVAMOS PARA TI

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "La mayoría de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocutencia de algún grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos
casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causarÍa un riesgo de confusión en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad no existe.ut ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 2355 de fecha 19 de diciembre de 2018, dictada por la
Dirección de Marcas.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Ia marca'VETO TNNOVA¡\,ÍOS

PARA TI Y ETIQUE'IA", clase 9, Acta N' 16/73106, solicitada a nombre de VETO

Art.3e NOTIFfQUESE.-----------

' Direccir'rn Nacit>nal de Propiedad Intelectual. (2025) Dirutim para rlF,xam¿n de Marcas cn Paragtal.
htn¡<.//urrrr,,lin,¡niorrvnr/nrrrrl/vlrr¡rrrrric,lr,lir¡,lutrill/r1rrr(1s."rli¡r'c¡rir-r's
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Resorución*O 7 2 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 304 DE FEcHA l8 DEIUNIo DE 2o2r DEzoz4DIcrADA
poR I-A. ompcctóN DE AsutlTos MARcARIoS Lmclosos, EN u- ÉxpEorENrE DE soLIcITuD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'KAVERI', CLASE 03, EXPEDIENTE N" 82634/2016 A NOMBRE DE M/S PREM
MEHANDI CENTRE.-..

CRAVERI, de clase 05 ampara medicamentos. Por la via del absurdo la adversa insinua que quien pretende,
por ejemplo, adquirir un medicamento puede caer en el ercor de llavarse un producto para teñir el cabello,
y viceversa. Sin embargo, olvida que los medicamenfos se compran con una receta medica y, aun no
habiendo receta, el adquiriente se cuida de atender lo que compra, ya que va destinado as u salud. Esto no
ocurre con los cosmeücos o productos para el cabello. Las diferencias entre los productos protegidos por
una y otra marca es neta.(...)".

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

consecuente coexistencia o no de las marcas KAVERI (solicitada en clase 03) y la marca CRAr/ERI

(registrada en clase 05). -------

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

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

consumidores. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "I(AVERI', clase 03, con la marca

oponente'CRATV-ERI " clase 05. --------

KAVERI

CRAVERI

(marca solicitada)

(marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

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

conünuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (717¡.t-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "I(AVERI" y la marca oponente
"CRAVERI', por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma
longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La adición de la letra "K" por parte de la solicitante
en el centro de la denominación üene como consecuencia que difieran en su estructura ortográfica y por
ello también se pronuncian diferente. ----------

En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo disüntivo." En ese sentido,
protección de las marcas se extiende al conjunto del signo disüntivo y no a sus elem
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada

' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNex.is - Abeledo-Perrot AÑO: 2003
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ResoluciónN'

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 3o4 DE FEcHA l8 DE IUMo DE 2ozl DEzoz4DIqrADA
POR LA OMTCCIÓN DE ASI,JNTOS N'ARCARIOS LITIGIOSOS, EN ET ÉXPPPENIE DE SOLICITUD DE
REGISIRO DE LA N,IARCA 'KAVERI", CI-A,SE 03, EXPEDIENTE N' 8263412016 A NOMBRE DE M/S PREM
MEHANDI CENTRE.---

Asunción, 18A002020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CRAVERI
SAI.C. en contra de la Resolución N'304 de fecha 18 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de Agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma CRAVERI
Sá-C.L e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 304 de fecha l8 de funio de 2021,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 16 de Febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 07 de Abril de 2022, el representante convencional de la firma CRAVERI Sá-C.t.
expresó agravios; en fecha 16 de Agosto de 2022 el representante convencional de la firma M/S PREM
MEHANDI CENTRE contestó el traslado de los agravios. En fecha 29 de Agosto de 2022, esta Dirección
dictó la providencia de Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:"(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas "KAVERI"
(marca solicitada) vs. "CRAVERI" (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
las mismas no dejan la misma impresión. Es importante señalar que la marca solicitada pretende idenüficar
productos de la clase Oj (productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no
medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales y similares); por su parte la marca oponente se
halla registrada en nuestro país en la clase 05 (Productos farmacéuücos, preparaciones para uso médico y
veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéücas para uso
médico o veterinario, y similares. Que conforme a las pruebas agregadas al expediente administrativo se
puede verificar que la solicitante ya posee registrada slt marca "KAVERI" en numerosos paises. En tal
sentido, se halla amparada por el Art. 18" de la Ley 1294/98 De Marcas, por el Convenio de Paris y el
ordenamiento juridico marcario vigente. La oponente también ha agregado las pruebas que acreditan su
registro extranjero en Argentina. (...)" .-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CRAVERI S.A.I.C. y manifiesta: "(...)De esta
manera, se deja constancia que el A-quo no tuvo en cuenta a la hora de dictar resolución que de las 6letras
que la marca solicitada posee en su denominación, 5 son las mismas que las que mi mandante posee en la
denominación de su marca ya registrada. Además, el hecho de tener como letra inicial la "K" en vez de la
"C", no es un elemento diferenciador ya que ambas son muy parecidas tanto en su gráfica como en su
pronunciación. Retomando con el análisis de las marcas en pugna, entonces expresamos que "KAWRO" y
"Craveri" son bastante, semejantes, por ende causarÍan confusión si la presente solicitud se convirtiese en
un registro (...)" -------

Que, la parte oponente en su contestación de agravios expresa: "(...)Es el plano grafico, la silaba inicial
de una y otra marca permite distinguir KA (con una sola consonante, la "K") de CRA
diferentes). Y en el aspecto fonentico, la diferencite pronunciacion de KA y CRA es

Mientras KAVERI, de clase 03, protege cosmeticos y productos para el cuidado

07 24
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Resorución".X7 Z 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 304 DE FEcHA 18 DEIUNIo DE 2ozl DEzoz4DIgIADA
poR LA pmgcctóN DE ASUNTos MARcARIos Lmclosos, EN El ÉxpppmNTE DE sollctruD DE
REGISTRO DE LA MARCA OKAVERI", CI.ASE 03, EXPEDIENTE N' 82634/2016 A NOMBRE DE M/S PREM
MEHANDI CENTRE.---

al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada (las letras: C-R-A-V-E-R-I), razón por la cual esta dependencia administrativa
considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, toda vez que la marca posterior posea
elementos que la diferencien de la marca anterior.

Que, corresponde además efectuar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si los
signos en conflicto poseen un significado particular que permita diferenciarlos en la percepción del
consumidor. En ese sentido, se observa que la denominación "KAVERI', qr" conshtuye la totalidad de la
marca solicitada, corresponde al nombre de un reconocido río ubicado en el sur de la India, por lo que
presenta un contenido conceptual determinado; por su parte, la denominación "CRAVERI", que integra la
marca oponente, consütuye un vocablo de fantasía. En consecuencia, los signos enfrentados difieren en el
plano conceptual, circunstancia que contribuye a su individualización en la percepción del consumidor y
disminuye la posibilidad de confusión. Así, el hecho de que ambas marcas comparten determinadas letras o
presenten cierta semejanza estructural no resulta, por sÍ solo, suficiente para justificar el rechazo de la
solicitud, debiendo prevalecer el análisis integral de los signos conforme a la impresión de conjunto que
estos generan en el consumidor. ------------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas KAVERI en la
clase 03 y la marca CRAVERI en la clase 05. --------

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

Art.ls

Art.2s

PORTANTO,
I.¡q, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRI\,ÍAR la Resolución No 304 de fecha l8 de funio de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

"KAVEFU", clase 03, Expediente N" 82634/2018, solicitada a nombre de M/S PREM

Art. 3e NOTIFIQUESE. ----------

ridc
teillra
industrill

Di¡ec_t

onal de Ptc ii int¡lcciuzl
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Resorución.'§-Z ?5
poR Lá, cuAL sE REVocA IA RESoLUcTóN N' 1.158 DE FEcHA zzDEJUNIo DE 2018 DICTADA poR LA
pmpcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE t¿. MARcA "ExA's y
ETIQUET¡r , CLASE 35, DGEDIENTE No O5799l20ll, SOUCIIADA POR JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE. ---

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EXA'S Y ETIQUETA" resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación
"EXA'S Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35

del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "EXA'S Y ETIQUETA" representa una
creación lingüísüca distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales,

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

robusta y diferenciadora. -----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en

el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-------------

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

evocaüva, diciendo: 'La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna

propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocaüvas son consideradas por los tribunales como maÍcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afrrmación es que cualquier persona üene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mi smas propi e dade s o cara cterísti c as. " - - - - - - -

Que, adicionalmente, la marca solicitada se encuentra acompañada de una etiqueta conformada por
un elemento figurativo consistente en la silueta estilizada de una persona, de color rojo, con los brazos
extendidos en señal de celebración o triunfo, ubicada sobre una figura eliptica de tonalidades roja y gris, en
cuya parte inferior se incorpora un balón de futbol. Debajo del conjunto gráfico se encuentra la

denominación "EXA'S", escrita en letras mayúsculas de color gris oscuro.

marca solicitada

E)(/A'S

Que, la combinación de la denominación con los elementos gráficos que integra
contribuye a dotar al signo de una impresión de conjunto distintiva, permitiendo al co
y diferenciar el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir. En

afirmarse que la marca solicitada posee suficiente aptitud distintiva, no resultando
respecto de los servicios comprendidos en la clase correspondien.----------
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Resorución..ü725
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN N' r.158 DE FEcHA zzDEIUNIo DE 2ol8 DICTADApoRLA
ornrcclóN DE NdARcAs EN EL ExpEDtENTE DE sol"lcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA "ExA's y
ETIQUETA", CLq.SE 35, EXPEDIENTE No OIT99I}OLT,SOLICIIADAPORJUAN DIEGO FERNAI.IDEZARCE. ---

Asunción, 1 B AG0 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por JUAN DIEGO F-ERNANDEZ ARCE por derecho
propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. fulia Schmidt, en contra de la N" 1.158 de
fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2025 se presenta IUAN DIEGO FERNATIDEZ ARCE por derecho
propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Abg. fulia Schmidt e interpone Recurso
de Apelación en contra de la Resolución N' 1.158 de fecha 22 de )unio de 2018, dictada por la Dirección de
Marcas.-----

Que, en fecha 20 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de octubre de 2018, se presentó IUAI.¡ DIEGO FERNAIIDEZ ARCE por derecho
propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Abg. fulia Schmidt, expresó agravios.
Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 5 de
diciembre de 2018.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/95 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art.2 inc. e)...los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o senticio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Es importanfu destacar la
subjetividad que demuestra la resolución mencionada, en la que la Dirección afirma entre otras cosas que
no podrán constituir marcas los signos que sea el nombre genérico o designación del producto, o que
pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto, pero es asÍ
importante mencionar que las marcas analizadas en su factibilidad para incorporación a su registro deben
ser estudiadas individualmente y también con respecto a su clase ya que marca lo es tal solo con respecto a
ciertos productos o servicios del nomenclátor(...)"

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

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

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

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca 'EXA'S Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
nomenclador internacional, que textualmente describe: "Senicios de

importacion y expoftacion de prendas devestirincluidos enla clase i5D---------------
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Resoruciónlr$] 25
POR LA CUAL SE REVOCA Lá. RESOLUCTÓN N' 1.158 DE FECHA L}DEJUMO DE 2Ol8 DTCTADA pOR LA
OMPCCTÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "EXA,S Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 05799/2017, SOLICITADA pOR 

JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE. ---

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o

el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

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

Art.le

Art.2e

Art.3e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' ll58 de fecha 22 de funio de 2018 dictada por la Dirección de
Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EXAS Y
ffiQUETA', clase 35, Acta N" O579912OL7, solicitada a nombre de fUAI.ü DIEGO
FERNANDEZARCE.--..


