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Asunción, 11D1il 
,t,.j

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

PUIG, SA. en contra de Ia Resolución N' 461 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de

AsuntosMarcariosLitigiosos,y;------------ 
;;;;;;;,

Que, en fecha 2l de julio de 2023 se presenta el representante convencional de ANTOMO PUIG, SA.,

e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 461 de fecha 18 de julio de 2023, dictada

por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 09 de noviembre de 2023, el representante convencional de ANTONIO PUIG, S.A.

expresó agravios; en fecha 29 de mayo de 2024 el representante convencronal de TNMOBILIARIA RAICES

S.A. contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) La marca oponente AGUA BRAVA, clase 03, se

enfoca en productos especificos como preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada,

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumerÍa, aceites esenciales (...),

mientras la solicitada AQUABRAVA clase 35, se dirige a servicios de agencias de información comercial,

demostración de productos, servicios de gestión de proyectos (...) como podemos dilucidar productos y
servicios muy diferentes, por lo que podemos concluir que las mismas podrán coexistir pacífrcamente sin

ocasionar ninguna confusión en el mercado.../... N visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se

aprecian las diferencias existentes, con lo cual aleja toda posibilidad de confusión entre las mismas; como
asi también mencionar que los productos/servicios son muy diferentes, por lo que cuenta con los requisitos

de novedad y originalidad que hace marcada diferencia con la marca oponente.../... De conformidad a la Ley

N" 1294/98 de Marcas y al ordenamiento jurídica marcario vigente, ésta Dirección concluye que la oposición

presentada debe ser declarada improcedente."-------- --

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANTONIO PUIG, S.A. y manifiesta: ...(..)..."81hecho

de que las marcas enfrentadas se encuentren en clases diferentes no significa que ellas no amparan

productos y servicios intimamente relacionados entre sí.../... Entre los servicios que la solicitante pretende
amparar se encuentran la demostración de productos, la gestión de proyectos comercialización de

productos varios, como los perfumes, productos distinguidos por mi mandante a través de la reconocida

marca AGUA BRAVA.../...Ante marcas o signos que ostenten los caracteres de fama y notoriedad, tal como lo
hace la marca AGUA BRAVA de mi mandante,el criterio de especialidad cede, deja de ser aplicado en

su rigor, es decir, ya no es necesaria una estricta igualdad de clases.../... Entre las marcas e AGUA

BRAVA vs. AQUABRAVA existen mÍnimas diferencias, siendo prácticamente idénticas la una de
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reconocida marca de propiedad de mi mandante se encuentra reproducida casi en su
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cuyo registro se pide.../... A pesar de que AGUA y AQUA estén en idiomas diferentes , poseen estructura
extremadamente similar.../... fn virtud de lo expuesto, es posible concluir que la coexistencia pacífrca entre
las marcas AGLJA BRAVA/ AQUABRAVA definitivamente es posible.../... Los eventuales consumidores
tomarÍan una marca por la otra, resultando sus derechos y los de mi mandante seriamente conculcados.../...
Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N'
461/2023."-

Que, la representante convencional de la firma solicitante INMOBILIARIA RAICES S.A.presenta el
escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La marca de mi
mandante no es de hecho confundible con la marca base de oposición.../... La existencia de elementos
comunes no significa necesariamente que las marcas sean confundibles como lo afirma la oponente.../... Las
clasificaciones son totalmente diferentes entre la solicitud y la marca oponente, con la cual aleja toda
posibilidad de confusión entre las mismas: como asi también mencionar que los productos/servicios, son
muy diferentes, que hace una marcada diferencja con la marca oponente.../... La marca solicitada reúne las
condiciones indispensables para su registro.../... Queda claramente demostrado que las marcas de autos son
totalmente disÍmiles por lo tanto pueden coexistir.../... Atento a las consideraciones expuestas solicito el
sgte petitorio, oportunamente se dicte resolución ratifrcando la decisión anterior de la Secretaría de
Asuntos Liti gioso.s . -- -- ---

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas AQUABRAVA (solicitada en clase 35) y la marca AGUA BRAVA
(registrada en clase 03).---------- ------:--------

Que, en primer lugar, al realizar 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 advertrr 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 Ios eventuales
consumidores.----------

Que, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la
marca oponente se encuentra registrada y protege la totalidad de los productos de la clase 03: "Todos los
artÍculos de la clase 3, comprendiendo entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumeria, aceites esenciales,
cosméticos, lociones capilares, dentÍfricos y perfumerÍa en general; mientras que la marca en trámite de
registro solicita la cobertura de la clase 35: Servicios de agencias de información comercial. demostración
de froductos. servicio de gestión de pro)rectos comerciales en el ma.co de fro]rectos de construcción.
presentación de pr icación para su venta al por menor-
pt¿hl¡c¡dad"»-' - - -' - - - -' - - -

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculactón entre productos servicios,
debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido
el cual se encuentra estipulado en el Art. 7' de la Ley de Marcas, y supone la

'ür.- Direcror.a. §lncrrl Inrerina
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Art.le CONFIRMAR Ia Resolución N" 46i de fecha 18 de julio de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

"AQUABRAVA", clase 35, Expediente N' 64116/2020, solicitada a nombre de

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

ncral Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 461 DE FECHA l8 DE IULIO DEIOL3,DICTADA pOR LA
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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 Ia esencia misma de Ia marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para Ia que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la

vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma
naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público
consumidor.-------------

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos
diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual
consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de
comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible
sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios
cotejados. En ese sentido, si bien el producto de la oponente está relacionado con la venta, no se puede
vincular de manera directa con la marca del servicio solicitado, puesto que los servicios pretendidos por el

solicitante son especificos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. Que,
atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura
solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno

consumidor, al no poseer una conexión competrtiva directa

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es

suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros
elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en
conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un
servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda
posibilidad de confusión.------------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
efsten suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacÍfica en el registro marcario nacional.--

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la

cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

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

la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, dis

de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución

POR TANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD

RESUELVE
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Asunción,
1 1 DII 2025

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

PUIG, S.A en contra de la Resolución N' Il5l de fecha 22 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y;'-----------
RESULTA:

Que, en fecha 02 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de ANTOMO PUIG,

SA., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' tl5l de fecha22 de diciembre de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 15 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 05 de junio de 2024, el representante convencional de ANTONIO PUIG, S.A. expresó

agravios; en fecha 09 de octubre de 2024 el representante convencional de INMOBILIARIA RAICES S.A.

contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y

llama autos para resolver en fecha ll de octubre de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(...) No existe ninguna posibilidad de confusión entre

las marcas AQUABRAVA solicitada en la clase j6 y AGUA BRAVA registrada en la clase O3 y otros, debido

especialmente a la diferente naturaleza de los servicios/productos protegidos por las mismas.../... ta marca

solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación por
nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurÍdicos que pueden
eventualmente justificar su rechazo.../... Los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas,

lo que nos da una pauta que podrán coexistir pacificamente.../... »e conformidad al ordenamiento iurídica
marcario vigente, ésta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asi en

derecho."--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANTONIO PUIG, S.A. y manifiesta: ...(..)..."Entre las

marcas enfrentadas AGl,lA BRAVA vs. AQIJABRAVA existen ínfimas y muy ligeras diferencias, siendo

prácticamente idénticas la una de la otra.../... A pesar de que AGUA y AQUA estén en idiomas diferentes ,

poseen estructura extremadamente similar.../... El hecho de que las marcas enfrentadas se encuentren en

c/ases diferentes no significa que ellas no sean confundibles.../... Ante marcas o signos que ostenten los

caracteres de fama y notoriedad, tal como lo hace la marca AGIJA BRAVA de mi mandante,el criterio de

especialidad cede, deja de ser aplicado en todo su rigor, es decir, ya no es necesaria una estricta igualdad de

clases.../... Nadie tiene derecho a apropiarse de la notoriedad y fama de una marca, lograda por sus legítimos

propietarios a través de la calidad de sus productos y servicios.../... Las marcas AGUA BRAVA/ AQUABRAVA

son prácticamente idénticas entre sí y al ser ambas sustancialmente iguales, la pedida las

lacondiciones indispensables para su registro../... Resultado de todo lo expuesto,
Los

Cristaldo
nte¡ina
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coexistencia pacífica entre las marcas AGUA BRAVA/ AQUABRAVA definitivamente
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POR 1A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1151 DE FECHA 22DE DICIEMBRE DEIOI3,DICTADA
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eventuales consumidores tomarían una marca por la otra, resultando sus derechos y los de mi mandante
seriamente canculcados.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas
sus partes la Resolución N" 1151/2023

Que, la representante convencional de la firma solicitante INMOBILIARIA RAICES S.A.presenta el
escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La marca de mi
mandante no es de hecho confundible con la marca base de oposición.../... La existencia de elementos
comunes no significa necesariamente que las marcas sean confundibles como lo afirma la oponente.../... Las
clasificaciones son totalmente diferentes entre la solicitud y la marca oponente, con la cual aleja toda
posibilidad de confusión entre las mismas: como asi también mencionar que los productos/servicios, son
muy diferentes, que hace una marcada diferencia con la marca oponente.../... La marca solicitada reúne las
condiciones indispensables para su registro.../... Queda claramente demostrado que las marcas de autos son
totalmente disimiles por lo tanto pueden coexistir.../... Atento a las consideraciones expuestas solicito el
sgte petitorio, oportunamente se dicte resolución ratificando la decisión anterior de la SecretarÍa de
Asuntos Liti giosos . --- --- -

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso rnterpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas AQUABRAVA (solicitada en clase 36) y lamarca AGUA BRAVA
(registrada en clase 03).----------

Que, en primer lugar, al realizar 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, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la
marca oponente se encuentra registrada y protege la totalidad de los productos de la clase 03: "Todos los
artÍculos de la clase i, comprendiendo entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumerÍa, aceites esenciales,
cosméticos, lociones capilares, dentÍfricos y perfumeria en general; mientras que la marca en trámite de
registro solicita la cobertura de la clase 36: Distingue los servicios de administradores de inmuebles. es

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios,
debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como uniclase,
el cual se encuentra estipulado en el Art. 7' de la Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola
solicitud de registro de marca por cada clase en Ia 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 Ia marca pues, esta sólo adjudica
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para
vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios
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naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público
consumidor.-- ---- ------ -

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos

diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual

consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de

comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible
sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios
cotejados. En ese senüdo, si bien el producto de la oponente está relacionado con la venta, no se puede

vincular de manera directa con la marca del servicio solicitado, puesto que los servicios pretendidos por el

solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. Que,

atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura

solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno

consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es

suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicltud de registro, puesto que existen otros

elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en

conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un

servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda

posibilidad de confusión.------------

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,

son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,

existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta rnstancia considera que la

cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente

en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

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

la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una

de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

PORTANTO,
Tá. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N'll5l de fecha22 de diciembre

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

,..1c.I"úh Intetina. 
.

i r:i::;i.i,¿ Pr'óPied¡d l¡dut'tiat

Art.le
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1I5I DE FECT{A 22DE DICIEMBRE DE})I3,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',AQUABRAVA", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 64119/2020 A NOMBRE DE
INMOBILI,ARIA RAICES SA...-....-..

Art.ze ORDENAR la prosecución de los trámites de Ia solicitud de registro de la marca
"AQUABRAVA", clase 36, Expediente N' 64119/2020, solicitada a nombre de
INMOBILIARIA RAICES S.A.-. - -..... -

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

Inte¡ina
Propiedad Indus,rirl
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' ITIDEFEcHA 27 DE NovtEMBRE DE zo2o, DIcTADA PoR
LA DIREcclóN oE AsuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE oPoslclóN a u
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "IAKATA Y ETIQUETA:', CLASE 12, EXPEDIENTE N" 3746712OL9,

soLIctrADA POR JOSE SEGUNDO DECOUD FERNANDEZ.- - - - - - - - - - - -

Asunción, 11DIC 2U75

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de NAKATA

AUTOMOTIVA S.A. contra la Resolución N' 672 de fecha 27 de noüembre de 2020, dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 04 de diciembre de 2020 se presenta la representante convencional de NAKATA

AUTOMOTIVA S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N" 672 de fecha 27 de

noviembre de 2020, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 19 de febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto,

expresando agravios el apelante el 09 de mayo de 2022.En fecha l0 de agosto de2022,la representante

convencional del solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha O5 de septiembre

de2022 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al realizar el cotejo de las marcas TAKATA Y

ETIQUETA (marca solicitada) vs. NAKATA (maca oponente) se uade apreciar que si bien comparten letras

en común, estas no deben tomarse como elementos aislados sino en conjunto; esta Dirección cree que

entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico,/... N
pronunciar las denominaciones una seguida de la otra puede notarse las diferencias fonéticas entre ambas

y no dejan el mismo recuerdo.../... Por lo expuesto y de conformidad a la Ley N" 1294/98 de Marcas y el

ordenamiento jurÍdico vigente es criterio de esta Dirección considera que la oposición debe ser declarada

improcedente por corresponder así en derecho.(...)" -------------

Que, la representante de la firma oponente, NAKATA AUTOMOTIVA S.A. presenta su escrito de

expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Las marcas NAKATA/TAKATA son

prácücamente idénticas entre si, siendo totalmente confundibles desde los planos gráfico, ortográfico y
fonético, lo cual se ve notoriamente acrecentado debido al hecho de que ambas se encuentran en una

misma clase.../... Es justamente ante una visión de conjunto cuando vemos que las marcas NAKATA/MKATA

son evocaüvas la una de la otra y totalmente asociables entre sí, pues ambas marcas comparten la casi

totalidad de las letras integrantes de ambas denominaciones.../... Denominación que además corresponde al

elemento principal del nombre comercial de mi representada, produciéndose asi la confundibilidad tanto

directa como indirecta.../... Ante las notorias semejanzas desde todos los planos, existirá un elevado riesgo

de confusión o asociación indeseable en la mente del consumidor.../... al ver la marca TAKATA que es la

solicitada en estos autos, irremediablemente la terminará asociando con la marca NAKATA de mi mandante,

con el agravante de que ellas operan en una misma clase ( clase 12), por lo que erróneamente pensará que

todas ellas poseen un mismo origen.../... Por lo tanto ruego a la Señora Directora dictar resolución

revocando en todas suspartes la Resolución N" 672/2020.---

Que, la representante convencional del solicitante presenta el escrito de contestación de la

de agravios y entre otros argumentos dice "(...) Atendeindo al hecho que no existe

di,..i¿n C,o.Jl{ á. P ropicdrd Ind'rs,riai
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esta autoridad estimar que las marcas mencionadas sean notorias en nuestro país, no
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PoR t-A. cuAL sE REVocA tA RESoLUcTóN N" ITIDEFEcHA 27 DE NovIEMBRE DE zo2o, DICTADA poR
LA DIRECCIÓN Pg ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE pE opósTcIÓN e m
SoLICITUD DE REGISTRO DE MARCA *TAKATA y ETIQUEXA',, CLASE 12, EXPEDIENIE N" 3746712019,
SoLICITADA pOR 

JOSE SEGUNDO DECOUD FERNANDEZ.--- - -- - -- ---

pues las pretensiones de la misma queda sin fundamentos.../.... Entre los protegidos por cada clase 12,

respectivamente, no existen coincidencias de género, de matera prima de elaboración de los mismos, ni en
su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplrn la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear
confusión en el público consumidor.../... El registro es para c/ases distintas y pueden coexistir pacificamente
dad las caracteristicas de sus marcas.../*. El hecho de que las denominaciones en pugna tenga en común la
palabra KATA no es razón valedera, ni suficiente, para impedir el registro de la marca solicitada, el hecho
que son solicitadas ara proteger productos de clases diferentes, que no guardan relación, hace posicble su
coexistencia pacífica en el mercado.../... En base a todos los argumentos esgrimidos, no encuentro la
posibilidad de confusión directa ni indirecta.../... Es importante resaltar que la notoriedad que
supuestamente alega la oponente no existe, puesto que se trata de una marca débil.../... En conclusión, la
resolución debe ser confirmada por ajustarse completamente a derecho.---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución N' 672 de fecha 20 de marzo del 2018.

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos 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 ellos. Asimismo, se debe analizar el lugar de comercialización de los productos pues, de ser éste el
mismo para ambos productos, el consumidor promedio podría caer en confusión, sumándose a esto el
perjuicio generado al ütular de la marca registrada.

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 oponente (NAIQ{IA 
", clases 35

y la solicirud de registro de la marca @fAKqÍA Y ffiQUETA", clase 12, se evidencia que las denominaciones
presentan una estructura silábica idéntica (NA-KA-TA vs. TA-KA-TA), compartiendo cinco letras idénticas
de seis; dos de las tres sílabas y manteniendo igual secuencia rítmica y de sonido. La única variación se
limita al fonema inicial -N- frente a -T-, diferencia fonética mínima, incapaz de generar una diferencia en el
mercado. El consumidor promedio, podría fácilmente asociar TAKATA con NAKATA, sobre todo
considerando la casi integral coincidencia gráfica y la sustitución de una sola letra. En el siguiente cotejo se
puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

TAKA,TAY ffiQUETA (marca solicitada), y
NAICATA (marca oponente)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que re
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" íTIDEFECHA 27 DENovIEMBRE DEaoaI,DICTADA poR
LA DIREcctóN op AsuNTos MARcARIos LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE oposlctóN A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA .TAIQ{IA Y ETIQUETA:', CLASE 12, EXPEDIENTE N" 3746712019,
solrcrrADA PoR JosE SEGUNDO DECOUD FERNANDEZ.- - - - - - - - - - - -

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada ,TAIQ{TA', resulta

indudablemente evocadora de la marca oponente .NAI({TA ". lgualmente, se suma el hecho de que las

marcas en cuestión se encuentran en la misma clase .-------

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

la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca

solicitada pretende la cobertura de: "Productos comprendidos en la clase lZ',ylamarca base de oposición,
¡NAKrÁITA " se encuentra registrada en la misma clase l2 del nomenclador internacional para /a totalidad de

los articulos de la clase 12, comprendiendose entre ellos vehÍculos, aparatos de locomoción terrestre, aérea

o acuática.-

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no

solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos

lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Es decir, quien vea la marca solicitada
,@,',automáticamentelaasociaráconlamarCaregistrada"NAKATA",haciendoqueel
público consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa,

ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sÍ. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano

se refiere a la confusión indirecta, diciendo: "lgualmente existe confusión cuando el consumidor puede
distinguir las marcas entre sÍ, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera
(confusión indi recta). il - - - - - -' - - - - - -

En vista de lo anterior, la marca registrada perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuestos

ambos servicios en el mercado. Esta situación afectarÍa la competencia lealy perjudicaría tanto a las marcas

como a los consumidores.---

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido creada para

defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de ésfe. Sr se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el ongen de los

productos (...).^ - - - - - - -'

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene

irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en

clases idénticas.

Que, en conclusión, ésta dependencia considera que la marca solicitada "TAKATA Y

ETIQUETA" causaria riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "

menoscabando los derechos adquiridos por la misma, por lo que corresponde re

recurrida.--

' OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. Sva. Ed. Pág.45E.
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PoR LA cuAL sE REVocA IA RESoLUctóN N' 6T2DEFEcHA 27 DE NovIEMBRE DE 2020, DISIADA poR
LA DIREcctóN pe AsuNTos MARcARIos LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE oposlclóN e le
SoLICITUD DE REGISTRO DE MARCA &TAI(ATA Y mQUErh", CLASE 12, EXPEDIENTE No 3746tl21tg,
SoLIctTADA pOR 

IOSE SEGUNDO DECOUD FERNANDEZ.- --- - -------

POR TANTO,

I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿. PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N' 672 de fecha 27 de noviembre de 2020, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca TAIQqTA Y mQUE"tA", Acta
N" 3746712019, clase 12, presentada por fOSE

ArL 3'

a'Pamela Cristalc

eneral Interina
:nrral Ce ProPiedrd Ind'rs't

:nnal de Pro¡itdaC l.rttit:'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 838 DE FECHA 25 DE MAYO DEaOzL,DICTADAPORLA
DIREcCIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISIRO DE LA MARCA "E.KARÚ
SoFTWARE y mQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 0743912019, A NOMBRE DE IOSE ESTEBAN LOPEZ
soTo Y oMAR DANIEL ALBERT QUEIROZ.-

Asunción, 1 1 DII 2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de |OSE
ESTEBAN LOPEZ SOTO Y OMAR DANIEL ALBERT QUEIROZ. contra la Resolución N" 838 de fecha 25 de

mayo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---------"-
RES ULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de |OSE ESTEBAN

LOPEZ SOTO Y OMAR DANIEL ALBERT QUEIROZ. e interpone Recurso de Apelación en contra de la

Resolución N' 838 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por Ia Dirección de Marcas.

Que, en fecha 03 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 09 de agosto de2O23, el representante convencional de JOSE ESTEBAN LOPEZ SOTO Y

OMAR DANIEL ALBERT QUEIROZ. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha canstatado la existencia en dicha clase de la marca "IKARU", clase 09,

registrada con el número 479949 en fecha 1l de marzo de 2019 a favor de Fuentepy 5.a..../... 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.../... No ha lugar a lo solicitado». ----'--------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Si bien es cierto, que la marcaque

sirve como antecedente fonético posee una palabra en común, esto no es sufrciente para impedir el registro
de nuestra marca, pues ésta va solicitada con una etiqueta que le dota de sufrciente fuerza distintiva para
coexistir pacÍficamente con la marca en cuestión, asÍ también va a cmpañado de la letra E como también
seguido de la denominación software.../... ta desgnación que sirue para individualizar un servicio
gastronómico que brindamos en el comercio, y que para nada tiene similitud con la clase 09 de la marca

IKARU, puesto que los softwares utilizados para tal menester, son programas o conjuntos de tareas que

permiten a un ordenador realizar determinadas tareas.../... Nuestra solicitud de registro no tiene
absolutamente vinculaciones con la cocción, preparación de productos alimenticios ni mucho menos

fabricación y/o almacenamiento, en consecuencia si pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin
posibilidad alguna de confusión por parte del consumidor frnal.../... Resulta importante mencionar que

ambas marcas han sido depositadas en c/ases distintas, la marca E-KARÚ SOFTWARE ha sido presentada
para cubrir servicios de la clase 42, la marca base del presente agravio, h sido presentada para cubrir
productos de la clase 09,../... Quedademostrado que no existe atisbo de similitud y no se ajusta a la realidad
que nos compete, lo que si queda en evidencia es que los elementos son muy divergentes y bajo ningún
punto de vista puede inducir a ningún riesgo de error o confusión.../... Por lo tanto, a la Señora Directora

peticionamos, dictar resolución revocando el rechazo por antecedente fonético.

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

Cristaldo
nrcrina

dad Indr¡.ri¡i
l'ropitdrd Ilttie:i.rll
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 838 DE FEcHA 25 DE MAyo DEZozz,DIgrADA poR LA
OMECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA ,E-KARÚ

SoFTWARE Y ETIQUE"TA',, CLASE 42, EXPEDIENTE N' 07439/2019, A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ
soTo Y oMAR DANTEL ALBERT QUETROZ.-

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. -----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre solicitud de registro de la "E-KARÚ
SOFTWARE Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "II(ARU", se advierte que la denominación una
coincidencia sustancial en el elemento dominante "KARU", el cual constituye la parte más distintiva y
visualmente relevante de ambos signos. La marca antecedente IKARU es un término Íntegro de cinco letras,
mientras que la solicitada E-KARU SOFIWARE, incorpora un prefijo "E" y un sufijo genérico "SOFTWARE",
pero el núcleo denominativo fuerte conünúa siendo KARU, idéntico al elemento final y distintivo de la
marca registrada. El agregado delprefijo "E" no aporta fuerza distintiva suficiente, dado que es un elemento
de uso común que habitualmente alude a lo "electrónico", "digital" o "online". El término "SOFTWARE" es

netamente descriptivo respecto a los servicros de la clase 42, por lo que carece de capacidad distintiva y no
puede ser considerado para diferenciar los signos.. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud
gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

E-KARÚ SOFTWARE Y ETIQUETA (marca solicitante), y
IKARU (marca base de rechazo)

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado 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 mencionadas.
En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "E-KARÚ
SOFTWARE Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "IKARU", con la cual presenta más
semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos y servicios por ambas
comercializadas. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de 1a palabra analizada

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases
relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura en Ia clase 42 para "Actuahzación de programas
informáticos para terceros; Actualización de páginas de inicio para terceros; Actualización de páginas
iniciales para redes informáticas; Actualización de sitios web para terceros; Actualización de software
informático; Actualización de software informático en relación a seguridad informática y prevención de
riesgos informáticos; Actualización y alquiler de software para procesamiento de datos; Actualización y
diseño de software informático; Actualización y mantenimiento de software informático; Nojamiento de
sitios web; Alojamiento de sitios web en la Internet; Alquiler de aparatos de procesamiento de datos;
Alquiler de computadoras; Nquiler de computadoras y perifericos informáticos; Análisis de sistemas
informáticos; Asesoramiento en el campo del diseño de software; Asesoramiento técnico relativo
operación de computadoras; Compresión digital de datos informáticos; Construcción y
sitios web; Consultoría de programas de ordenador; Consultoría en programación
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poR LA cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUctóN N' 838 DE FEcHA 25 DE MAyo DEzozz,DIcrADA poR LA
om¡cctót{ DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE I¿. MARcA'E-KARú
SoFTWARE Y mQUETA", CIáSE 42, EXPEDIENTE N O7439l2Ot9, A NOMBRE DE IOSE ESTEBAN LOPEZ
soTo Y oMAR DANTEL ALBERT QUETROZ.-

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE tá. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRN4AR la Resolución N" 838 de fecha 25 de mayo de 2O22 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca"E-KARÚ SOFTWARE Y
ETIQUETA", clase 42, Expediente N" 0743912019, solicitada a nombre de fOSE
ESTEBAN LOPEZSOTO Y OMAR DANIEL ALBER?ÓUEIROZ>,-.

Art.3e

a P{mela Cnstaldo
e Genlral Inre¡ina

pr uenrrrr di ttlpíedad lndus,rirl
ión Nrcional de propied¡d I¡rcie:i¡al
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 838 DE FECHA 25 DE MAYO DEaO¿¿,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE T.A MARCA'E.KARÚ
SoFTWARE Y mQUETA" CLASE 42, EXPEDIENTE N" 07439/2019, A NOMBRE DE JOSE ES1EBAN LOPEZ
soro y oMAR DANIELALBERT QUEIROZ.-

Consultoría en seguridad informática; Consultoría en software; Consultoría en softvvare informático;
Consultoria en tecnologías de la información; ConsultorÍa respecto al diseño de páginas web; consultoria
relativa a el diseño de hardware computacional; consultoría tecnológica; Nquiler de softvvare informático;
Alquiler de programas informáticos; Alquiler de hardware informático y software informático;Nquiler de
computadoras y software informático; Depuración de programas informáticos para terceros; Desarrollo de
hardware informático para juegos de computadora; Diseño y mantenimiento de sitios informáticos para
terceros; Diseño y actualización de software informático; Creación y diseño de páginas web para terceros;
Creación, diseño y desarrollo y mantenimiento de siüos web para terceros; Creación, diseño y
mantenimiento de sitios web para terceros; Desarrollo de programas informáticos grabados en medios de
datos [software] diseñados para su uso en la construcción y la fabricación automáüca CAD/CAM; Desarrollo
y diseño de portadoras digitales de imagen y sonido; Desarrollo, diseño y actualización de páginas web;
Diseño de bases de datos informáticas; Diseño de hardware y software; Diseño de páginas web; Diseño de
páginas web y sitios web; Diseño de redes informáticas para terceros; Diseño de sitios web; Diseño y
desarrollo de software de juegos y software de realidad virtual.;", y la marca base de rechazo tiene cobertura
para /a totalidad de los productos de la clase 09. -------'--

Que, si bien las marcas se encuentran en clases diferentes, la relación entre productos tecnológicos
(clase 09) y servicios de desarrollo/programación de software (clase 42) es ampliamente reconocida. Existe

una complementariedad funcional, los software y disposiüvos de clase 09 suelen ser desarrollados,

mantenidos o integrados mediante servicios de clase 42, lo que intensifica el riesgo de que el consumidor
atribuya un origen empresarial común.---

Que, en relación a lo expuesto, aun cuando el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el

sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en 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, en consecuencia, las mismas presentan extremas similitudes en sus aspectos gráfico y auditivo.
Además de ello, el contenido conceptual de la solicitante no logra evocar en la mente del consumidor una

idea diferente que logre distinguir al servicio del ya existente en el mercado, situación que podría
fácilmente generar Ia asociación en la mente del consumidor con el producto de la marca registrada.-

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 4¡tí
inciso f) de la Ley N' l?94198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa
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confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las

llirecció¡ Nirier¿l Ce Pr¡Died¡d lrr.iertral



DIRECCIóN NACIONAL OE

tf ;X" GOBIERNOner. I PARAGVÁI
\J PARAGUAY I REKUAI

V*, PROPIEDAD
\i3# ¡¡aELECTUAL

PARAGUAY

ResoruciónNo 0 g 7
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Asunción, 12 DIC 2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de OCHO A SA.

en contra de la Resolución N' 659 de fecha 9 de julio de 2025, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios

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

RE SULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de OCHO A SA , e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 659 de fecha 9 de julio de 2025, dictada por

Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-'

Que, en fecha 17 de sepüembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 16 de octubre de 2025, el representante convencional de OCHO A S.A. expresó

agravios; en fecha 06 de noviembre de 2025 el representante convencional de IGNACIO MARIA PIDAL

OCHOA. contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de noviembre de 2025.'-------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Al obseruar la naturaleza de los productos

protegidos por cada marca, La marca 8A regisü'ada en la clase 37 protege servicios tales como: servicio de

construcción (civiles y viales), servicios de reparación, supervisión y/o dirección de obras de construcción,

comprendidos en la clase 37.../... Por otro lado, Ia marca solicitada 8a import en la clase 35: servicios de

importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos
electrónicos; menajes de cocina (...).../... La diferencia de los sectores y la naturaleza de los seruicios es

significaüva, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin crear confusión

entre los consumidores.../.. No existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en

la clase 35 y j7 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado.../... La

marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere.../... Esta Dirección considera

no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asÍ en derecho.u---'-"--"--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante OCHO A S.A. y manifiesta: ...(..)..." La resolución

recurrida sostiene erróneamente que las marcas pueden coexistir por pertenecer a distintas clases,

ignorando el principio de protección especial de las marcas notorias.../... La marca notoria debe ser

especialmente protegida para evitar la dilución y pérdida de su fuerza distintiva.../... La resolución

impugnada vulnera la letra y espÍritu de la ley al permitir la coexistencia de marcas idénticas, pese a la

acreditada notoriedad de las marcas 8A y OCHO A y del nombre comercial OCHO A.../... El público
paraguayo asocia de manera inmediata e inequivoca el nombre y la marca OCHO

representada.../... Permitir que un tercero registre un signo idéntico, implicaria un

indebido de la trayectorÍa.../... Resulta más que claro que dada la identidad absoluta
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 659 DE FECHA 9 DE IULIO DE2025, DISIADA pOR tá,
OMECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "8A TMPORT", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 5942512023 A NOMBRE DE IGNACIO MARI.APIDAL
ocHoA----

Dirección fundó el rechazo de la oposición en una supuesta "diferencia significativa" entre las coberturas
de los conjuntos enfrentados e¡ /as clases j5 y 37.../... Existe un innegable riesgo de confusión indirecta...//...
La confusión indirecta se verificará en el presente caso cuando el consumidor observa la entre
reproducción de la marca notoria de mi mandante 8A y la referencia también de su nombre comercial
OCHO A S.A. en la denominación 8A IMPORT en el momento de acceder a los servicios conexos que
pretende ofrecer el solicitante.../... No deseamos abundar en mayores consideraciones, corresponde revocar
en todas y cada una de sus partes la Resolución N" 659/2025."--

Que, la representante convencional del solicitante IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA presenta el
escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Errónea valoración
de la diferencia de servicios y la irremediable confusión.../... Tal apreciación y argumentación es
extremadamente rebuscada y absurda, puesto que como lo expone en su escrito de expresión de agravios,
los servicios que ellos prestan (construcción), no se mueve el ámbito que los de importación &
exportación.../... Mayormente se mueven en círculos de concesiones,licitaciones y empresariales.../... eue
bien sabemos que en nuestro país rige el sistema uniclase, osea, un registro por cada clase que el interesado
pretenda proteger, tal situación la omite el recurrente, por motivos más que obvios.../... ta diferencia de los
sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden
coexistir pacÍficamente sin generar confusión entre los consumidores.../... Ante estos hechos es innegable y
constituye un gesto o accionar desleal y poco ético.../... Negando sin mérito alguno, identidades
sustanciales e¿tre las marcas y servicios a proteger.../... EI adverso legal, hoy recurrente, realiza una
comparación francamente absurda, con el único afán de confundir a efectos de conseguir una revocación
de la resolución bien fundada.../... la marca del solicitante, representa una creación total y absoluta con el
apellido de la solicitante.../... Por lo tanto y bajo ningún punto de vista puede revocarsela resolución en el
caso que nos comPete.../... En consecuencia, dictar resolución confirmando íntegramente la Resolución N"
ó5e/2025.---

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas 8A IMPORT (solicitada en clase 35) y la marca 8A y OCHO A
(registrada en clase 37).--- - - - - - - -

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "8A IMPORT" (clase 35) y
las oponentes "8A y oCHo A (clase 37), vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial (ocho/8)
presente en estas denominaciones. Asimismo, se advierte que las marcas difieren tanto en su estructura

comercial "IMPORT". Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identi
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LA MARCA "8A IMPORT, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 59425/2023 A NOMBRE DE IGNACIO MARIA PIDAL
ocHoA.---

SAIMPORT (marca solicitada), y

8Ay OCHO A (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios

del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo

en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean

confundibles". Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento sufictente para

inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos que serán

analizados en la presente resolución. ---'--'-'--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas

analizadas en el caso de autos vemos que la marca oponente se encuentra registrada y protege servicios de

la slase-3} Seruicios de construcción (civiles y viales), servicios de reparación, supervisión y/o dirección de

obras de construcción" ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 35:

seruicios de importación, exportación, comercialización al por menor y meyor de electodomésücos;
productos electónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artÍculos para el hogar equipos de

informática; equipos audiovisuales; vibradores; sandwicheras;muebles; monitores; impresoras; heladeras;

televisores; router; licuadoras; enseres de uso común en las casas."------

Que, de la comparación claramente se colige, que las marcas oponentes "8A y OCHO A" y la marca

analizada "8A", se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la

naturaleza de sus servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público

consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a Ia

que ha arribado elA-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos.---

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios,

debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como uniclase,

el cual se encuentra estipulado en el Art. 7' de la Ley de Marcas, y 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. Que, del mismo modo para determinar la

vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma

naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son Ios mismos, y el tipo de público

consumidor.-- - - - - -- - -- - -

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos

diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual

consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, al poseer distintos

comercialización y al estar dingidos a un público muy distinto, por lo que la coexistenci.

sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los
/§'
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POR LA CUAL SE REVOCA Li. RESOLUCIÓN N' 659 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2025, DISTADA pOR LA
ONTCCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN ELEXPEDIp¡TTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
tá. MARCA "8A IMPORT", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 59425/2023 A NOMBRE DE IGNACIO N4ARIAPIDAL
ocHoA.----

cotejados. En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la contrucción, no se
puede vincular de manera directa con la marca del servicio solicitado, puesto que los servicios pretendidos
por el solicitante son especÍficos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. eue,
atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura
solicitada se encuentra debidamente limitada, pudrendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno
consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es
suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros
elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en
conflicto. En ese senüdo, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un
servicio de otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de
confusión.-

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a
la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. --------

Art. le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 659 de fecha 9 de julio de 2025 dictada por la Direccrón
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de Ia solicitud de registro de la marca "8A
IMPoRr, clase 35, Expediente N' 59425/2023, solicitada a nombre de IGNACIo
MARIA PIDAL OCHOA.--..

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.
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ResoruciónN' 0B I0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1454 DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DE2024, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N'33985/2023 A NOMBRE DE
ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA.

Asunción, 1 2 DIC 2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por ei representante convencional de CLAUDIA

ELENICE VILLALBA GOMEZ. en contra de la Resolución N' 1454 de fecha 2l de diciembre de 2024, dictada
por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 07 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de CLAUDIA ELENICE

VILLALBA GOMEZ., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'1454 de fecha 2l de

diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.--

Que, en fecha t2 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 22 de abril de 2025, el representante convencional de CLAUDIA ELENICE VILLALBA

GOMEZ. expresó agravios; en fecha 1O de junio de 2025 el representante convencional de ANDREA BELÉN

GONZÁLEZ MAIDANA contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la

expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 1l de junio de 2025.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) En primer lugar, corresponde determinar las

marcas en pugna, por un lado COPPELIA Y ETIQUETA solicitada para la clase 25 y la registrada COPPELIA,

en la clase 41.../... Al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial.../... La solicitud de registro COPPELIA cuenta con una eüqueta que la

diferencia de la oponente COPPELIA, desvirtuando aún más el riesgo de confusión.../... Al observar la
estructura y el enfoque de los servicios que ambas marcas protegen, se concluye que no existe riesgo
alguno de confusión directa e indirecta.../-.. La marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que
la ley requiere.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear
riesgo de confusión entre los consumidores.../... Por lo que la oposición deducida deviene improcedente."--'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CLAUDIA ELENICE VILLALBA GOMEZ. y

manifiesta: ...(..)..."5i bien las marcas en conflicto fueron solicitadas para clases distintas como la 25 y 41,

actualmente ambas marcas trabajan y se mueven dentro del mismo mercado del arte, especificamente la
danza, por lo que la posibilidad de confusión no desaparece por la simple diferencia de clases.../... Sin tener
el efectivo registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, ha utilizado abiertamente el
nombre de una marca ya registrada y operativa en el mercado hace 1ó años.../... Respecto a la marca a la que
nos oponemos, se dedica a la producción, confección y elaboración de vestuarios y demás accesorios
también dirigidos a bailarines por lo que es absolutamente imposibl admitir que no puede existir confusión
alguna entre los clientes que buscan esos mismos productos.../... Ambas marcas nos encontramos
estrechamente ligadas al ámbito de la danza, el arte y actividades culturales.../... Las marcas denomi-

la misma forma, se encuentran intimamnete ligadas entre sí.../... La marca solicitada COPPELIA

exacta y literal de la marca de mi representada.../... Por tanto, solicito a la Directora Nacional,',
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIóN N'1454 DE FECHA zI DE DICIEMBRE DEaIa4,DICTADA
poR LA pmrcctóN DE ASUNToS MARCARIos LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 33985/2023 A NOMBRE DE
ANDREA BEIÉN coNzÁmz MAIDANA.

Intelectual, dictar resolución haciendo lugar a la presente apelación, rechazando el pedido de registro de la
marca COPPELIA, clase 25."---

Que, la representante convencional de la solicitante ANDREA ggl-ÉN GONZÁLEZ MAIDANA presenta
el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) En su afán de
intentar confundir ha manifestado lo siguiente "respecto al nombre comercial utilizado, el mismo se
encuentra ampliamente amparado por la misma ley de marcas, en virtud al Art. 7", eso es verdad, lo que no
es verdad que pueda utilizarlo cualquier servicio, el servicio para la cual se encuentra registrado es de la
clase 41, esto nada tiene que ver con la clase 25 de producción de ropas y afrnes.../... La idea y fin que
proyectan por sobre todo la marca solicitada por mi parte aunta de forma directa a producir ropas y
prendas en general, rubro al que la Señora Andrea Belen Gonzalez se dedica hace tiempo.../,. Es falso que
hoy en dÍa existen un entrelazamiento entre la clase 4l y la clase 25, tal como pretende explicar la adversa
citando el Art. 2 de la Ley de Maras, eso es solo y exclusivamente para marcas de la misma clase , o en s:l
defecto para marcas que se encuentren vinculadas entre si como la producción de comidas y un restaurant,
en este caso vemos que ni someramente existe una vinculación juridica, por lo tanto no podemos hablar de
confusión de marca.../... Los productos que se esfá buscando amparar en la solicitud e registro de la marca
quedan absolutamente bien defrnidos como también diferenciados, no pudiendo causar agravio alguno.../...
Por tanto, respetuosamente solicito: dictar resolución confirmando en todos sus puntos la Resolución N'
1454/2024

Que, corresponde a esta Drrección resolver sobre Ia procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coedstencia o no de las marcas COPPELIA Y ETIQUETA (solicitada en clase 25) y la marca
COPPELTA (registrada en clase 4I).----------

Que, en primer lugar, al realizar 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 advertlr 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, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la
marca oponente se encuentra registrada y protege servicios de la clase 4I: "Protege los servicios de la clase
41, como educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales y en forma especial lo
prestado por una academia de danza; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios,
debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como uniclase,
el cual se encuentra estipulado en el Art. 7" de Ia Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola
solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose
mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios

la
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ResoruciónN. 0g s 0
POR I.A, CUAL SE CONFIRMA T¿. RESOLUCIÓN N" 1454 DE FECHA 21DE DICIEMBRE DEaO}4,DICTADA
POR I.á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',COppELIA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 3398512023 A NOMBRE DE
ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA.

categoría de productos o servicros para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la

vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen Ia misma

naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público
consumidor.-------------

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos

diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual

consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de

comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible
sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios
cotejados. En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la actividades, no se puede
vrncular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por
la solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. Que,
atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura

solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno

consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es

suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros
elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en

conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un
servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda

posibilidad de confusión.------------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,

son diferentes, disímiles, origrnales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,

existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la

cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudrendo eventualmente coexistir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competltiva directa

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

la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente drferentes entre sí, originales, distintivas una

de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE

CONFIRMAR la Resolución N' 1454 de fecha 21 de diciembre de 2024

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Di¡ccción 6e¡ir¡l C,, Propirdrd lndur.rirl
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Resorución."O§ I0
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N'1454 DE FEcHA 2r DE DICIEMBRE DEaII4,DICTADA
POR I.,A PTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',COPPELIA Y ETIQUETA", C[-A,SE 25, EXPEDIENTE N. 33985/2023 A NOMBRE DE
ANDREA gEr-ÉN coNzÁrEz MAIDANA.

Art.2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"COPPELIA Y ETIQUETA", clase 25, Expediente No 3398512023, solicrtada a nombre
dC ANDREABELÉN GONZÁLEZ MAIDANA.

AIt.3e NOTIFÍQUESE por Cédula. ------------li---

Iramch Cristakiir

i)i¡eccióo N¡cional de p,o¡;rara 1,,,,i.ir,.

' Dirctrora Gencral Inre¡i¡,
Ii¡ccc¡on.Gcnu¡l dc propícdrd Ildus,rirl
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Resorución." nB I 1
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N'527 DE FECFIA 18 DE MARZO DE2025 Y N" 2822 DE
FEcHA 26 DE SEmEMBRE DEaIIS,DICTADA PoR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE t-A. MARCA',ROADCROSS TIRES Y ETIQUE"TA',, CLASE 12, EXPEDIENTE N'
46426 12024, SOLICTTADA POR FAUSE RIADE ASSAE

Asunción' 12DII2Ü25

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FAUSE RIADE

ASSAF, contra la Resolución N' 527 de fecha t8 de marzo de 2025 y N' 2822 de fecha 26 de septiembre de

2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;---'---'----
RE S U LTA:

Que, en fecha 28 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de FAUSE RIADE

ASSAF e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1029 de fecha t8 de marzo de 2025

y N" 2822 de fecha 26 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 22 de octubre de 2025, el representante convencional de FAUSE RIADE ASSAF expresó

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

28 de octubre de 2025.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "( ) habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley t294/98 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 califrcar o describir alguna caracteristica del producto o servicio."

En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado'i--------'----------.--------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestal. "(...) Disentimos categÓricamente los

argumentos de la Resolución N" 2822/2025 y nos ratifrcamos que la marca solicitada, ROADSCROSS, debe

ser analizada como un todos, en tanto se trata de una marca compuesta, integrada tanto por elementos

verbales como gráfrcos.../... El enfoque adoptado por la resolución impugnada fracciona indebidamente el

signo, examinando las palabras que lo componen de forma aislada, sin tener en cuenta la unidad
conceptual y visual que representa el conjunto de la marca.../... El consumidor medio, al enfrentarse

visualmente a la marca solicitada, podrá reconocerla como una identificación de origen empresarial y no

como una simple descripción del producto.../... La disposición gráfica, el diseño del logotipo y la

combinación del nombre constituyen un signo distintivo que no puede ser calificado de genérico.../... No

describe directamente el producto ni sus características esenciales, sino que evoca una imagen o idea

asociada al entorno vial, lo cual convierte en una marca sugestiva no genérica.../... La evolución del riesgo

debe hacerse desde la percepción del consumidor medio, teniendo en cuenta el signo en su totalidad.../...

La marca solicitada no genera confusión ni riesgo de asociación indebida con otros signos preexistentes.../...

Por tanto a mérito de las consideraciones expuestas, ruego a la Señora Directora, dicte resolución

revocando en todas susparfes la Resolución N' 527/2023 y 2822/2025."--------' - ------ -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedenci

interpuesto
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POR I.A CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" 527 DE FECHA 18 DE MARZO DE2025 Y N" 2822 DE
FEcHA 26 DE SEmEMBRE DE zozs, DIcTADA poR LA pmEccIóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'ROADCROSS TIRES Y ETIQUETA", CIASE 12, EXPEDIENTE N"
4642612024, SOLICITADA POR EAUSE RIADE ASSAE---..-

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 mtsma
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. Ol de autos se aprecia que la solicitud de registro de lamarca
"ROADCROSS TIRES" fue presentada para cubrir productos de la clase 12 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: "Comprende los artÍculos de la clase 12. Neumáticos sin cámara, neumáticos
para automóviles, para tractores, para camiones, para quitanieves, neumáticos pickup-suv, accionadores
lineales neumáticos o hidráulicos para vehÍculos terrestres, inserciones de espuma para neumáücos, fundas
para ruedas de recambjo / fundas para ruedas de auxilio / fundas para neumáticos de refacción, bandas de
rodadura para recauchutar neumáticos, clavos para neumáticos / tacos para neumáticos, cubiertas para
neumáticos, válvulas de neumáticos para vehículos, dispositivos antiderrapantes para neumáticos de
vehículo s, cámaras de aire para neumáti co s». - - - - - - - - - - - - -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ROADCROSS TIRES Y
ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominación "ROADCROSS TIRES" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 12 del nomenclador internacional.------------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ROADCROSS TIRES" es el resultado de la
conjunción de tres palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y
original. ROADCROSS, es el elemento principal del signo. Su análisis demuestra que no es un término
genérico ni descriptivo del producto, sino una expresión de fantasÍa evocativa: ROAD significa "camino-
carretera". CROSS significa "cruzar- atravesar", "cruce". Al unirse, "ROADCROSS" no se corresponde con
ningún término técnico propio del sector de neumáticos ni describe una cualidad, composición, diseño,
tipo o función especÍfica del producto. El término TIRES constituye la traducción directa de "neumáticos",
por lo que üene carácter descriptivo respecto de los productos reivindicados. No obstante, dicho término
opera como un elemento secundario. -----------

Que, la particular combinación de las palabras en cuestión 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 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 cualquierpersona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas e
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mismas propiedades o características."--- - - --
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Resorución.'S$ I t
POR LA CUAL SE REVOCAN I..AS RESOLUCIONES N'527 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N" 2822 DE
FECHA 26 DE SEMEMBRE DE2O2' DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'ROADCROSS TIRES Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N'
4642612024, SOLICTTADA POR FAUSE RIADE ASSAF.

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 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 distinguirla de otras e identificar un producto, lÍnea de

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

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.--

T'ÍrES

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

de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccrón 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' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR las Resoluciones N' 521 del 18 de marzo de 2025 y N" 2822 de fecha 26 de

septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

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

"ROADCROSS TIRES Y ETIQUETA", clase 12, Acta N" 4U26120I4, solicitada a

Art.3e
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Resorución-"Og I 2
POR LA CUAL SE REVOCA IA RESOLUCIÓN N" I48 DE FECHA IO DE MARZO DE2O25, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A I..A SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA "MATCO Sá.C.l Y ETIQUETAi', CLASE 37, EXPEDIENTE N' 6374112A23, SOLICITADA POR
MATERTALES DE CONSTRUCCION SOCIEDADANONIMA COMERCLALE INDUSTRIAL (MATCO SA.C.I).---

Asunción,
1 2 DII 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I). conrra la resolución

N" 148 de fecha L0 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-------------
RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de MATERIALES DE

CoNSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I). a interponer
recurso de apelación contra la Resolución N" 148 de fecha l0 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos.--

Que, en fecha 26 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 16 de julio de 2025, el representante convencional de MATERIALES DE

CoNSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I). expresó agravios el

apelante. En fecha 09 de septiembre de 2025, fue acusada la rebeldÍa de la adversa, por no contestar eI

traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usary
se llamó autos para resolver en fecha 20 de septiembre de 2025.--------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al cotejar las marcas solicitadas MATCO S.A.CJ. Y

ETIQUEM y MATECO CONSTRUCCIONES oponente, se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen

elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual lo que puede
llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como la indirecta (considerar que ambas

tienen un mismo origen de producción).../... Resulta evidente que entre la marca solicitada MATCO S.A.CJ.

Y ETIQUETA y la marca oponente MATECO CONSTRUCCIONES encontramos similitudes, provocando que

dichas marcas se escriba y pronuncie de forma similar, ya que la misma contienen la denominación MAT
igual al elemento principal en la marca de la oposición MATe, por lo que la marca solicitada no cuenta con
suficiente distintividad como para evitar la confusión con la marca de la oposición, lo cual las hace

totalmente confundibles entre si, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.../...

Además las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados en la clase 37.../...

Esta Dirección considera (...) hacer lugar a la oposición deducida

Que, el representante de la firma oponente, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD

ANONIMA COMERCLq.L E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I)., presenta su escrito de expresión de agravios,

manifestando entre otras cuestiones "(...) La razón social de mi mandante de la cual surge su nombre

comercial, es evidente que permite identificarla de cualquier otra organización, sociedad o comercio y
además le otorga derechos en todos los ámbitos, no solo en el comercial.../... MATCO S.A.C.L se encuentra
en uso en nuestro paÍs desde hace más de 40 años, es decir que indiscutiblemente mi representada goza

de derechos sobre el nombre comercial desde su creación.../... Las empresas MATERIALES DE

CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I) y
coexisten no solo en el ámbito comercial, sino que también han coexistido en el á
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Resorución-.O§ B 2
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUCTóN N' 148 DE FECHA lo DE MAnzo Drzozl, DICTADA poR LA
ONECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA "MATCO S.A.C.I. Y ETIQUE*IA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 6334U2023, SOLICITADA pOR
MAIERLALES DE CONSTRUCCION SOCTEDAD ANONTMA COMERCLAL E INDUSTRT.AL (MAICO SA.C.D.---

CONSTRUCCIONES entre los años 2003 y 2005, como consecuencia de que ésta ha sido concedida cuando
las marcas de mi representada aún se encontraban vigentes.../... Dedbemos destacar que no existe riesgo de
posible confusión entre las marcas en pugna, pues cada una de ellas cuenta con identidad propia que
refuerza la asociación de la denominación en su legÍtima propietaria, ambas poseen una imagen que la
característica y que permite diferenciarla claramente.../... Por tanto ruego a la Sra Directora, oportunamente
revocar la resolución N" 148/2025

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución N' 148 de fecha I0 de marzo de 2025

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos 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 ellos.

Que, en ese orden de ideas, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado
conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con
meridiana claridad que, las marcas en pugna "MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA vs. MATECO
CONSTRUCCIONES", no suenan igual ni comparten una estructura fonética dominante. La marca
solicitada, MATCO S.A.C.l. es una sigla acompañada de un término breve, de cinco caracteres -MATCO- más
la abreviatura societaria "S.A.C.1.";mientras que la marca oponente, MATECO CONSTRUCCIONES, contiene
un término más extenso -MATECO- y un acompañante descriptivo/genérico- CONSTRUCCIONES-. La

presencia de la sigla "S.A.C.I." en la marca solicitada aporta un componente diferenciador adicional,
aludiendo a la identidad corporativa del solicitante, no replicado en el signo registrado.--------

Que, aunque existe coincidencia parcial en la raíz "MAT", sus estructuras divergen, la diferencia
gráfica global entre ambos signos es suficiente para otorgar distintividad. En consecuencia, no existe una
relación conceptual directa ni intención aparente de confusión. No se desprende necesariamente que
generarán confusión en el público consumidor, dado que, en su totalidad, producen una impresión tanto
fonéüca como visual marcadamente distinta. La divergencia entre ambas resulta evidente a una simple
observación:--------------

MATco SA.C.I y ETIQUETA

MATECO CONSTRUCCIONES

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar elúnico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.d En este caso, vemos que el hecho de compartir un vocablo -MAT- no es elemento suficiente
para rnclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta
analizados en conjunto en la presente resolución. ----------- ------------------;-_:

&
I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013
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Resorución-'08 I 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I48 DE FECHA IO DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
omrcctóN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIosos, EN EL ExpEDIENTE A LA SoLIcITUD DE REcISTRo
DE MARCA 'MATCO S.A.C.L Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 6334u2023, SOLICITADA POR
MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCTEDAD ANONIMA COMERCIAL E TNDUSTRIAL (MATCO S.A.C.r).---

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "MATCO

SA.C.I. Y ETIQUETA", Acta N' 6334U2023, clase 37, presentada por MATERTALES DE

CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA (MATCO SAC.r.).---

Art.3o

?amela Cristaldo
¡eneral Inferina
Cr Propiedad lnd;rs,rial

r:iorel de propirdad 
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Resorución..x8 Ü 2
PORLACUALSE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'I48 DE FECHA IO DE MARZO DE,}OLS,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA "MATCO S.A.C.L Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 6334U2023, SOLICITADA pOR
MATERTALES DE CONSTRUCCION SOCIEDADANONTMACOMERCTALE TNDUSTRTAL (MAICO S.A.C.D.---

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "MATCO S.A.C.I. Y
ETIQUETA", constituye a su vez la raz6n social de la firma solicitante, MATCO S.A.C.I;es decir, que la marca
solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la
ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se

adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando rncluida la solicitud de registro de marca en

el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte de la misma pues,

solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección
desde su primer uso público.El artículo 72 de Ia Ley de Marcas establece que: "81 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".---------

Que, debido a las notorias diferencias ortográficas y conceptuales entre las marcas en cuestión, se

produce una fuerte distinción fonética. Al pronunciarlas una tras otra, la impresión auditiva generada por
ambas es considerablemente diferente. En resumen, ambas marcas contienen fuertes elementos de fantasía
que las hacen originales y distintivas entre sÍ en todos Ios aspectos de comparación.------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud entre ellas. Siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el

siguiente cotejo:------

Marca Solicitada Marca Registrada

Mqtco
STBUCCIO

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada "MATCO Sá.C.I. Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con Ia marca
oponente "MATECO CONSTRUCCIONES", asÍ como tampoco menoscabar los derechos de la firma
oponente, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.-------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 148 de fecha l0 de marzo de 2025, dictada

al Interina
iedad l¡du¡.riel

)ffi
N[,S

IUHr
coN

Art.le
Asuntos Marcarios Litigiosos.-- -------------)

r.n¡i rd- rd I¡t,le :t,lal
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Resorución-"Q$ I 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I47 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025, DI TADA POR LA
DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE A I.4. SOLICTTUD DE REGISTRO
DE MARCA "MATCO SA.C.I. y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 6334412023, SOLICITADA POR
MATERTALES DE coNSTRUccróN socrEDAD ANoNTMA coMERcLAL E INDUSTRIAL (MArco s.A.c.D.---

Asunción, 12 DII 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MATERIALES DE

coNSTRUCCIóN soctEDAD ANoNIMA coMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO s.A.c.l). contra la resolución

N" 147 de fecha l0 de marzo de 2025, dictada por la Drreccrón de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:""---------
RE S U LTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I). a interponer

recurso de apelación contra la Resolución N' 147 de fecha 10 de marzo de2025, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos. - -

Que, en fecha 26 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 16 de julio de 2025, el representante convencional de MATERIALES DE

CoNSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I). expresó agravios el

apelante. En fecha 09 de septiembre de 2025, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el

traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y

se llamó autos para resolver en fecha 20 de septiembre de 2025.-------'

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al cotejar las marcas solicitadas MATCO S.A.CJ. Y

ETIQUETA y MATECO CONSTRUCCIONES oponente, se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen

elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visualy conceptual lo que puede
llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como la indirecta (considerar que ambas

tienen un mismo origen de producción).../... Resulta evidente que entre la marca solicitada MATCO S.A.CJ.

Y ETIQUETA y la marca oponente MATECO CONSTRUCCIONES encontramos similitudes, provocando que

dichas marcas se escriba y pronuncie de forma similar, ya que la misma contienen la denominación MAT
igual al elemento principal en la marca de la oposición MATe, por lo que la marca solicitada no cuenta con

suficiente distintividad como para evitar la confusión con la marca de la oposición, lo cual las hace

totalmente confundibles entre si, exisüendo de esta manera el riesgct de confusión y/o asociación.../...

Además las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados en la clase 35.../...

Esta Dirección considera (...) hacer lugar a la oposición deducida

Que, el representante de la firma oponente, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD

ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I)., presenta su escrito de expresión de agravios,

manifestando entre otras cuestiones "(...) La razón social de mi mandante de la cual surge su nombre

comercial, es evidente que permite identificarla de cualquier otra organización, sociedad o comercio y
además le otorga derechos en todos los ámbitos, no solo en el comercial.../... MATCO S.A.C.I. se encuentra

en uso en nuestro paÍs desde hace más de 4O años, es decir que indiscutiblemente mi representada goza

de derechos sobre el nombre comercial desde su creación.../... Las emPresas MATE.

CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.CJ)

coexisten no solo en el ámbito comercial, sino que también han coexistido en el

'Cnstaldir

lnterina
iidad lndus,rial

marcas MATCO y MATCO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN han coexistido con

lInpieCod lrl,le:t,iai
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Resorución-"O! I 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" I47 DE FECHA IO DE MAMO DE}O}S,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE A LA SoLICITUD DE REGISTRo
DE MARCA "MATCO SA.C.L Y ETIQUETA", C[-A,SE 35, EXPEDIENTE N 6334412023, SOLICITADA pOR
M,¡fTERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDADANONIMACOMERCTALE INDUSTRI,AL (MATCO SA.C.I).---

CONSTRUCCIONES entre los años 2OO3 y 2005, como consecuencia de que ésta ha sido concedida cuando
las marcas de mi representada aún se encontraban vigentes.../... Dedbemos destacar que no existe riesgo de
posible confusión entre las marcas en pugna, pues cada una de ellas cuenta con identidad propia que
refuerza la asociación de la denominación en su legítima propietaria, ambas poseen una imagen que la
característica y que peünite diferenciarla claramente.../... Por tanto ruego a la Sra Directora, oportunamente
revocar la resolución N" 147/2025

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra Ia Resolución N' 147 de fecha l0 de marzo de 2OZ5

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la
vlsión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión
entre ellos.

Que, en ese orden de ideas, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado
conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con
meridiana claridad que, las marcas en pugna "MATCO S.A.C.L Y ETIQLJETA vs. MATECO
CONSTRUCCIONES", no suenan igual ni comparten una estructura fonética dominante. La marca
solicitada, MATCO S.A.C.l. es una sigla acompañada de un término breve, de cinco caracteres -MATCO- más
la abreviatura societaria "S.A.C.1.";mientras que la marca oponente, MATECO CONSTRUCCIONES, contiene
un término más extenso -MATECO- y un acompañante descriptivo/genérico- CONSTRUCCIONES-. La
presencia de la sigla "S.A.C.I." en la marca solicitada aporta un componente diferenciador adictonal,
aludiendo a la identidad corporativa del solicitante, no replicado en el signo registrado.--------

Que, aunque existe coincidencia parcial en la raíz "MAT", sus estructuras divergen, la diferencia
gráfica global entre ambos signos es suficiente para otorgar distintividad. En consecuencia, no existe una
relación conceptual directa ni intención aparente de confusión. No se desprende necesariamente que
generarán confusión en el público consumidor, dado que, en su totalidad, producen una impresión tanto
fonéüca como visual marcadamente distinta. La divergencia entre ambas resulta evidente a una simple
observación:--------------

MATco SA.c.l y mQUEtA
MATECO CONSTRUCCIONES

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

Que, adicionalmente, esta Dlrección 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 elúnico signo que compone una marca, para utilizarlo
en coniunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.a En este caso, vemos que el hecho de compartir un vocablo -MAT- no es elem
para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los deryrls
analizados en conjunto en la presente resolución. ----------- ---------1.ffi;t

Cristaldo
Interina
¡d Indus,¡i¡l

ad Ilr.ie,:r¿¿lI Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resoruciónlr"_[$ I 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 147 DE FECHA 10 DE MAMO DE2O25, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A I.¿, SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA "MATCO S.A.C.L y ETIQUETA", CIá,SE 35, EXPEDIENTE N" 6334412023, SOLICITADA POR
MATERTALES DE CONSTRUCCTON SOCTEDAD ANONTMACOMERCTALE INDUSTRIAL (MATCO S.A.CJ).---

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "MATCO S.A.C.I. Y

ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, MATCO S.A.C.I; es decir, que la marca

solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la

ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se

adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en

el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podrÍa existir mala fe por parte de la misma pues,

solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurÍdico, goza de protección
desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: 'E1 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".---------

Que, debido a las notorias diferencias ortográficas y conceptuales entre las marcas en cuestión, se

produce una fuerte distinción fonética. Al pronunciarlas una tras otra, la impresión auditiva generada por
ambas es considerablemente diferente. En resumen, ambas marcas contienen fuertes elementos de fantasía

que las hacen originales y distintrvas entre sÍ en todos los aspectos de comparación.------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al

respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa

magnitud entre ellas. Siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el

siguiente cotejo:------

Marca Solicitada Marca Registrada

Mcltco ffiffiffi
coNsf Buf:cloNEs

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencra administrativa considera que la marca

solicitada "MATCO SA.C.L Y ETIQUETA" no causarÍa riesgo de confusión o de asociación con la marca

oponente "MATECO CONSTRUCCIONES", asÍ como tampoco menoscabar los derechos de Ia firma

oponente, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.-------------

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

RESUELVE

REVOCAR Ia Resolución N" 147 de fecha l0 de marzo de 2025, di

rit'
a, 'inr"lr ,

il'ln re

I¡dris',1¡irl

Art. le
Asuntos Marcarios Litigiosos.-- ----------),-
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Resorución.@B 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I47 DE FECHA IO DE MARZO DE}OLS,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA "MATCO SA.C.L Y ETIQUETA", C[á,SE 35, EXPEDIENTE N. 6334412023, SOLICITADA pOR
MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONTMA COMERCTAL E TNDUSTRIAL (MATCO S.A.C.D.---

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "MATCO
SA.C.I. Y ETIQUETA", Acta N' 6334412023, clase 35, presentada por MAIERTALES DE
CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA

Art.3o NOTIFÍQUESEporcédula.-----

h Pamell Cnsraldo
Gencralfnterina
al dr Propietad Indur,rirl
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Resorucióno,"-ll$ B 4
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N'1288 DE FEcHA 16 DE SEpTIEMBRE Dgzoz+ DIcTADA PoR
LA DIREccIÓN oE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERERE

CHACO HIELO CON HIERBAS y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N', 5293412022, SOLICTTADA POR

ELTANNE JOHANNA MELISSA RUIZ RUSSO. - - - - - - - - - - - -

Asunción, 12 DIC 2i)25

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

JOHANNA MELISSA RUIZ RUSSO contra la Resolución N' 1288 de fecha 16 de sepüembre de 2024, dictada

por la Dirección de Marcas, y; ---"-----'-

RES ULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de ELIANNE

JOHANNA MELISSA RUIZ RUSSO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1288 de

fecha l6 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha l8 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación inte¡puesto

Que, en fecha 03 de febrero de 2025, el representante convencional de ELIANNE JOHANNA MELISSA

RUIZ RUSSO expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada Ia expresión de agravios y llama autos

para resolver en fecha 06 de febrero de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, Ia 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 marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten 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".-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) E incurre en un error al alegar

que la denominación TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS Y ETIQUETA, es un nombre genérico o

designación de los productos comprendidos en la CLASE j5, puesto que la misma consiste en un coniunto
denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución que, además es utilizada como un slogan

o frase publicitaria por lo que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este

tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan las características delservicio.../... Detallo

ejemplos de marcas concedidas consideradas genéricas: LA CASA DEL TERERE, clase i5, Registro N"
489928; TERERE IERE, clases 35 y j0, Registro N" 407638, 407637 y 4995i4; LA RUTA DEL TERERE, clases j0 y
35, Registro N" 54i851 y 54i852; TERERE ROCK, clase j5, Registro N" 466618.../... Atendiendo las enseñanzas

del maestro Otamendi tenemos que TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS no puede ser considerado

como designación habitual .../... Pn el caso que nas ocupa podrÍamos decir que nos encontramos ante una

denominación evocativa para ciertos productos de la clase, pero no es genérico .../... Nuestra solicitud reúne

los requisitos indispensables para la obtención del título. tiene originalidad, especialidad y novedad.../... Por

tanto solicito, revocar la resolución emanada por la Dirección de Marcas'r

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procede

interpuesto

f,:jjj 1,.1¡ *, !;'i;;i; J,l ;il i I I

taido
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Resorución."O$ B 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' 1288 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE}O}4DICTADA POR
LA DIRECCIÓN Pg MARCAS EN EL EXPEDIEN1E DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA.TERERE
CHACO HIELO CON HIERBAS Y mQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 5293412022, SOLICITADA pOR
ELTANNE IOHANNA MELTSSA RUrZ RUSSO. - - - - - - - - - - - -

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
"TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: "Exclusivamente hielo en todas sus formas de
fabricación y comerci alizaci ón. " - - - - - - -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TERERE CHACO HIELO CON
HIERBAS Y ETIQUETA Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominación "TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS Y ETIeUETA" 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 "TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS y
ETIQUETA" representa una creación lingüística inédita y distintiva. Esta singularidad emana de la
articulación de diversos vocablos que, al fusionarse, trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos "tereré" e "hielo" pudieran
interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivo dentro del sector
pertinente, su ensamblaje con los elementos complementarros "CHACO", "CON HIERBAS" inyecta una
dosis sustancial de especificidad a la frase resultante.-

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 saüsface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-------------

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la
Institución, también se encuentran registradas las marcas:TERERE IERE, clase 35, Registro N" 407638 y
407637 a nombre de Distribuidora Fenix S.a.; t¿, RUIA DEL TERERE, clase 35, Registro N. 5438
de Yerbatera Campesino S.a.; t¿, CASA DEL TERERE, clase 35, Registro N. 489928 a no redeH

staldo
ídl,l¡ terina

¡d Indus.riel

Rodrigo Acevedo Bazán.; extremo que demuestra que el vocablo TERERÉ es de uso
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Resorución*'O$ I 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1288 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE2O24 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'TERERE
CHACO HIELO CON HIERBAS y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 5293412022, SOLICITADA POR
ELTANNE JOHANNA MELTSSA RUIZ RUSSO.-----

Que, siendo así, el vocablo "TERERE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser

desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie

pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas

que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella

que fuesen de uso común o necesario en el comercio".-----"----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
circulo de color negro en el centro la denominación solicitada con una tipografía especial y debajo de este

el slogan en color verde claro, detras del mismo se visualiza la silueta de un hombre en color negro, la cual

en conjunto deja una impresrón diferente, aportando este elemento cierta distintividad a Ia marca

marca solicitada

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 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 distinguirla de otras e identificar un producto, línea de

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

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

de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccrón 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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1288 de fecha 16 de septiembre de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art. le

Art.29 ORDENAR Ia prosecución de los trámites de la solicitud de registro de Ia marca'TERERE

CHACO HIELO CON HIERBAS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N' solicitada a

nombre de ELIANNE JOHANNA MELISSA RUIZ RUSSO.------.

)¿:e+*¡.-j' t:¿\ ¡'r !ll5tiIu
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Art.3e NOTIFÍQUESE.
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Resorución*" 08 B 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIóN N'1289 DE FEcHA 16 DE SEPTIEMBRE DE2024 DIcTADA
PoR T.A, nRgccIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
.TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 5293912022,

SoLTCITADA POR ELTANNE IOHANNA MELISSA RUIZ RUSSO,------------

Asunción,
1 2 DIC 2025

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

JOHANNA MELISSA RUIZ RUSSO contra la Resolución N" 1289 de fecha 16 de septiembre de 2024, dictada

por la Dirección de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 1l de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de ELIANNE

JOHANNA MELISSA RUIZ RUSSO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1289 de

fecha l6 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 03 de febrero de 2025, el representante convencional de ELIANNE JOHANNA MELISSA

RUIZ RUSSO expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos

para resolver en fecha 06 de febrero de 2025.

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 marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten 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".-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) E incurre en un error al alegar

que la denominación TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS Y ETIQUETA, es un nombre genérico o

designación de los productos comprendidos en la clase i0, puesto que la misma consiste en Ltn coniunto
denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución que, además es utilizada como un slogan

o frase publicitaria por lo que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este

tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan las características del servicio.../... Detallo

ejemplos de marcas concedidas consideradas genéricas: LA CASA DEL TERERE, clase 35, Registro N'
489928; TERERE JERE, c/ases j5 y j0, Registro N' 407638, 4076j7 y 4995i4; LA RUTA DEL TERERE, clases 30 y
35, Registro N" 543851 y 54j852; TERERE ROCK, clase 35, Registro N" 46ó618.../... Atendiendo las enseñanzas

del maestro Otamendi tenemos que TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS no puede ser considerado

como designación habitual .../... en el caso que nos ocupa podriamos decir que nos encontramos ante una

denominación evocativa para ciertos productos de la clase, pero no es genérico .../... Nuestra solicitud reúne

los requisitos indispensables para la obtención del título. tiene originalidad, especialidad y novedad.../... Por

tanto solicito, revocar la resolución emanada por la Dirección de Marcas"------------

DtREcclóN NAcToNAL DE

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedenc

*lu,lCnstaklr
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Resorución".0&S 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA tá, RESOLUCTÓN N" 1289 DE FECHA 16 DE SEmEMBRE DEI}}4DICTADA
POR LA PMPCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISIRo DE LA MARCA
'TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N 52g3gl2}22,
SOLICITADA POR ELTANNE JOHANNA MELISSA RUIZ RUSSO.-

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
Productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decrr, 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 atendrendo 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 marca cuya inscripción se solicita está Íntegramente conformada por
expresiones que, en su conjunto, carecen de distintividad, pues describen de manera directa el destino,
cualidad, uso y composición del producto ofrecido. TERERÉ, bebida tradicional paraguaya para cuya
preparación el hielo es un insumo esencial, constituyendo una referencia directa al uso o finalidad del
producto designado. HIELO, vocablo genérico que nombra directamente el producto solicitado en clase 30,
CON HIERBAS: indicación descriptiva de una caracterÍstica o cualidad del hielo, refiriendo que contiene o
está aromatizado con hierbas. CHACO, término geográfico que denota una procedencia.-------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TERERE CHACO HIELO CON
HIERBAS" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese orden de ideas, la
cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la
genericrdad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "TERERE CHACO
HIELO CON HIERBAS Y ETIQUETA", pretende obtener cobertura para productos de la clase 30, que
textualmente describe t "Exclusivamente hiú

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos
Alberto Módica, quienes señalan: "(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la
aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esfo es fundamental, pues de lo contrario no podrá
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivo.t pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (...)". ¡ Expresan igualmente los autores: " Se consideran genéricos los nombres comltnes referidos a
una categoría determinada de objetos, sin una determinación precisa. Tienen la naturaleza misma de las
cosas designadas y están enteramente incorporados a ellas. Por ejemplo, Naranja no puede ser marca de
frutas, ni Caramelo marca de golosina. La prohibición de registrar signos genéricos protege el comercio de
eventuales abusos, como el que se provocaria, por ejemplo, si alguien registrara como marca la palabra pan
para producto s al imenti ci o s(...) ".'Z -

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto
nos Preguntamos cuál serÍa la capacidad distintlva de la solicitud de registro, más aún teni
que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de rggistro
factibilidad no resiste el menor análisis.----- -------l:-.------

t:

Ñ,,C.A(2020),opo.¡iciónu!asolicitltddeRegisttll.ManucildeDerechosIntelecfuales.rrMp.'uai:
1 Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición o h solicinrct de Registn. Manucil de Dercchos Intelectuales f:,f\SlZii-;
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Resorución."-08 I 5
POR I.-A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1289 DE FECHA 16 DE SEMEMBRE DE2A24 DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IA MARCA
"TERERE CHACO HIELO CON HIEFAAS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 5293912022,

SOLICITADA POR ELTANNE IOHANNA MELISSA RUIZ RUSSO..

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

expone: 'R.especto a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, escribe: "Existe una

línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos

evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus comPonentes o

caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,

fitnciones, 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

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 registrase una designación descriptiva.,».----------'

Que, respecto a Ias 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 "TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS" es una

designación que define especÍficamente lo comercializa. ------------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de

una etiqueta que no aporta novedad nr originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada en el párrafo anterior.----

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

TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS Y ETIQUETA como denominación, sólo describen el sentido o

significado conceptual del producto a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas,

absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente

evocativa, ya que hace alusión directa.

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. 2' inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realiza men

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de gue

DlREcctóN NAcToNAL DE
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registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

POR TANTO,

Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD I
RE S UELVE
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Resolución*" 0 B B
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 1289 DE FECHA 16 DE SEmEMBRE DE2024 DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA
'TERERE CHACO HIELO CON HIERBAS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N' 5293912022,
soLrcrTADA POR ELTANNE JOHANNA MELTSSA RUrZ RUSSO.------------

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 1289 de fecha 16 de septiembre de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TERERE CHACO HIELO CON
HIERBAS Y ETIQUETA", clase 30, Acta N" 5293912022, solicitada a nombre de ELLANNE

Art.3e

Interina
rl {c Propitdad Indrs,rirl
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Resorución.' 0B I 6
POR I.A, CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "HIBANA-, EXPEDIENTE ZIT4I1Z,SOUCTTADA

POR KORIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA9ÓES rm¡"-

Asunción,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución Nro. 835 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Lrhgrosos, y:- - - - - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha O2 de noüemhre de 2O2z se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelación contra la Resolución No 835 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. NotiÍíquese por cédula. "en fecha 29 de diciembre de 2023.

Que, en fecha 3 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os seis meses de la última actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
intemosición del recurso de apelación en fecha 02 de noüembre de 2023

ll

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agravios en fecha 29 de diciembre de 2023,ha transcurrido con creces

el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

Iiügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

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

RE SUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca HIBANA" Expediente Ns 2174152, fu--I, solicitadapor KORIN EMPREENDIMENTOS E

PARTTCTPA9ÓES LTDA -------

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

Ne 2174152, clase 1. solicitadaporKORIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIP. LTDA. --
ArL 3e NOTF'ÍQUESE por cédula.

Expediente



DIRECCIóN NACIONAL DE

f t pnoprEDAD

\l I',{TELECTUAL
/. \ GOBIERNO nrr I PARAGUÁI

\? pnnecuAY I nxuÁt
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POR I.A CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL E)(PEDIENTE DE
opostcróN A Ij, soLIcITUD DE REGISTRo DE LAMARCA "pRESTo", EXpEDIENTE Ne 15IzB5, cLAsE 5,

SOLICIIADA POR PFIARMANEST SA

Asunción, 12DIC2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución N." 116 de fecha 12 de marzo de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Lihgiosos, y: - - - --- - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N." 116 de fecha 12 de marzo de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfíquese por cédula. "en fecha 28 de marzo de 2022.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de los se¡s meses de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que Io motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la

interposición del recurso de apelación en fecha 26 de octtrbre de 2o2o

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 28 de marzo de2022, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN1ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL 1.o DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca "PRESTO', expediente N' 151735, oposición N' 1525066, clase 5, solicitada por
PFIARMANEST S.A

Art.z.o ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro
expediente Ne 151735, clase 5, solicitada por PFIARMANEST SA. ------------r'.:r''.--i'-::)

ArL 3.o

de marca "PRESTO",
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RESoLU.,óo.n*l)8-B I
POR LA CUAL SE DECI.ARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
opostcróN A LA SoLIcITLJD DE REGISTRo DE I-AMARCA "NAR[TA', EXpEDIENTE Ne l5ó87I0, cIASE 5,

SOLICNADA POR BILAC S.RL.-.--.--

Asunción, 1 ?. ill[ 2A25

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución N.' 584 de fecha 13 de junio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos,
y:------'--'-

RE S ULTA:

Que, en fecha 22 de fehrero de 20lo se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N." 584 de fecha 13 de junio de 2017 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Notifíquese por cédula."en fecha 28 de marzo de2OZ2.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os se¡s meses de la úlüma actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que Ie causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 22 de febrero de 2019

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 28 de marzo de2022, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
I.Á. DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RES UE LVE

ArL l.o DECIáRAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca "NAR[IA", expediente N' 15ó8710, oposición N' 1612317, clase 5, solicitada por Bilac

s.R.L. -----
Art.z.' ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "NAR[IA",
expediente Ne 1568710, clase 5, solicitada por Bilac S.R.L. ------- -------------------;

ArL 3.o
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DIRECCION NACIONAL DE

ORDENAR la prosecución de trámites de la

Expediente Ne 839829, clase 2q. solicitada por SIND
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Resorución..ll8_8 I
POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCIDAD DE I.A INSTANCIA EN EL H(PEDTENIE DE
OPOSICIÓN A I..A, SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NLTIRIN" EXPEDIENTE 8?qS}q,SOLICTTADA

POR SINDEC S4...-...

Asunción, 12 i)i0 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 996 de fecha 14 de septiembre de 2012, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y;- - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 1 de och,hre de 2Ol2 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 996 de fecha 14 de sepüembre de 2012, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 17 de julio de 2013.

Que, en fecha t2 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. -------
CONSTDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de 1os sers mes es de la última actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de aoelación en fecha I de octubre de 2012.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 17 de julio de 2013, ha transcurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

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

RE SUELVE

ArL ls DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca NUTRIN, Expediente Ne 839829, glg§e2!., solicitada
por SINDEC S.A.-------

ArL 2e

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.

NIJTRIN,
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Resorución..-0lg 0
POR Lq, CUAL SE DECIáRA OPERADA Iá. CADUCIDAD DE LA INSTANCLA EN EL HPEDIENTE DE
OPOSTCTÓN A I.A SOUCITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PR[US", DPEDIENTE T}SIilOS,SOLICTTADA
POR CHD'S AGROCHEMICALS SJq"I.C.------

Asunción, 12 DII 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 128I de fecha 10 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; --------- ---

RE S ULTA:

Que, en fecha 17 de julio de ^Ol8 se presenta el representante convencional del oponente interpone
recurso de apelación conka la Resolución N' l28l de fecha I0 de julio de 2018, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liü giosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula."en fecha la de julio de2022.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. -------
CONSTDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294i98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os se¡'s mes es de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 17 de julio de 2018

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 14 de julio de 2022, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL le DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca PRIUS, Expediente Ns 1251203, glgg_5, solicitada
por CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C.------

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de
Expediente Ne 1251203, ClisgS, solicitada por CHD'S

de marca

ñri,:, Propicdad l:rdus,rirl

NOTIFÍQUESE por cédula.

cicrrl dt !ropiedad Irttle:l,ra!
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ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de
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Resorución.'j&9 
1

POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA I.A, CADUCIDAD DE LA INSTANCI,A EN EL DPEDTENTE DE
OPOSICIÓN A I.A SOUCITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRIUS', H(PEDIENTE 1251200, SOUCIIADA
POR CHD'S AGROCHEMICALS SAI.C.

Asunción' 12 DIt 2ti2¡

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 488 de fecha 9 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 2? de mayo de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone
recurso de apelación contra la Resolución No 488 de fecha 9 de abril de 2018, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfiquese por cédula."en fecha 14 de julio de2022.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. -------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de 1os serimeses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la

interposición del recurso de apelación en fecha 23 de mayo de 2018.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 14 de julio de 2O22, ha hanscurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

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

RESUELVE

ArL ls DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de regisfto de marca PRIUS, Expediente Ne 1251200, eLdl, solicitada

por CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C.------

ArL 2e

ArL 3s

Cr Fropirdad Indus,r'ial

de Propirdad Itrtie:r,ral

marca PRIUS,

NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resorución..-08-g 2
POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA Ij. CADUCIDAD DE LA
opostctóN A LA sollcrruD DE REGISTRo DE lrq, MARcA
DGEDIENTE 729327, SOLICIIADAPOR PABLO MARTIN SOI.ARES.

Asunción, 12 Dii 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 1836 de fecha 6 de sepüembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 18 de selhemhre de 'Ol8 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1836 de fecha 6 de sepüembre de 2018, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfíquese por cédula. "en fecha 14 de julio de 2022.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. --------
CONSTDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la ultima actuación".

Que, la segunda instancia se acüva con la concesión del recu¡so de apelación, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interoosición del recurso de apelación en fecha l8 de seoüembre de 2018. --------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 14 de julio de 2022, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

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

RESUELVE

ArL le DECIáRAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca PIJBLINET (LOGO Y EflQUETA), Expediente N0

729327, clase ?8, solicitada por PABLO MARTIN SOLARES.-

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la de regisho de marca

PUBLINET (LOGO Y ffiQUEIA), Expedi solicitada por

DIRECCION NACIONAL DE

INSTANCI,A EN EL H(PEDIENTE DE
"PUBLINET (LOGO Y mQUETA)",

t:i dr Propirdad Indirs,riai

ArL 3s

PABLo MARTTN SoLARES. 
Í¡;

NonFfQuESEporcédula. [,i.

al Ce Propitdrd I.:rcir:r,ral
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Resorución.. 0Bg 5
POR I.A, CUAL SE DECI NIA
oposrcróN A r.A, solrcrrr,rD

OPERADA LA CADUCIDAD DE I.A, INSTANCIA EN EL E)(PEDIENTE DE
DE REGISTRO DE I.A. N{ARCA "PRIMONBOLIC.", EXPEDIEN]E 1985901,

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

PRIMONBOLIC, Expediente N s 1985901 §lasg35, solici

rai I¡¡¿¡¡¡,
+rtfr Propiedrd Ina,rs,rirl
ril de frofjrdrd Iilrir:,,I!

SOLICIIADAPOR OMS.RL.

Asunción, 1 2 Dic 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conka
la Resolución Nro. 843 de fecha 18 de noüembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y;- - -- - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 2 de diciemhre de 20'l se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 843 de fecha 18 de noviembre de 2021, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfiquese por cédula."en fecha 30 de diciembre de 2021. --------

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. -------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os seis meses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 2 de diciembre de 2021

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 30 de diciembre de 2021, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

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

RE SUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca PRMOMOLIC, Expediente Ne 1985901, clase 35,

solicitada por OM S.R.L.--------

ArL 2e

ArL 3e NOTIFÍQUESEpor cédula. --------------;
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Resorución..-0-8-9 4
POR 1á. CUAL SE DECIáRA OPERADA LA CADUCIDAD DE I.A INSTANCI,A EN EL E)(PEDIENTE DE
oposrcróN A lrq. SoLIcITLJD DE REGISTRo DE LA N,fARcA "RMoFAST.", ExpEDIENTE 827557,

SOLICMADA POR ANA CAROLINA ROIáNDI COSCIA--

Asunción, 12lllC 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conha
la Resolución Nro. 382 de fecha 27 de mayo de 2010, dictada por la Dirección de Asuntos Ma¡carios
Litigiosos, y:- - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 22 de febrero de "0ll se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 382 de fecha 27 de mayo de 2010, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüflquese por cédula."en fecha 3 de octubre de 2014.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir delosseismeses de laúltima actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en m¿u:ros del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agravio y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se tiene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
intemosición del recurso de apelación en fecha22 de febrero de 2011.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agravios en fecha 3 de octubre de 2014, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
Iá DIRECTORA GENERAL INIERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca RMOFAST, Expediente Ns 827557, Oposición No

834466, fuS-! solicitada porANA CAROLINA ROLANDI COSCIA.---

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

RMOEAST, Expediente Ns 827557, Oposición No

CAROLINA ROLANDI COSCLA.- --.

ArL 3e NOTIFÍQUESE por cédula.

icitada por ANA
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Resorución..O8-9 5
POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCI,A EN EL H(PEDIENIE DE
opostcróN A rá. soucITLrD DE REGISTRo DE LA r{ARcA "e-Bor, EXrEDIENTE zzzgsgl, soLIctrADA
POR SOLUTION BOX PARAGUAY Eá"S.

Asunción' 12DIC2025

MSTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 813 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Liügiosos, y? - - - - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 26 de och'hre de 2O2a se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación conka la Resolución N" 813 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agrauios el apelante. Notifrquese por cédula. "en fecha 7 de marzo de 2024.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a paftir de,los seis mes es de Ia úlüma actuación'.

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
intemosición del recurso de aoelación en fecha 26 de octubre de2023.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 7 de marzo de 2024, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho.

otnecctót¡ NActoNAL DE

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

RE SUELVE

ArL le DECIáRAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca Q-BOX, Expediente Ne 2223591, clase q, solicitada

por SOLUTION BOX PARAGUAY E.A.S.-------

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitudArL 2e

ArL 3e

de marca Q-BOX,

Expediente Ne 2223591, clase 9. solicitada por

ilna
I¡d¡i,rial

NOTTfQUESE por cédula. I

dad I¡ttlect,ral
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Resorución.'48-g 6
POR Iá CUAL SE DECIARA OPEMDA Lá. CADUCIDAD DE Irq, INSTA}.ICLA EN EL H(PEDIENIE DE

oposlclóN A I-A, SoLIcITUD DE REGISTRo DE r-A MARcA'e-Box', rloEDIENTE zzzlsgz, SoLIcITADA
POR SOLUTION BOX PARAGUAY Eá"S..----.-

Asunción, 1 2 DrC 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 814 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 26 de ochrhre de '02? se presenta el representante convencional del oponente

interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 814 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula. "en fecha 7 de marzo de 2024.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. ------------

CONSTDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os se¡'smeses de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la aJzada, quedando en manos del apelante el impulso

procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos

que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la

interposición del recurso de apelación en fecha 26 de octubre de 2023

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 7 de marzo de 2024, ha hanscurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del

recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTAI',ITO,

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

ArL le DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca Q-BOX, Expediente Ne 2223592, clase-35 solicitada

por SOLUTION BOX PARAGUAY E.A.S.-------

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca Q-BOX,

Expediente Ne 2223592,sl§-35, solicitada E.A.S.--

lr,staldo

lncral lnterina
dr Propiedrd Indus,tial

Dii

'cional de ?roPitd¡d l¡r,ie:r¿al

ArL 3s NOTFÍQUESEpor cédula.
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Resorución."-08-9 7
POR LA CUAL SE DECIáRA OPERADA I.A CADUCTDAD DE I,q, INSTANCIA EN EL DGEDTENTE DE
oposlclÓN A LA SOUCITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Q-BOX", DpEDIENTE 2223594, SOUCITADA
POR SOLUTION BOX PARAGUAY Eá"S.....-..

Asunción, 12 DII 2025

MSTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 815 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yi - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 26 de octtrhre de ^o'? se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 815 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfiquese por cédula. "en fecha 7 de marzo de 2024.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.los seismeses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la
interoosición del recurso de apelación en fecha 26 de octubre de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 7 de marzo de2024, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en virhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por comesponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
I¿. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL ls DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca Q-BOX, Expediente Ne 2223594, class-4Z, solicitada

por SOLUTION BOX PARAGUAY E.A.S.-------

ORDENAR la prosecución de trámites de la

orneccróx NAcToNAL DE

Expediente Ne 222359 4, fu-4¿ solicitada

ArL2e

ArL 3e

stro de marca Q-BOX,

gllaCnxalda
cral Inrerína

NOTIFfQUESE por cédula.

tfillcr;l Cc Propiedad Indur,rial
Nrc:cnal ll Prnpitdad hrrle:r,ul
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Resorución..j8-9 I
POR Iá. CUAL SE DECIáRA OPERADA I.A CADUCIDAD DE I.A INSTANCI,A EN EL EXPEDIENTE DE
opostctóN A LA soucmuD DE REGISTRo DE LA MARcA "euIERo roDo', HGEDIENTE zzllszs,
SOHCIIADA POR AI§DREA I,ÍABEL BOGADO DUARTE...

Asunción, 12DiCffi,
MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 949 de fecha 16 de noüembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 22 de fehrero de 20'4 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 949 de fecha 16 de noüembre de 2023, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfíquese por cédula."en fecha 23 de septiembre de 2024. -------

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 foe dictado el Informe de la Actuaria. ------------

CONSTDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os sersmeses de la última actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
intemosición del recurso de aoelación en fecha 22 de febrero de 2024.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 23 de sepüembre de \OT*,hatranscurrido con creces

el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del

recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL ls DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca QUIERO TODO, Expediente Ne 2211525, clasL35,

solicitada por ANDREA MABEL BOGADO DUARTE.---

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

TODO, Expediente Ns 2211525, §I§-35, solicitada L BOGADO

DUARTE.---

Aencral In
ArL 3e NOTIFfQUESE por cédula.

rcp.irdíl IndLr,rial
rcpicdrd I:ritie :t,ral
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Resorución.. 0B I I
POR I.A CUAL SE DECI.ARA OPERADA Ij, CADUCIDAD DE I..A. INSTANCI,A EN EL H(PEDIENTE DE
opostctóN A LA SoLIcITLJD DE REGISTRo DE LA N,fARcA ?RMoBoLIc.', EXpEDIENTE tg4gzgt,
SOLICITADA POR OM S.RL.-------

Asunción' 12l)ii 2l]25

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
Ia Resolución Nro. 1017 de fecha 6 de octubre de 2022. dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yt- - -- - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 2^ de fehrero de 2O'? se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación conka la Resolución N'l0l7 de fecha 6 de octubre de2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 24 de agosto de2O23.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. -------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.los sersmeses de la última actuación".

Que, la segunda instancia se acüva con la concesión del recu¡so de apelación, por lo que desde ese

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la
interoosición del recurso de apelación en fecha 22 de febrero de2023.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agravios en fecha 24 de agosto de2023, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por comesponder asi en derecho.

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

RE SUELVE

ArL le DECIáRAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca PRMOBOLIC, Expediente Ns 1943291, Oposición
N" 1958605, clase q, solicitada por OM S.R.L.--------

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

PRMOBOLIC, Expediente Ns 1943291, Oposición
OM S.R.L.

ArL 3e NoTIFÍQIJESEpoT cédula.

clasg5, solicitada por
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Resorución..!§-0 0
POR 1á. CUAL SE DECI.ARA OPERADA LA CADUCIDAD DE I..A INSTANCTA EN EL DPEDIENTE DE

DIRECCION NACIONAL DE

OPOSICIÓN A Tá, SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA "PRMOBOLIC.', EXPEDIENTE 1943291,

soucrrADA PoR oM s.RL.---- ---------

Asunción, i ? ill[ 'l1ll

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. l0l7 de fecha 6 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y: - - - -- - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 8 de noüemhre de 202' se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1017 de fecha 6 de octubre de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agrauios el apelante. Noüfíquese por cédda."en fecha 24 de agosto de 2023.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. --------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de ^los se¡smeses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la üüma actuación del recurrente ha sido la
interoosición del recurso de aoelación en fecha 8 de noviembre de2022.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 24 de agosto de2023, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I/q, PROPTEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

ArL ls DECTARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca PRMOBOLIC, Expediente Ns 1943291, Oposición
N'1961888, §lAsC-5, solicitada por OM S.R.L.--------

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

PRMOBOLIC, Expediente Ns 1943291, Oposición Ns t ffi§beS:, solicitada por
OM S.R.L.

ArL 3e NOTIFfQUESE por cédula.
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Resorución..o I 0 1
POR I.¿, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1OO1 DE FECHA 03 DE SEMEMBRE DEaO}4,DICTADA
poR LA DIREccIóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'LUCHO ARGAIN Y XIU GARCI,A SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y
ETIQUETA", CLASE4l, EXPEDIENTE N'35196/2023, SOLICITADAPORXIUHTLALTZIN GARCIAMOTA.------

Asunción, 15DiC2025

MSTO: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de DISCOS

FUENTES EDIMUSICA S.A.S. en contra de la Resolución N" 1001 de fecha 03 de septiembre de 2024, dictada

por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:------------

RE SULTA:

Que, en fecha 16 de septiembre de 2024 el representante convencional de DISCOS FUEIITES

EDIMUSICA SAS. interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 1001 de fecha 03 de

septiembre de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 14 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 15 de noviembre de 2024, el representante convencional de DISCOS FUENTES

EDIMUSICA SAS. expresó agravios; dictándose en fecha 20 de noviembre de 2024la providencia por la
cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo
eltérmino de ley.

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024,la representante convencional de XIUHTLALjIZIN GARCIA

MOTA contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de diciembre

de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, el solicitante menciona el hecho y el

derecho que invoca y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento juridico DERECHO
DE PRELACIÓN, que en el Art. 12 de la ley n" 1.294/98 de Marcas .../...en tal sentido el solicitante tiene el
derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición
presentada, y no existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que la misma tiene derechos de
prioridad sobre dicha denominación.../...Que, por último es importante mencionar los principios básicos en

matena de marcas que son: el de especialidad y territorialidad.../...por lo que corresponde confirmar el
Dictamen n' 231/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por
corresponder así en derecho(... )'i-- - - -- - - - --- -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISCOS FUEN1ES EDMUSICA SA.S. y manifiesta:
"(') Que conforme al tenor del considerando expuesto por el A-quo, denotamos que el mismo favorece
exclusivamente a la oponente, podemos observar que el mismo no se ajusta a la realidad en numerosos
puntos de su exposición y a la legalidad en ninguno de ellos conforme a las apreciaciones de hecho y de

derecho que seguidamente paso a fundamentar.../...Que falaz, equivocada, grotesca y absurdamente la

Inferior realiza la afirmación anterior, DADO QUE LA OPOST\ÓN NO SE BASÓ, ru Sf edSA ENSO¿ ICITIJD

ALGUNA POSTERIOR, SINO A REGISTROS INTERNACIONALES Y REGISTROS DEL EXTRANJERO, muy
anteriores a la solicitud de la solicitante, conforme consta en el escrito de oposición.../...Las afirmaciones de

la A-quo, no se ajusta ni en lo más simple a la verdad, debido a que mi poder otorga¡tte DISCOS,

EDIMUSICAS.A.S., posee registros intemacionales vigentes, los cuales han sido presentac
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REGISTRO DE LA MARCA 'LUCHO ARGAIN Y XIU GARCI,A SONORA DINAMTIA I.A ORIGINAL Y
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ofrecer pruebas, y se ha sustentado en el tiempo a través de innumerables renovaciones desde principio de
la década de los años 90.../... Las pruebas irrefutables presentadas por mi parte no han sido siquiera
mencionadas, ni tenidas en cuenta en ning'{un momento dd pseudo análisis realizado en el Considerando
de la resolución N" 1O01 del 03 de Septiembre de 202j.../... Que mi representada tiene EN PLENA VIGENCIA
Y REGISTRADA CON ANTGELACION REGISIROS INTERNACIONALES, CONFORME LO EXPRESE
PRECEDENTEMENTE. Que la firma DISCOS FUENTES EDIMUSICA 5.A., tiene una vigencia de creación del
año 1960, y es una Empresa, Industria creadora de productos discográficos y accesorios electrónicos
relacionados todos con la música.../...E1 propietario o sus agentes debidamente autorizado.s son.los únicos
que pueden solicitar el registro. Con ello estamos evidenciando que nos encontramos ante una figura de
USURPACIÓN DE TITULARIDAD DE REGISTR2 MARCARI).../...EL \RINCI1T "primero entiempo, primero
en derecho" se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro
de marcas similares .../...Que si nos regimos por este párrafo, deberÍa haber rechazado "ipso facto", la
presente oposición, dado que mi representada tiene en uso y registrada su marca desde 19i4.../... Cabe
agregar que a nivel internacional la marca "LA SONORA DINAMITA" y la "LA SONORA DINAMITA Y
ETIQUETA" de DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S., es extremadamente notoria y prestigiosa que la marca
oponente, y ello es debido a que la misma constituye una multinacional en plena producción y crecimiento
constante.../...Teniendo en cuenta que mi comitente, DISCOS FUENTES EDIMIJSICA S.A.S. posee registros
vigentes y éstos son utilizados en muchos países del mundo, sería dañar la estrategia mundial e injusta para
la frrma de mi representada, si la marca "LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA es rechazada en Paraguay,
debido a la oposición deducida por la señora XILJHTLALTZIN GARCIA MOTA., rechazando al legítimo
detentador de las marcas individualizadas precedentemente favoreciendo un monopolio injusto, ilegal e
inconstituci ojnal (... )

Que, contesta la expresión de agravios Ia solicitante XIUHTLAI-IIZIN GARCIA MOTA y, entre otros
argumentos, expresa: "() Que, en primer lugar cabe mencionar que la apelante se agravia sin razón y que
los fundamentos expuestos por la misma carecen de sustento alguno. Que, las argumentaciones deben
ceñirse estrictamente a la exposición jurÍdica que contenga una crítica razonada a la resolución apelada y
no tendiente a reabrir un nuevo juzgamiento (como pretende la adversa) sobre la cuestión sometida a
revisión por la via recursiva, respondiendo la apelación sólo a la simple disconformidad con el sentido de la
resolución, la cual no le ha resultado favorable, por lo que esta apelación debe ser rechazada por su
absoluta improcedencia. Que, puede observarse que la resolución cuestionada se halla ajustada a derecho,
que la misma fue resuelta de manera objetiva y que en la misma se tuvo en cuenta las documentales
pertinentes incluidas en el expediente para fundamentar su decisión, es así que mi parte ha presentado
documentaciones que cumplen con todos los requisitos para su validez, conforme se observa en el
expediente y en particular en el periodo probatorio.../...Que una de las mayores incoherencias en las
argumentaciones de la adversa es que sostiene en estos autos que la marca de mi representada podría
causar confusiÓn con la marca oponente, en tanto argumentos totalmente contrarios sostiene en la
oposición presentada por mi parte a las solicitudes de registro de la marca LA SONORA DINAMITA y etiq.
presentada por DISCOS FUENTES EDIMLISICA SAS en clase 41 presentadas con posterioridad bajo Acta No.
2336743, al igual que en el expediente de oposición en clase i8 y g, presentadas bajo Acta No. 2jjó7ó5 y
2337007, respectivamente, arguyendo en la defensa que las marcas no son confundibles!?. Es asi que en la
resolución cuestionada se ha tomado decisión basada y fundamentada conforme a derecho y a las
evidencias aportadas que sustentan el sentido de la resolución adoptada". ---------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interp
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "LUCHO ARGAIN Y XIU GARCLA
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ORIGINAL Y ETIQUETA" (solicitada en clase 41) y "LA SONORA DINAMITAY ffiQUETA" (oponente en la

clase 41).

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "LÁ, SONORA

DINAMITA Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca'LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA

DINAMIIA LA ORIGINAL Y ETIQUETA", se observa que la marca solicitada presenta una estructura más

extensa, compuesta por siete vocablos, a diferencia de la marca oponente, integrada por sólo dos.

Asimismo, ambas comparten la secuencia de palabras "LA SONORA DINAMITA", conforme al siguiente

cotejo:------

LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORADINAMIALA ORIGINAL (marca solicitante), y
I-A SONORA DINAMITA (marca oponente)

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca nLA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA",

registrada en México, el Reino Unido, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y la Unión Europea, no es menos

cierto que dichos registros se encuentran concedidos en el extranjero. La marca oponente fue presentada

en nuestro paÍs en fecha 18 de mayo de 2023, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera

presentada en fecha 12 de mayo de2023. Recordemos que el artículo 12" de la Ley N'1294/98 expresa: 'Za

prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada
ante la Dirección de la Propiedad Industrial".En consecuencia, resulta claro que la firma solicitante goza de

n¡otaaa para I UCaSnSl¡a¡S.

Que, en el marco del análisis correspondiente, es indispensable tener presente el Principio de

Territorialidad, conforme al cual la protección conferida al titular de una marca se limita al territorio en el

cual ésta se encuentra registrada. En materia marcaria, quien primero presenta la solicitud de registro

adquiere mejor derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con

prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.------

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art.l8 de la Ley de Marcas: "El propietario de una marca

de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantÍas que esta ley le otorga, gtry
resistrada en el oaÍs", respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia

administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la

oposición deducida.

Que, si bien el principio de prioridad registral admite excepciones, en particular respecto de las

marcas notoriamente conocidas, que gozan de protección reforzada incluso en países donde no están

registradas, en el presente caso ambas partes cuentan con registros en el extranjero, por lo que dicha

excepción no resulta aplicable.--

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

marca oponente al no contar con prioridad de solicitud en territorio paraguayo, carece de fundamentos

suficientes para oponerse al registro nacional de la marca solicitada. En

confirmar la Resolución recurrida
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POR I.A. CUAL SE CONFIRMA Iá, RESOLUCIÓN N. IOOI DE FECT{A 03 DE SEPTIEMBRE DEII}4,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE I.A MARCA 'LUCHO ARGAIN Y XIU GARCI,A SONORA DINAMMA I.A ORIGINAL Y
ETIQUETA", CIáSE 4I, EXPEDIENTE NO 3519612023, SOUCIADA POR XIUHTIáI.JIZIN GARCI.A MOTA.....-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. le CONFIRMAR Ia Resolución N" l00l de fecha 03 de septiembre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA",
clase 41, Expediente. N" 35196/2023, solicitada a nombre de XIUHTLALTZIN GARCTA

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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DE t-A MARCA ',tA SONORA DINAMITA y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 37OO712O23,

SOLICMADA POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA SA.S.-------

Asunción, 15DIC2025

VISTO: los recursos de apelación interpuestos

FUENTES EDIMUSICA S.A.S. en contra de la Resolución

por el representante convencional de DISCOS

N" 839 de fecha 02 de agosto de2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024 el representante convencional de DISCOS FUENTES

EDIMUSICA SAS. interpone recurso de apelación en contra de Ia Resolución N'839 de fecha 02 de agosto

de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,

Que, en fecha 14 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, el representante convencional de DISCOS FUENTES

EDIMUSICA S.A.S. expresó agravios; dictándose en fecha 1l de noviembre de 2024la providencia por la cual

se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el

término de ley.

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024,la representante convencional de XIUHTLALiTZIN GARCI"A

MOTA contestó Ia expresión de agravios. Esta Dirección Ilamó autos para resolver en fecha 09 de diciembre

de2024.

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) Que, haciendo un estudio exhaustivo de la

controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la

marca oponente LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL se trata de la misma

denominación solicitada con posterioridad por la firma DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS en la clase 09, y
tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos. Que, el oponente menciona

el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico
DERECHO DE PRELACIÓN, que en el Art. 12 de la ley n" 1.294/98 de Marcas enuncia: La prelación en el

derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada.../...en tal sentido
el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, se encuentran fundamentados en

la opoisición presentada, y existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que el oponente tiene
derechos de prioridad sobre dicha denominación.../...por lo que corresponde confirmar el Dictamen n"
365/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asÍ en

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISCOS FUENTES EDIMUSICASA.S. y manifiesta:

"(..) Que, el Director de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, aparte de haber demostrado una

actitud evidentemente contraria a la ley y en extremo parcialista, en la cual dem

cuenta ÚNlCt Y EXCLIJSIVAMENTE los elementos esgrimidos por la oponenf§; fundá"

omitiendo inclusive, jurisprudencia administrativa de esta Dirección y de los fur¿&mí¡ltos
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SOLICITADA POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA Sá.S.-------

que hacen a la denominación de mi comitente y los cuales, son inevitables e indispensables al objeto de la
obtención del registro, y la cual hacen al rechazo inexorable de la oposición.../...Que conforme al tenor del
considerando expuesto por el A-quo, denotamos que el mismo favorece exclusivamente a la oponente,
podemos observar que el mismo no se ajusta a la realidad en numerosos puntos de su exposición y a la
legalidad en ninguno de ellos conforme a las apreciaciones de hecho y de derecho que seguidamente paso
a fundamentar.../...DlSCos FIJENTES, es una firma creada en los años del decenio 19i4 en Colombia, de
donde proviene la marca "LA S)NORA DINAMITA" CoN REGISTR2S TANT) EN SU pAiS DE )RIGEN,ASI
COMO EN EL MUNDO E INCLUSIVE REGISTROS INTERNACIONALES COMO EN LA UNIÓN EUROPEA,
MUY ANTERIORES A LAS SOLICITUDES DE REGISTROS DEL OPONENTE, hecho este denunciado en
autos, y el cual la inferior ha realizado caso omiso en el momento de analizar esta oposición.../....Que mi
representada üene EN PLENA VIGENCIA Y REGISTRADA CoN ANTELACIÓN REGISTR2S
INTERNACIONALES, CONFORME LO EXPRESÉ PRECEDENTEMENTE. Que la firma DISCOS FIJENTES
EDIMUSICA 5.A., tiene una vigencia de creación del año l9ó0, y es una Empresa, Industria creadora de
productos discográficos y accesorios electrónicos relacionados todos con la música.../...Corresponden a
c/ases O9 y 41 y la solicitada a productos y la solicitud oponente a seruicios. Campos y situaciones
absolutamente diferentes, conforme lo demostramos líneas arriba.../... Que, ante tal argumentación, bien
vale entonces, registrar una marca para un producto o servicio y oponerse y obtener el monopolio
exclusivo en las 45 clases de la nomenclatura oficial.../...Que si nos regimos por este párrafo, debería haber
rechazado "ipso facto", la presente oposición, dado que mi representada tiene en uso y registrada su marca
desde 1934.../... Cabe agregar que a nivel internacional la marca "LA SONORA DINAMITA" y la "LA SONORA
DINAMIM Y ETIQUETA" de DISCOS FUENTES EDIMUSICAS.A.S., es extremadamente notoria y prestigiosa
que la marca oponente, y ello es debido a que la misma constituye una multinacional en plena producción y
crecimiento constante.../...Teniendo en cuenta que mi comitente, DISCOS FUENTES EDIMLTSICA S.A.S.

Posee registros vigentes y éstos son utilizados en muchos paÍses del mundo, serÍa dañar la estrategia
mundial e injusta para la firma de mi representada, si la marca "LA SONORA DINAMITA Y ETIQI.JETA es
rechazada en Paraguay, debido a la oposición deducida por la señora XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA,
rechazando al legitimo detentador de las marcas individualizadas precedentemente favoreciendo un
monopolio injusto, ilegal e inconstitucional (...) ----------

Que, contesta la expresión de agravros la oponente XIUHTI,ALIZIN GARCLA MOTA y, entre otros
argumentos, exPresa: "(...) Que, en primer lugar cabe mencionar que la apelante se agravia sin razón y que
los fundamentos expuestos por la misma carecen de sustento, extralimitándose incluso en los mismos, lo
cual deviene totalmente improcedente, como podrá evidenciarse de la simple lectura. eue, las
argumentaciones deben ceñirse estrictamente a la exposición juridica que contenga una crÍtica razonada a
la resolución apelada y no tendiente a reabrir L)n nuevo juzgamiento (como pretende la adversa) sobre la
cuestión sometida a revisión por la via recursiva, respondiendo la apelación sólo a la simple disconformidad
con el sentido de la resolución, la cual no le ha resultado favorable, por lo que esta apelación debe ser
rechazada Por su absoluta improcedencia, Que, se puede observar que la resolución cuestionada se halla
aiustada a derecho, fue resuelta de manera objetiva y que en la misma se tuvo en cuenta las documentales
incluidas en el expediente, pertinentes para fundamentar su decisión, es asi que mi parte ha presentado
documentaciones que cumplen con todos los requisitos para su validez.../...Otra incoherencia de la adversa
como se podrá observar en donde dicen en el titulo l- Denominaciones diferentes (pág. 12) que la marca
solicitada por su representada no guarda similitud con la marca de mi representada, sin
contrariamente ha presentado oposición a la misma sosteniendo lo contrario, conforyle se p
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 839 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEaO}4,DICIADAPOR
LA DIRECCIÓN ONASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA N,ÍARCA 'LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 37OO712O23,

SOLICITADA POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.AS...-.---

SONORA DINAMIM LA ORIGINAL con acta No. 2335196, cuya resolución ha sido favorable a mi parte, hoy
también apelada por la adversa (...)".--------

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

realizar el cotejo de las marcas en pugna: "LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA" (solicitada en clase 09) y

"LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMIA LA ORIGINAL Y ETIQUETA" (oponente en la c]ase

41).----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "LUCHO ARGAIN Y
XIU GARCTA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "LA

SONORADINAMITAYETIQUETA:', se observa que la marca oponente presenta una estructura más extensa,

compuesta por siete vocablos, a diferencia de la marca solicitante, integrada por sólo dos términos.

Asimismo, ambas comparten la secuencia de palabras "LA SONORA DINAMITA'i conforme al siguiente

cotejo:------

LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL (marca oponente), y
LASONORADINAMITA (marca solicitante)

Que, la apelante expresa que la marca "LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA', se encuentra

registrada en paÍses como México, el Reino Unido, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y la Unión Europea, no

es menos cierto que dichos registros se encuentran concedidos en el extranjero. La marca solicitada fue

presentada en nuestro paÍs en fecha 19 de mayo de 2023, con posterjoridad a la marca oponente, quien

fuera presentada en fecha 12 de mayo de2023. Recordemos que el artículo 12" de la Ley N" 1294198 expresa:

"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora

presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial". En consecuencia, resulta claro que ]a-flrua
oponente goza de prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.

Que, en el marco del análisis correspondiente, es indispensable tener presente el Principio de

Territorialidad, conforme al cual la protección conferida al titular de una marca se limita al territorio en el

cual ésta se encuentra registrada. En materia marcaria, quien primero presenta la solicitud de registro

adquiere mejor derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la oponente quien cuenta con

prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.------

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art.I8 de la Ley de Marcas: "El propietario de una maÍca

de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantias que esta ley le otorga, W)ít-ysz
registrada en el país", respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia

administrativa concuerda con Ia decrsión final a la que ha arribado elA-quo, de declarar procedente y hacer

lugar a la acción deducida por la titular oponente XIUHTLALIZIN GARCIA MOTA.

Que, sr bien el principio de prioridad registral admite excepciones, en particular respecto de las

marcas notoriamente conocidas, que gozan de protección reforzada incluso en países donde no están

regrstradas, en el presente caso ambas partes cuentan con registros en el extranjero, por]o qtg

il [fleqútr Gcnqra
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excepción no resulta aplicable.
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ResoruciónQ[Q 2
POR I.á, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 839 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE}O}4,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN OSASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Lá, MARCA ',l-A, SONORA DINAMITA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N. 37OO712O23,
SOLICITADA POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.-.--...

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitante al no contar con prioridad de solicitud en territorio paraguayo, carece de fundamentos
suficientes para obtener su registro. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

Art. le

Art.2e

CONFIRN{AR la Resolución N" 839 de fecha 02 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de regrstro de la marca '[-A soNoRA
DINAMITA Y ETIQUETA', clase 09, Expediente. No 37OO712023, solicitada a nombre

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula. -------- _s
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Resoruciónogo 3
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 840 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEaO}4,DISTADAPOR
LA DIRECCIÓN OE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE L-A, MARCA ',LA SONORA DINAMTTA Y ETIQUETA", CIA,SE 38, EXPEDIENTE N' 36765/2023, SOLICITADA
POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA SA.S.---.---

Asunción, I5l)iu ¿125

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de DISCOS

FUENTES EDIMUSICA S.A.S. en contra de la Resolución N" 840 de fecha 02 de agosto de2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----------

RES ULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024 el representante convencional de DISCOS FUENTES

EDIMUSICA SA.S. interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'840 de fecha 02 de agosto

de2024, dictada por la Direccrón de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 14 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, el representante convencional de DISCOS FUENTES

EDIMUSICA SAS. expresó agravios; dictándose en fecha 1l de noviembre de 2024laprovidencia por la cual

se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el

término de ley.

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024,la representante convencional de XIUHTLATIIZN GARCTA

MOTA contestó Ia expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de diciembre

de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que,hacienda un estudio exhaustivo de la
controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en alttos, se constata que la

marca oponente LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL se trata de la misma

denominación solicitada con posterioridad por la firma DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS en la clase j8, y
tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos. Que, el oponente menciona
el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico
DERECHO DE PRELACIÓN, que en el Art. 12 de la ley n" 1.294/98 de Marcas enuncia: La prelación en el
derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada.../...en tal sentido
el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, se encuentran fundamentados en

la opoisición presentada, y existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que el oponente üene

derechos de prioridad sobre dicha denominación.../...por lo que corresponde confirmar el Dictamen n"
363/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asÍ en

derecho(...)':--- - -------- -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISCOS FUENTES EDIMUSICAS.A.S. y manifiesta:

"(...) Que, el Director de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, aparte de haber demostrado una

actitud evidentemente contraria a la ley y en extremo parcialista, en la cual demuestra haber tenido en

cuenta ÚNtC¿, Y EXCLTISIVAMENTE los elementos esgrimidos por la oponente, fundándose
omitiendo inclusive, jurisprudencia administrativa de esta Dirección y de los ft
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Resorución0 I 0 5
PoR I.,q cuAL sE coNFIRMA tá. RESoLUcIóN N" 840 DE FECHA 02 DE Acosro DEzoz4,DIgIADApoR
LA DIRECCIÓN PT ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE L¿. MARCA ',LA SONORA DINAMITA Y ETIQUE"TA , CIá.SE 38, EXPEDIENTE N" 3676512023, SOLICITADA
POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A"S.--.-.--

que hacen a la denominación de mi comitente y los cuales, son inevitables e indispensables al objeto de la
obtención del registro, y la cual hacen al rechazo inexorable de la oposición.../...Que conforme al tenor del
considerando expuesto por el A-quo, denotamos que el mismo favorece exclusjvamente a la oponente,
podemos observar que el mismo no se ajusta a la realidad en numero.sos puntos de su exposición y a la
legalidad en ninguno de ellos conforme a las apreciaciones de hecho y de derecho que seguidamente paso
a fundamentar.../... DISCOS FUENTES, es una firma creada en los años del decenio 19i4 en Colombia, de
donde proviene la marca "LA S)NORA DINAMITA" CoN REGISTR2S TANT) EN SU pAÍS DE ORIGEN, ASI
COMO EN EL MUNDO E INCLUSIVE REG]STROS INTERNACIONALES COMO EN LA UN]ÓN EUR)PEA,
MUY ANTERIORES A LAS SOLICITUDES DE REGISTROS DEL OPONENTE, hecho este denunciado en
autos, y el cual la inferior ha realizado caso omiso en el momento de analizar esta oposición.../....Que mi
representada tiene EN PLENA VIGENCIA Y REGISTRADA CON ANTELACIÓN REGISTROS
INTERNACI2NALES, coNFoRME Lo EYPRESÉ PRECEDENTEMENTE. eue la firma DISCos FUENTES
EDIMUSICA 5.A., tiene una vigencia de creación del año 1960, y es una Empresa, Industria creadora de
productos discográficos y accesorios electrónicos relacionados todos con la música.../...Corresponden a

clases j8 y 4l y la solicitada a productos y la solicitud oponente a servicios. Campos y situaciones
absolutamente diferentes, conforme lo demostramos líneas arriba.../... Que, ante tal argumentación, bien
vale entonces, registrar una marca para un producto o servicio y oponerse y obtener el monopolio
exclusivo en las 45 clases de la nomenclatura oficial.../...Que si nos regimos por este párrafo, debería haber
rechazado "ipso facto", la presente oposición, dado que mi representada tiene en uso y registrada su marca
desde 1934.../... Cabe agregar que a nivel intemacional la marca "LA SONORA DINAMITA" y la "LA SONORA
DINAMITA Y ETIQUETA" de DISCOS FUENTES EDIMTJSICA S.A.S., es extremadamente notoria y prestigiosa
que la marca oponente, y ello es debido a que la misma constituye una multinacional en plena producción y
crecimiento constante.../...Teniendo en cuenta que mi comitente, DISCOS FUENTES EDIMLISICA S.A.S.

Posee registros vigentes y éstos son utilizados en muchos países del mundo, serÍa dañar la estrategia
mundial e injusta para la frrma de mi representada, si la marca "LA SONORA DINAMITA Y ETIQIJETA es
rechazada en Paraguay, debido a la oposición deducida por la señora XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA,
rechazando al legítimo detentador de las marcas individualizadas precedentemente favoreciendo un
monopolio injusto, ilegal e inconstitucional (...) ----------

Que, contesta la expresión de agravios la oponente XIUHTL,ALTZIN GARCLA MOTA y, entre otros
argumentos, exPresa: "(.) Que, en primer lugar cabe mencionar que la apelante se agravia sin razón y que
los fundamentos expuestos por la misma carecen de sustento, extralimitándose incluso en los mismos, lo
cual deviene totalmente improcedente, como podrá evidenciarse de la simple lectura. Que, las
argumentaciones deben ceñirse estrictamente a la exposición juridica que contenga una critica razonada a
la resolución apelada y no tendiente a reabrir un nuevo juzgamiento (como pretende la adversa) sobre la
cuestión sometida a revisión por la vÍa recursiva, respondiendo la apelación sólo a la simple disconformidad
con el sentido de la resolución, la cual no le ha resultado favorable, por lo que esta apelación debe ser
rechazada Por su absoluta improcedencia. Que, se puede observar que la resolución cuestionada se halla
ajustada a derecho, fue resuelta de manera objetiva y que en la misma se tuvo en cuenta las documentales
incluidas en el expediente, pertinentes para fundamentar su decisión, es asÍ que mi parte ha presentado
documentaciones que cumplen con todos los requisitos para su validez.../...Otra incoherencia de la adversa
como se podrá observar en donde dicen en el título l- Denominaciones diferentes (pág. 12) que la marca
solicitada por su representada no guarda similitud con la marca de mi representada, si,
contrariamente ha presentado oposición a la misma sosteniendo lo contrario, confu

¡dulirial

en el expediente de oposición a la solicitud de registro de la marca LUCHo
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Resorución.0§-0 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'840 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE}O}4,DICTADAPOR
LA DIRECcIÓN pEesuNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA, MARCA',t¿, SONORA DINAMTTAY ETIQUETA", C[¿,SE 38, EXPEDIENTE N' 367ó5/2023, SOLICITADA
POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA SA.S.-.-----

SONORA DINAMITA LA ORIGINAL con acta No. 2335196, cuya resolución ha sido favorable a mi parte, hoy
también apelada por la adversa (...)".--------

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

realizar el cotejo de las marcas en pugna: "LA, SONORA DINAMITA Y ETIQUETA' (solicitada en clase 38) y

"LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMIA LA ORIGINAL Y ETIQUETA" (oponente en la clase

4l).----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "LUCHO ARGAIN Y

XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA' y la solicitud de registro de la marca "LA

SONORADINAMITAYETIQUETA", se observa que la marca oponente presenta una estructura más extensa,

compuesta por siete vocablos, a diferencia de la marca solicltante, integrada por sólo dos términos.

Asimismo, ambas comparten la secuencia de palabras "LA SONORA DINAMITA", conforme al siguiente

cotejo:------

LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL (marca oponente), y
LASONORADINAMITA (marca solicitante)

Que, la apelante expresa que la marca "LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA', se encuentra

registrada en países como México, el Reino Unido, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y la Unión Europea, no

es menos cierto que dichos registros se encuentran concedidos en el extranjero. La marca solicitada fue

presentada en nuestro país en fecha 18 de mayo de2023, con postenoridad a la marca oPonente, quien

fuera presentada en fecha 12 de mayo de2023. Recordemos que el artículo 12' de la Ley N" 1294198 expresa:

"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora

presentada ante la Dirección de la Propiedad tndustrial". En consecuencia, resulta claro que la firma

oponente goza de prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.

Que, en el marco del análisis correspondiente, es indispensable tener presente el Principio de

Territorialidad, conforme al cual la proteccrón conferida al titular de una marca se limita al territorio en el

cual ésta se encuentra registrada. En materia marcaria, quien primero presenta la solicitud de registro

adquiere mejor derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la oponente quien cuenta con

prioridad para la protección sobre la denominación en Pugna.------

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art.I8 de la Ley de Marcas: "El propietario de una marca

de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, ulít-ysJ
registrada en el país", respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia

administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arnbado el A-quo, de declarar procedente y hacer

lugar a la acción deducida por la titular oponente XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA.

Que, si bien el principio de prioridad registral admite excepciones, en particular respecto de las

marcas notoriamente conocidas, que gozan de protección reforzada incluso en paÍses donde no están

registradas, en el presente caso ambas partes cuentan con registros en el extran¡,ero.¡r

excepción no resulta aplicable.-- 
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ResoruciónQ§j 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 840 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE}O}4,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN PEASUNTOS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA',I-A SONORA DINAMITA Y ETIQUE"IA", CIá,SE 38, EXPEDIENTE N" 3676512023, SOLICITADA
POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA SA.S.-.-..-.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitante al no contar con prioridad de solicitud en territorio paraguayo, carece de fundamentos
suficientes para obtener su registro. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

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

RES UELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 840 de fecha 02 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e DISPONER el archrvo de la solicitud de registro de la marca "1,A,

DINAMITA Y ETIQUETA", clase 38, Expediente. No 36765\2023, solicirada

Art. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

SONORA

a nombre

Dirccü:dñ$tneral de Pro¡ic

Óircld.f'Nacional de Ptopie
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Resorución,Q$-$ 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA I..A. RESOLUCIÓN N'84I DE FECHA 02 DE AGOSTO DE2O24, DICTADAPOR
LA DIREccIÓNDEASUNToS MARCARIoS LmGIoSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "tá, SONORA DINAMnAY ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N'3674312023, SOLICITADA
POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.----..-

Asunción, I 5 [)i[, tü15

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de DISCOS

FUENTES EDIMUSICA SA.S. en contra de la Resolución N" 841 de fecha 02 de agosto de2024, dictada por

la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:---'--'--'-

RE S ULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024 el representante convencional de DISCOS FUENTES

EDIMUSICA SA.S. interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 841 de fecha 02 de agosto

de2024, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 14 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha Ol de noviembre de 2024, el representante convencional de DISCOS FUENTES

EDIMUSICA S.A.S. expresó agravios; dictándose en fecha ll de noviembre de 2024laprovidencia por la cual

se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el

término de ley.

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024,la representante convencional de XIUHTI-AIIZIN GARCIA

MOTA contestó la expresión de agravios. Esta Dirección Ilamó autos para resolver en fecha 09 de diciembre

de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, haciendo un estudio exhaustivo de la

controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la

marca oponente LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL se trata de la misma

denominación solicitada con posterioridad por la firma DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS en la clase 41, y
tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos. Que, el oponente menciona

el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico
DERECHO DE PRELACIÓN, que en el Art. 12 de la ley n" 1.294/98 de Marcas enuncia: La prelación en el

derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada.../...en tal sentido

el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, se encuentran fundamentados en

la opoisición presentada, y existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que el oponente tiene

derechos de prioridad sobre dicha denominación.../...por lo que corresponde confirmar el Dictamen n"
364/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISCOS FUENTES EDIMUSICA SA.S. y manifiesta:

"(. ) Que, el Director de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, aparte de haber demostrado una

actitud evidentemente contraria a la ley y en extremo parcialista, en la cual demuestra haber
cuenta TJNICA Y EXCLUSIVAMENTE los elementos esgrimidos por la oponente, fundá

st{ilo
\»túi¡a
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omitiendo inclusive, jurisprudencia administrativa de esta Dirección y de los funalffiffi:
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Resorución^&O 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'84I DE FECHA 02 DE AGOSTO DE}O}4,DISTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA IVÍARCA 'lá SONORA DINAMITA Y mQUETA', CLASE 41, EXPEDIENTE No 3674312023, SOLICITADA
POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA SA.S......--

que hacen a la denominación de mi comitente y los cuales, son inevitables e indispensables al objeto de la
obtención del registro, y la cual hacen al rechazo inexorable de la oposición.../...Que conforme al tenor del
considerando expuesto por el A-quo, denotamos que el mismo favorece exclusivamente a la oponente,
podemos observar que el mismo no se ajusta a la realidad en numerosos puntos de su exposición y a la
legalidad en ninguno de ellos conforme a las apreciaciones de hecho y de derecho que seguidamente paso
a fundamentar.../... DISCOS FIJENTES, es una firma creada en los años del decenio 1934 en Colombia, de
donde proviene la marca "LA SONORA DINAMITA" CON REGISIROS TANTO EN SU pAÍS DE ORIGEN, ASI
COMO EN EL MUNDO E INCLUSIVE REGISTROS INTERNACIONALES COMO EN LA UNIÓN ETJR)PEA,
MUY ANTERIORES A LAS SOLICITUDES DE REGISTROS DEL OPONENTE, hecho este denunciado en
autos, y el cual la inferior ha realizado caso omiso en el momento de analizar esta oposición.../....eue mi
representada tiene EN PLENA VIGENCIA Y REGISTRADA CON ANTELACIÓN REGISTROS
INTERNACI2NALES, C)NF)RME Lo EXPRESÉ PRECEDENTEMENTE. eue la firma DISC)S FUENTES
EDIMUSICA 5.A., tiene una vigencia de creación del año 1960, y es una Empresa, Industria creadora de
productos discográficos y accesorios electrónicos relacionados todos con la música.../...Corresponden a
clases 41 y 41 y la solicitada para determinados servicios y la solicitud oponente a otros servicios. Campos y
situaciones absolutamente diferentes, conforme lo demostramos lÍneas arriba.../... eue, ante tal
argumentación, bien vale entonces, registrar una marca para un producto o seruicio y oponerse y obtener
el monopolio exclusivo en las 45 clases de la nomenclatura oficial.../...eue sr nos regimos por este párrafo,
deberÍa haber rechazado "ipso facto", la presente oposición, dado que mi representada tiene en uso y
registrada su marca desde 1934.../... Cabe agregar que a nivel internacional la marca "LA SONORA
DINAMITA" y la "LA SONORA DINAMITA Y ET\QUETA" de DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S., es
extremadamente notoria y prestigiosa que la marca oponente, y ello es debido a que la misma constituye
una multinacional en plena producción y crecimiento constante.../...Teniendo en cuenta que mi comitente,
DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S. posee registros vigentes y éstos son utilizados en muchos países del
mundo, sería dañar la estrategia mundial e injusta para la firma de mi representada, si la marca "LA
SONORA DINAMITA Y ETIQUETA es rechazada en Paraguay, debido a la oposición deducida por la señora
XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA, rechazando al legÍtimo detentador de las marcas individualizadas
precedentemente favoreciendo un monopolio injusto, ilegal e inconstitucional (...) ----------

Que, contesta la expresión de agravios la oponente XIUHTLALIZIN GARCIA MOTA y, entre otros
argumentos, exPresa: "(...) Que, en primer lugar cabe mencionar que la apelante se agravia sin razón y que
los fundamentos exPuestos por la misma carecen de sustento, extralimitándose incluso en los mismos, lo
cual deviene totalmente improcedente, como podrá evidenciarse de la simple lectura. eue, las
argumentaciones deben ceñirse estrictamente a la exposición jurÍdica que contenga una crítica razonada a
la resolución apelada y no tendiente a reabrir un nuevo juzgamiento (como pretende la adversa) sobre la
cuestión sometida a revisión por la via recursiva, respondiendo la apelación sólo a la simple disconformidad
con el sentido de la resolución, la cual no le ha resultado favorable, por lo que esta apelación debe ser
rechazada Por su absoluta improcedencia. Que, se puede observar que )a resolución cuestionada se halla
ajustada a derecho, fue resuelta de manera objetiva y que en la misma se tuvo en cuenta las documentales
incluidas en el expediente, pertinentes para fundamentar su decisión, es asÍ que mi parte ha presentado
documentaciones que cumplen con todos los requisitos para su validez.../...Otra incoherencia de la adversa
como se podrá observar en donde dicen en el titulo l- Denominaciones diferentes (pág. 12) en el escrito de
fundamentación de la apelación, es que la marca solicitada por su representada no guarda similitud con la
marca de mi representada, sin embargo, ha presentado oposición a la misma sosteniendo)o
conforme se puede observar en el expediente de oposición a la solicitud de registro
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Resorución^Q${Q 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 84r DE FEcHA 02 DE Acosro Dgzoz4, DIcTADAPoR
LA DIRECcIÓN oE ASUNToS MARcARIoS LmGIoSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "LA SONORA DINAMITAY ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N',3674312023, SOLICITADA
POR DISCOS FUEN]|ES EDIMUSICA S.4.S...-.-.-

ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL con acta No. 233519ó, cuya resolución ha sido

favorable a mi parte, hoy también apelada por la adversa".

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

realizar el cotejo de las marcas en pugna: "[.A, SONORA DINAMITA Y ETIQUETA" (solicitada en clase 4t) y

"LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMIA LA ORIGINAL Y ETIQUETA" (oponente en la clase

41).----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente 'LUCHO ARGAIN Y

XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "LA

SONORADINAMITAYETIQUETA", se observa que la marca oponente presenta una estructura más extensa,

compuesta por siete vocablos, a diferencia de la marca solicitante, integrada por sólo dos términos.

Asimismo, ambas comparten la secuencia de palabras "LA SONORA DINAMITA", conforme al srguiente

cotejo:------

LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL (marca oponente), y
LASONORADINAMITA (marca solicitante)

Que, Ia apelante expresa que la marca "LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA", se encuentra

registrada en paÍses como México, el Reino Unido, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y la Unión Europea, no

es menos cierto que dichos registros se encuentran concedidos en el extranjero. La marca solicitada fue

presentada en nuestro país en fecha 18 de mayo de 2023, con posterioridad a la marca oponente, quien

fuera presentada en fecha 12 de mayo de2O23. Recordemos que el artículo 12" de la Ley N" 1294/98 expresa:

"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora

presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial". En consecuencia, resulta claro que la firma

Que, en el marco del análisis correspondiente, es indispensable tener presente el Principio de

Territorialidad, conforme al cual la protección conferida al titular de una marca se limita al territorio en el

cual ésta se encuentra registrada. En materia marcaria, quien primero presenta la solicitud de registro

adquiere mejor derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la oponente quien cuenta con

prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.------

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: "El propietario de una marca

de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantias que esta ley le otorga, w)iLy9z
registrada en el faís", respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia

administrativa concuerda con Ia decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar procedente y hacer

lugar a Ia acción deducrda por la titular oponente XIUHTLALIZIN GARCIAMOTA.

Que, si bien el principio de prioridad registral admrte excepciones, en particular respecto de las

marcas notoriamente conocidas, que gozan de protección reforzada incluso en paÍses donde

registradas, en el presente caso ambas partes cuentan con registros en el extrar4&; ntit;
excepción no resulta aplicable.-- (É: ,-- é

ll, , ,\l
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Resorucióno-Lo 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á, RESOLUCIÓN N. 84I DE FECHA 02 DE AGoSTo DEIII4,DICTADAPoR
LA DIF.ECCIÓN OEASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',[-A, SONORA DINAMITA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 3674312023, SOLICITADA
POR DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.-------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitante al no contar con prioridad de solicitud en territorio paraguayo, carece de fundamentos
suficientes para obtener su registro. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

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

RESUELVE

Art.ls

Art.2e

Art.3s

CONFIRMAR la Resolución N' 841 de fecha 02 de agosto de 2OZ4 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca uLA

DINAMITA Y ETIQUETA", clase 41, Expediente. N" 36743\202?, solicitada

I
Fll r{I

l frcr'ied

de Propied

SONORA

a nombre

. .{bd. c!É"

Dirc^ ¡
Dittcciir
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS I.I29 DE FECHA 10 DE MAYO DE2O25, DICIADA POR LA
DIRECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE LA N'ARCA "NORD",
CLASE 09, EXPEDIENIE N' 8321612023, SOLICmADO POR BEIJING FENGGU COMMERCLAL AND TRADING
co.,I.TD.---

Asunción, i5DlC2025

ornecclóH NActoNAL DE

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por
Commercial and Trading Co., Ltd., contra la Resolución

ff"\ PRoPTEDAD
\+I INTELECTUAL

$ ^\ GOBIERNO on¡. I PARAGUÁI

Resorucióno $Y' f*tLTAY 
REKUÁ,

el representante convencional de Beijing Fenggu
Ns U28 de fecha 10 de mayo de 2025, dictada por la

Dirección de Marcas, y;.

RES ULTA:

Que, en fecha 0ó de junio de 2025 se presenta el representante convencional de Beijing Fenggu
Commercial and Trading Co., Ltd., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1128 de

fecha l0 de mayo de2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 3O de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha O3 de julio de 2025, el representante convencional de Beijing Fenggu Commercial and
Trading Co., Ltd., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravtos y
llama autos para resolver en fecha 10 de julio de 2025.----

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
2023-23049ó9 Denominación OnePlusNord Clase 09 Registro 57ó426 Titular OnePlus Technology
(Shenzhen) Co., Ltd. (CN), Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadat sln crear riesgo de confusión entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
sol i citado (... ) ".- - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) es evidente que la solicitud de

autos - que debe ser analizado en su conjunto- es PERFECTAMENTE DISTINGUIBLE de la marca base de

rechazo, y por tanto debe seguir su proceso hasta alcanzar el registro correspondiente.../...Como evidencia
del error de la Resolución recurrida, cabe tener presente que COLLECTION S.A. ya cuenta con la marca

NORD WIND RIDING GEAR y Etiqueta.../...Además, adjunto copias de los registros marcarios de la marca de

mi mandante. De esta manera se verifrca que otros paises ya han concedido la marca solicitada porque
evidentemente, y por tanto, no existen fundamentos válidos para negarle el derecho a conseguir un

re gistro marcario (...)" - - - - - - - - -

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' 1294198,1as marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de corwí

ilirección N;cion

l'
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 I.I29 DE FECHA 10 DE MAYO DEZOLS,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORD",
CLASE 09, EXPEDIENTE N" 83216/2023, SOLICITADO PORBEUING FENGGU COMMERCLALAND TRADING
co., LTD.---

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a Ia 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 "NORD" Clase 09 y la marca base de rechazo "OnePlus Nord" Clase
09. En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que ambas marcas
comparten el término "Nord" . Sin embargo, la marca registrada incorpora la expresión compuesta en inglés
"OnePlus", cuyo significado aproximado es "uno más", lo cual le confiere una estructura más extensa y dota
al conjunto marcario de una connotación conceptual diferenciada respecto de la marca solicitada. En el
siguiente cotejo se corroboran las similitudes y diferencias entre las marcas analizadas:-

NORD (solicitada), y

OnePlus Nord (marca base de rechazo)

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sÍ sola, no es suficiente para generar confusión, pues, en
su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo
que permitiria su diferenciación en el mercado

Que, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "E/
contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y
luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,
ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Según la búsqueda realizada en el sistema
informático de la Institución, se encuentran igualmente registrada en la misma clase: NORD WIND RIDING
GEA& clase 09, Registro N" 596013 a nombre de COLLECTION S.A.; Por consiguiente, además de la marca
solicitante y la marca base de rechazo, existe otra marca registrada que poseen también en sus
denominactones el elemento "Nord",lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas
dentro del mercado.------------

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habién

e#[§8JiEB+3^,,
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de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que
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nnEccTÓN DE MARCAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORD",
CLASE 09, EXPEDIENIE N" 832Ió12023, SOLICTTADO POR BEUING FENGGU COMMERCIAL AND TRADING
CO., LTD..--

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

Art.le REVOCAR la resolución Ns 1.129 de fecha 10 de mayo de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la
"NORD", clase 09, Expediente N" 8321612023,

solicitud de registro de la marca

solicitada a nombre de BEIfING

AIt.39 NOTIFÍQUESE.-..-.----.
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Resoruciónogo 6
POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN NE I.U7 DE FECHA IO DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORD',
CLASE 38, EXPEDIENTE N' 83209/2023, SOLICmADO POR BEUING FENGGU COMMERCIAL AND TRADING
CO.,LTD..-.

Asunción, 15DII2025

el representante convencional de Beijing Fenggu

Ne 1128 de fecha I0 de mayo de 2025, dictada por la
VISTO: el recurso de apelación interpuesto por

Commercial and Trading Co., Ltd., contra la Resolución

Dirección de Marcas, y;.

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de Beijing Fenggu
Commercial and Trading Co., Ltd., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns tt28 de

fecha 10 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 3O de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de julio de 2025, el representante convencional de Beijing Fenggu Commercial and
Tfading Co., Ltd., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y

llama autos para resolver en fecha l0 de julio de 2025.----

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
2023-2304969 Denominación OnePlusNord Clase 09 Registro 576426 Titular OnePlus Technology
(Shenzhen) Co., Ltd. (CN), Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, si¿ 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: "(...) AsÍ vemos que Ia marca base del
rechazo se encuentra registrada en la clase 9 mientras que la marca solicitada busca distinguir servicios de

la clase i*.../...Es decir las coberturas de los signos contrastados no guardan siquiera la minima relación

entre ellos. Por tanto, es falso que exista la alguna posibilidad de confusión entre ambas marcas.../... Como

evidencia del error de la Resolución recurrida, cabe tener presente que COLLECTION S.A. ya cuenta con la

marca NORD WIND RIDING GEAR y Etiqueta .../...Consiguientemente, aún siguiendo el criterio adoptado
por la Resolución citada (es decir, obviando el Principio de Especialidad), mal podría la Señora Directora
objetar el registro de la solicitud de autos, ya que se estaria afectando el PRINCIPD DE

r G UALDAD(...)" - - - - - - - - -

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

Que, tal como lo expresa elArt.l
productos o servicios. Sin embargo,

. de la Ley N' 1294198,1as marcas son signos que sirven
se encuentran reguladas en la propia legislaeión m

l':ltIi'lr"
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Resorución.Q§$ 6
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN Ns r.rz7 DE FEcHA lo DE MAyo Dr.zozs DICTADA poR LA
omrcclóN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLICrruD DE REGISTRo DE LA MARCA "NoRD",
CLASE 38, EXPEDIENTE N" 83209/2023, SOLICITADO pOR BEUING FENGGU COMMERCIAL AND TRADING
CO., LTD.---

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "NORD" Clase 38 y la marca base de rechazo "OnePlus Nord" Clase
09. En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que comparten el
vocablo "NORD", diferenciándose la marca registrada por la adición de los términos "One"y "Plus",lo que le
otorga una estructura más extensa y una connotación conceptual distinta respecto de la marca solicitada.
En el siguiente cotejo se corroboran las similitudes y diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas
analizadas:-

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

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 Ltna marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesariamente implica gue esas marcas sean confitndibles."l AsÍ las cosas, vemos que el hecho de
compartir un elemento, en este caso "Nord", 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, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "NORD"
pretende obtener la cobertura de los servicios en la clase 38, presentando su solicitud con la siguiente
descripción: "...Radiodifusión inalámbrica; envio de mensajes; servicios telefónicos; comunicaciones por
teléfono; comunicaciones por teléfono móvil; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador;
información sobre telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibra óptica; alquiler de equipos de
telecomunicaciones; suministro de conexiones de telecomunicaciones a una red informática mundial;
servicios de teleconferencia; suministro de acceso de usuarios a una red informática mundial; suministro de
canales de telecomunicación para servicios de telecompra; suministro de salas de chat en intemet; acceso a

bases de datos; servicios de correo de voz; transmisión de archivos digitales; servicios de videoconferencia;
foros en lÍnea; transmisión de datos; comunicaciones por radio; transmisión de vÍdeo a la carta; transmisión
de podcasts; alquiler de teléfonos inteligentes; servicios de geolocalización [servicios de
telecomunicacionesl...". Mientras que, la marca base de rechazo "OnePlus Nord" posee el registro
para prcduflAs de la clase 09 del nomenclador internacional "...Aplicaciones de software
móviles descargables; programas de ordenador descargables; programas de

Programas de sistema operativo; tablets; relojes inteligentes;.lentes inteligentes o

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 20i3.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 I.I27 DE FECHA IO DE MAYO DE2O25 DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.¿, MARCA "NORD",
CLASE 38, EXPEDIENTE N' 83209/2023, SOLICITADO POR BEIJING FENGGU COMMERCLALAND TRADING
co., LTD.---

periféricos de ordenador; lápices ópticos; ordenadores portátiles; monitores; teclados de ordenador;
mouses; balanzas; instrumentos de navegación; soportes adaptados para teléfonos móviles y teléfonos

inteligentes; palos selfie para teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes; películas protectoras adaptadas

para teléfonos inteligentes; fundas para teléfonos inteligentes; cubiertas para teléfonos inteligentes;
equipos de comunicación en red; routers; auriculares de realidad virtual; auriculares; auriculares
inalámbricos para teléfonos móviles; descodificadores (STB); aparatos de televisión; micrófonos; altavoces

inteligentes; pantallas de visualización; cámaras web; cables IJSB; sensores; chips (circuitos integrados);

adaptadores de corriente; mandos a distancia para uso doméstico; interruptores eléctricos; cargadores

inalámbricos; baterÍas eléctricas; cargadores de baterias; bancos de energia (cargadores de baterias

portátiles); ordenadores personales TV todo en uno; proyectores multimedia; accesorios para teléfonos
móviles, a saber, cámaras para teléfonos móviles, objetivos de cámara para teléfonos móviles inteligentes,
linternas para teléfonos móviles inteligentes, pantallas para teléfonos móviles inteligentes y clips traseros

para disipación de calor de teléfonos móviles....". Del contraste de coberturas se concluye que existe una

clara diferencia de clases, pues si bien ambas denominaciones se enmarcan en el ámbito tecnológico, la

solicitud "NORD" ampara exclusivamente servicios especializados de la clase 38, mientras que la marca

registrada "OnePlus Nord" protege productos tecnológicos de la clase 09. En este senüdo, no se advierte

coincidencia ni superposición entre las coberturas, dado que los ámbitos de protección difieren tanto en su

naturaleza como en su finalidad. En consecuencia, no existe entre ellas una conexión competitiva o

comercial directa, y sus destinatarios se dirigen a públicos consumidores claramente diferenciados.-----------

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. Las marcas analizadas no comparten la misma

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente üable una eventud coexistencia

pacífica entre las mismas.----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY'2 señalan cuanto

sigue: "(...) Et hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe

siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o

servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren

clasificados 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 contienen elementos diferencia

conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una de la otra en todos los

pudiendo eventualmente coeistir pacÍficamente en el seno consumidor, plor

i

'?Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices pura el exumen de tttarcus cn Paragua¡,.p. 230. Disponibt8,ff;;:i1jiffjfi;;ljll::il:
hftps://rvww.dinani. {:ov.uv/nortal/v3/orouicdad-industrial/nrarcas/directriccs I 
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PoR Ll cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ns r.I27 DE FECHA lo DE MAyo DEzozsDIcrADA poR LA
omEcclóN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "NoRD",
cLASE 38, EXPEDIENTE N' 83209/2023, SOLICITADO pOR BEUING FENGGU COMMERCTAL AND TRADING
co., LTD.---

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, 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 Ias prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
I.-4. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

ArL Is REVOCAR la resolución Ns 1.127 de fecha l0 de mayo de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la
.NORD", clase 38, Expediente N" 8320912023,

solicitud de registro de la marca
nombre de BEIfING

FENGGU COMMERCTAL AND TRADING CO.,

Art.3e

solici
).-------.---
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POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 I.I28 DE FECHA IO DE MAYO DE2O25, DTCTADA POR LA
DIRECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A MARCA "NORD",
CLASE 42, EXPEDIENTE No 8321212023, SOLICIIADO PORBEUINGFENGGU COMMERCIALANDTRADING
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Asunción, 1 5 DII 2|,25

representante convencional de Beijing Fenggu
lI28 de fecha l0 de mayo de 2025, dictada por la

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el

Commercial and Trading Co., Ltd., contra la Resolución Nq

Dirección de Marcas, y;.

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de Beijing Fenggu

Commercial and Trading Co., Ltd., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1128 de

fecha 10 de mayo de2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha O3 de julio de 2025, el representante convencional de Beijing Fenggu Commercial and
Trading Co., Ltd., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha l0 de julio de 2025.----

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
2023-2304969 Denominación OnePlusNord Clase O9 Registro 576426 Titular OnePlus Technology
(Shenzhen) Co, Ltd. (CN), Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacÍfica, en clases relacionadas, srn crear riesgo de confusión entre los

consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado (...)".-- - - - -- - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta "(...) AsÍ vemos que la marca base del
rechazo se encuentra registrada en la clase 9 mientras que la marca solicitada busca distinguir servicios de

Ia clase 38. Es decir, se pretende impedir el registro de la marca de mi representada sin basar el rechazo en

alguna prohibición legal para el efecto. .../...Es decir las coberturas de los signos contrastados no guardan

siquiera la mínima relación entre ellos. Por tanto, es falso que exista la alguna posibilidad de confusión
entre ambas marcas.../... Como evidencia del error de la Resolución recurrida, cabe tener presente que

COLLECTION S.A. ya cuenta con la marca NORD WIND RIDING GEAR y Etiqueta .../...Consiguientemente,

aún siguiendo el criterio adoptado por la Resolución citada (es decir, obviando el Principio de

Especialidad), ml podría la Señora Directora objetar el registro de la solicitud de autos, ya que se estaria

afectando el PRI N CIPI O DE I GUALDAD(... ) " - -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedeneta'ó
interpuesto --/,'t'------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no srmultánea 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 "NORD" Clase 42 y la marca base de rechazo "OnePlus Nord" Clase
09. En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que comparten el
vocablo "NORD", diferenciándose la marca registrada por la adición de los términos "One"y "Plus",lo que le
otorga una estructura más extensa y una connotación conceptual distinta respecto de la marca solicitada.
En el siguiente cotejo se corroboran las similitudes y diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas
analizadas:-

NORD

OnePlus Nord

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

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 que esas marcas sea¿ confundibles.'AsÍ las cosas, vemos que el hecho de
compartir un elemento, en este caso "Nord", 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, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "NORD'
pretende obtener la cobertura de los servicios en la clase 42, presentando su solicitud con la siguiente
descripción: "...Senticios cientificos y tecnológicos y de investigación y diseño relacionados con los mismos;
servicios de análisis industrial, investigación y diseño industrial; servicios de control de calidad y
autenücación; diseño y desarrollo de equipos y programas informáticos; servicios cientÍficos y tecnológicos
y de investigación y diseño relacionadas con los mismos; servicios de análisis industrial, investigación
industrial y diseño industrial; servicios de control de calidad y autenticación; diseño y desarrollo de equipos
y Programas informáticos; consultorÍa en inteligencia artificial; consultoría tecnológica en
telecomunicaciones; diseño y desarrollo de productos multimedia; diseño de teléfonos; alquiler de
ordenadores; diseño de programas informáticos; actualización de programas informáticos; consultoría en
diseño y desarrollo de equipos informáticos; conversión de datos o documentos de soporte frsj
electrónico; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; suministro de motórei
para internet; software como servicio [SaaS]; copia de seguridad de datos fuera de

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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almacenamiento electrónico de datos; computación en nube; liberación de teléfonos móviles; plataforma
como servicio [PaaS]; desarrollo de videojuegos y juegos de ordenador; autentifrcación de obras de arte;
servicios de cartografía; diseño de artes gráficas....". Mientras que, la marca base de rechazo "OnePlus Nord"
posee el registro N" 576426 para pIAdUslAs de la clase 09 del nomenclador internacional: "...Aplicaciones de
software para teléfonos móviles descargables; programas de ordenador descargables; programas de
ordenador grabados; programas de sistema operativo; tablets; relojes inteligentes; lentes inteligentes o

smartglasses; dispositivos periféricos de ordenador; lápices ópticos; ordenadores portátiles; monitores;
teclados de ordenador; mouses; balanzas; instrumentos de navegación; soportes adaptados para teléfonos
móviles y teléfonos inteligentes; palos selfie para teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes; peliculas
protectoras adaptadas para teléfonos inteligentes; fundas para teléfonos inteligentes; cubiertas para
teléfonos inteligentes; equipos de comunicación en red; routers; auriculares de realidad virtual; auriculares;
auriculares inalámbricos para teléfonos móviles; descodifrcadores (STB); aparatos de televisión;
micrófonos; altavoces inteligentes; pantallas de visualización; cámaras web; cables USB; sensores; chips
(circuitos integrados); adaptadores de corriente; mandos a distancia para uso doméstico; interruptores
eléctricos; cargadores inalámbricos; baterias eléctricas; cargadores de baterÍas; bancos de energía
(cargadores de baterÍas portátiles); ordenadores personales TV todo en uno; proyectores multimedia;
accesorios para teléfonos móviles, a saber, cámaras para teléfonos móviles, objetivos de cámara para
teléfonos móviles inteligentes, linternas para teléfonos móviles inteligentes, pantallas para teléfonos
móviles inteligentes y clips traseros para disipación de calor de teléfonos móviles....". Del contraste de

coberturas se concluye que existe una clara diferencia de clases, pues si bien ambas denominaciones se

enmarcan en el ámbito tecnológico, la solicitud "NORD" ampara exclusivamente servicios especializados de
la clas@, mientras que la marca registrada "OnePlus Nord" protege productos tecnológicos de la clase 09.

En este sentido, no se advierte coincidencia ni superposición entre las coberturas, dado que los ámbitos de
protección difieren tanto en su naturaleza como en su finalidad. En consecuencia, no existe entre ellas una
conexión competitiva o comercial directa, y sus destinatarios se dirigen a públicos consumidores
claramente diferenciados.-----------

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. Las marcas analizadas no comparten la misma
clase del nomenclador intemacional, por tanto, resulta plenamente üable una evenfual coexistencia
pacífica entre las mismas.----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY'2 señal
sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase

siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Directriccs para el exomen de mdrcas en Paraguu1,,p.230.
httns: irvrvu,.dinani.qov.pvioorlal/v-l/propicdad-industrial/n¡arcas./dircctriccs
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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 contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación,
pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, por ende, esta deplndencia
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, 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

Art le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

REVOCAR la resolución Np 1.128 de fecha lO de mayo de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la
"NORD", clase 42, Expediente N" 8321212023,

solicitud de registro de la marca
solicitada a nombre de BEIJING

FENGGU COMMERCI-AL AND TRADING CO

AbSl0láIq
Dire'itotr

Dirttción Ccdé

Úirecciór lir:v
encral lnter
dc Pro¡iedad I

de !rnritd¿d I
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA F.ESoLUcróN N' 895 DE FEcHA oirn JULIo DEI»I4,DICTADA poR LA
nRgccIÓNI DE MARCAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "ATTACKER",
CLASE OI, EXPEDIENTE N" 3996212023, ANOMBRE DE SOMAXAGRO S.A...-.-

Asunción, 15DIC2025

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

AGRO SA en contra de la Resolución N" 895 de fecha 03 de julio de 2024, dictada por la Dirección de

Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de SOMAXAGRO S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 896 de fecha 03 de julio de 2024, dictada por
la Dirección de Marcas.

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

interpuesto

Que, en fecha 06 de junio de 2025, el representante convencional de SOMAX AGRO SA expresó

agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

l1 de junio de 2025.----

CONSIDERANDO:

Que, Ia 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
2017-1704525 Denominación AGRESOR Clase I Registro 43ó119 Titular Agrofertil S.a. (PY). Comentario: Que
las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(...) Según las secuencias vocales y
consonantes y acentuaciones naturales en ambas denominaciones, queda de manifiesto entonces que NO
EXISTE SIMILITUD ALGIJNA, teniendo en cuenta que ambas palabras poseen una diferente pronunciación
y acentuación, otorgando una identidad marcaria propia en la marca solicitada, por lo que en este campo

no cabe la posibilidad de confusión y puede coexistir pacifrcamente bien. LEIDA O ESCUCHADA aleja

cualquier posibilidad de similitud con la marca registrada.../...1a marca antecedente es una marca registrada

que posee ETIQUETA, y ampara todos los productos de la clase I sin hacer alusión a nada específrco. Sin

embargo, la marca solicitada por mi mandante es una marca DENOMINATIVA para productos especÍfrcos.

La solicitud ha presentado una LIMITACIÓN en sus productos (...)".

Que, corresponde a esta Dirección 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 lngurr

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

restricciones para el registro de una marca; es declr, dichas limitaciones a la hora de con idad
ll rtrr

(t
og0
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 895 DE FECHA Oi O¡ pLIO DEaO}4,DICTADA PORLA
OMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISÍRO DE LA MARCA "ATTACKER",
CLASE OI, EXPEDIENTE N" 3996212023, ANOMBRE DE SOMAXAGRO S.A-----

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

derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artlficiales
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, al examinar los aspectos ortográficos y fonéticos de la marca objeto de trámite "ATTACKER"
y de la marca base de rechazo "AGRESOR", se advierte que ambas denominaciones son claramente disímiles
tanto desde el punto de vista visual como en su impresión auditiva. Esta conclusión se aprecia en el
siguiente cotejo:------

ATTACKER (marca solicitante), y

AGRESOR (marca base de rechazo)

Que, si bien ambas marcas presentan diferencias visuales y fonéticas propias de su idioma de origen,
ello no excluye la posibilidad de confusión, pues el examen marcario exige revisar también la dimensión
conceptual, la cual resulta de vital importancia en el presente caso. Al respecto, la doctrina más destacada
sobre la materia señala, "Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la
representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir
una de otra. El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una
inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente
el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual,
Ia confusión es inevitable...". | - - - - - - - -

Que, siguiendo esta línea de pensamiento, nos encontramos ante dos signos cuyas denominaciones
aluden a la misma idea. El térmrno 'ATTACKER", un vocablo inglés que se traduce al español como
"agresor", por ende con el mismo significado de la marca antecedente, lo que genera un riesgo real y
efectivo de confusión, puesto que el público podrÍa considerar que ambas denominaciones consütuyen
versiones lingüÍsticas de una misma línea de productos o forman parte de una familia marcaria, afectando
así la función distintiva de la marca solicitada.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca
base de rechazo "AGRESOR", bajo el registro Ne 436119 cubre todos los productos de la clase 0l del
nomenclador internacional, mientras que la marca solicitada pretende obtener la cobertura en la misma
clase para los siguientes ploduslos: "...Exclusivamente Fertilizantes de la clase I (UNO), según Resolución
N'2 del Año 2019....". Vemos asÍ, que existe una evidente similitud tanto en la clase como en Ia naturaleza de

significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podrÍa inducir a erro.
público consumidor, llevándolo a suponer equivocadamente Ia existencia de una re
un origen empresarial común entre las mismas.---- -------------...a.

I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Año 2013.

los productos comprendidos en las coberturas de ambas marcas. Esta semejanza genera un riesgo
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Resorución$q0 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA t-A. RESoLUcIóN N'895 DE FEcHA 03 DE JULIo DEzoz4,DIgIADApoRLA
DIREccIÓN DE MARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA"ATTACKER",
CI-A,SE OI, EXPEDIENTE N"3996212023,ANOMBRE DE SOMAXAGRO S.A.-----

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

1294198 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N' 1294198 que dispone: "...La Dirección de la
Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o senticio, con notifrcación al solicitante, aún mediando
consentimiento del ütular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno

de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados
productososervicios,cuandonosejustifiCaunadenegacióntota]....

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden

producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en

que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando

que "en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan

en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta

esta regla, en que en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la

intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión
de elementos distintos no tiene otra frnalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles,
cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primeraú

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente

solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del ert. 2s de la Ley N' 1294198, el cual expresamente

prohíbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos

o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,

situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos

claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal

que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre

las mismas.

Que, en 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 l) de la Ley N' 1294l9S de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde

confirmar la resolución apelada, por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 895 de fecha 03 de julio de 2024 dictada por Ia

Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la

Expediente N" 3996212023, sohcitada a nombre de

Art.3e

audie
e t 0-Tl \r

ffifliónc,n,',.l
fi,,iinn'l'1"i"'t

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

", clase 01,
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Resotuciónm{
poR LA CUAL SE CONFIRMA LÁ, RESOLUCIÓN N'896 DE FECHA 03 DE JULIO DEIO}4,DISIADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA"ATTACKER",
CLASE 05, EXPEDIENTE N"39967I2O23,ANOMBRE DE SOMAXAGRO S4...--.

Asunción, 15DII2025

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

AGRO S.A. en contra de la Resolución N" 896 de fecha 03 de julio de 2024, dictada por la Dirección de

Marcas, y; - -- - - - - -- - --

RE S U LTA:

Que, en fecha 03 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de SOMAXAGRO S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución Ns 896 de fecha 03 de julio de2024, dictada por
la Dirección de Marcas.

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

interpuesto

Que, en fecha O6 de junio de 2025, el representante convencional de SOMAX AGRO SA. expresó

agravios; Esta Dirección tiene por contestada Ia expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

1I de junio de 2025.----

CONSIDERANDO:

Que, Ia 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
2017-1704525 Denominación AGRESOR Clase 5 Registro 436120 Titular Agrofertil S.a. (PY). Comentario: Que
las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta "(.,.) Según las secuencias vocales y
consonantes y acentuaciones naturales en ambas denominaciones, queda de manifiesto entonces que NO

EXISTE SIMILITUD ALGLINA, teniendo en cuenta que ambas palabras poseen una diferente pronunciación
y acentuación, otorgando una identidad marcaria propia en la marca solicitada, por lo que en este campo

no cabe la posibilidad de confusión y puede coexistir pacÍficamente bien. LEIDA O ESCUCHADA aleja

cualquier posibilidad de similitud con la marca registrada.../...1a marca antecedente es una marca registrada

que posee ETIQUETA, y ampara todos los productos de la clase 5 sin hacer alusión a nada especÍfico. Sin

embargo, la marca solicitada por mi mandante es una marca DENOMINATIVA para productos especÍficos.

La solicitud ha presentado una LIMITACIÓN en sus productos (...)".

Que, corresponde a esta Dirección 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 dis

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislació" -_1Ig
restricciones para el registro de una marca;es decir, dichas limitaciones a la hora de corS¿déra

\
ii i!
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Resolución *0gT $*'*'" 
"'

POR L¿. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N" 396 DE FECHA 03 DE IULIO DE}O}4,DICTADAPORLA
OMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISfno oE I¿, MARCA"ATTACKER",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 39967I2O23,ANOMBRE DE SOMAXAGRO SA.---.-

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, al examinar los aspectos ortográficos y fonéticos de la marca objeto de trámite "ATTACKER"
y de la marca base de rechazo "AGRESOR", se advierte que ambas denominaciones son claramente disÍmiles
tanto desde el punto de vista visual como en su impresión auditiva. Esta conclusión se aprecia en el
siguiente cotejo:------

ATTACKER (marca solicitante), y

AGRESOR (marca base de rechazo)

Que, si bien ambas marcas presentan diferencias visuales y fonéticas propias de su idioma de origen,
ello no excluye la posibilidad de confusión, pues el examen marcario exige revisar también la dimensión
conceptual, la cual resulta de vital importancia en el presente caso. Al respecto, la doctrina más destacada
sobre la materia señala, "Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la
representaciÓn o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir
una de otra.El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una
inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente
el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual,

Que, siguiendo esta lÍnea de pensamiento, nos encontramos ante dos signos cuyas denominaciones
aluden a la misma idea. El término "ATTACKER", un vocablo inglés que se traduce al español como
"agresor", por ende con el mismo significado de la marca antecedente, Io que genera un riesgo real y
efectivo de confusión, puesto que el público podría considerar que ambas denominaciones constituyen
versiones lingüÍsticas de una misma Iínea de productos o forman parte de una familia marcaria, afectando
así Ia función distintiva de la marca solicitada.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca
base de rechazo 'AGRESOR", bajo el registro Na 436120 cubre todos los productos de la clase 05 del
nomenclador internacional, mientras que la marca solicitada pretende obtener la coberlura en la misma
clase para los siguientes plpducla§: "...Exclusivamente Herbicidas, Insecticidas, Fungicidas, Pesticidas de la
clase 5 (CINCO), según Resolución N"2 delAño 2019...". Vemos así, que existe una evidente similitud tanto
en la clase como en la naturaleza de los productos comprendidos en las coberturas de
semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya
error o confusión entre el público consumidor, Ilevándolo a suponer equivocadamente
relación comercial o de un origen empresarial común entre las mismas.---- -----------:-^::.

ra
na

I Otamendi, Jorge. Derecho de Mucas, Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Año 2013
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Resorución^Q$Q I
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N'896 DE FEcHA 03 DE JULIo DEzoz ,DIgrADApoRtÁ,
ompcclóN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE sol-lctruD DE REGISTRo DE LA MARcA "ATTAcKER",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 3996712023, ANOMBRE DE SOMAXAGRO S.A.--.-.

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

1294198 de Marcas, especÍficamente el Art. 6 de la Ley N" 1294198 que dispone: "...La Dirección de la
Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando
consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno

de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados
productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total....». ------------'

Que, ahondando aún más en el anállsis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden

producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en

que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando

que "en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aParezcan

en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta

esta regla, en que en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la

intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión
de elemento.s distrntos 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»2. .-'---------

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente

solrcitud también se opone a lo previsto en el inc.l) delArt.2s de la Ley N" 1294198, el cual expresamente

prohíbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos

o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,

situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos

claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal

que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre

las mismas.

Que, en 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 0 de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde

confirmar Ia resolución apelada, por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

DrREcctóN NActoNAL DE

PORTANTO,

I.á, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿. PROPIEDAD TNDUSTR1AL

RESUELVE

Art.le

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro

Expediente N" 3996712023, solicitada a nombre d

ArL3e NOTIFIQUESE.

CONFIRMAR la Resolución N" 896 de fecha O3 de julio de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

2 Compendio de Doctrina de Propiedad lndustrial. Superintendencia de tndustria y Comercio. Cololnbia.

de la marca "ATTACKER", clase 05,
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Resorución^og1 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I1O9 DE FECHA 09 DE MAYO DEaO¿S,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OUTLET DE
VL6UES Y mQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N' 85940/2023, SOLICrTADO POR MARAL TLJRISMO SA.-----

Asunción, 15Diü2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Maral Tt¡rismo S,A-,

contra la Resolución N' ll09 de fecha 09 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;--------------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de Maral T\:rismo Sá. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" ilog de fecha 09 de mayo de 2025, dictada
por la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 20 de octubre de 2025, el representante convencional de Maral Ti¡rismo SA expresó

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

22 de octubre de 2025.

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 constituir marcas: "Art. 2 Inc. e )... los que consistan

enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,

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

denominación se considera descripüva y sin disüntividad alguna con relación a los servicios que desea

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, la marca "Outlet

de Viajes" no describe de manera literal ni necesaria los servicios comprendidos en la clase 39. El término
"outlet", tal como es utilizado en el comercio, se refiere a promociones, descuentos o liquidaciones, no a un

tipo de transporte, agencia o modalidad de viaje. En consecuencia, no constituye una designación técnica,

funcional ni obligatoria dentro del rubro logÍstico o turÍstico. "Outlet de Viajes" es una denominación de

fantasia, entendida como aquella expresión creada con fines distintivos, sin relación semánüca necesaria

con los servicios ofrecidos.../... La solicitud corresponde a una marca mixta, compuesta por: - El elemento
denominativo " Outlet de Viajes". - Un logotipo distintivo que incluye una etiqueta verde con símbolo de

porcentaje .../... Dicho conjunto debe analizarse como unidad marcaria, conforme al principio de evaluación

global del signo.../... Cabe destacar que esta Dirección Nacional ha concedido marcas con denominaciones
similares, las cuales son utilizadas juegos de palabras como el presente caso. (...)"--

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 gqe:sirven ra distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia l-e$ilación
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Resorución.0*9- 1 0
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" uo9 DE FEcHA 09 DE MAyo DEaIIi,DICTADA poR LA
om¡cctóN DE MARCAS, EN EL ExpEDIENTE DE soLICITUD DE REGIsTRo DE LA MARcA "ourLET DE
VIAIES Y mQUETA" CLASE 39, EXPEDIENTE N" 85940/2023, SOLICITADO pOR NrARrqL TURISMO SA.-----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "OUTLET DE VLAIES Y ffiQUEIA"
resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a caracterÍsticas
propias de los servicios que se desea amparar.

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de servicios comprendidos en
la clase 39, con la siguiente descripción: "...Servicios de organización de viajes, de transporte, reservas de
plazas de viaje, servicios de transpofte de personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril,
carretera, agua o aire), servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo, visitas
turísticas, recepción y atención de turistas (acompañamiento de viajeros), servicios de información sobre
viajes o transporte de personas; servicios de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte,
provisión de información sobre el arribo y partidas de vuelos, servicios de agencia de viajes, incluyendo,
reservas y contrataciones de transporte; organización de viajes y reservas de viajes....". En este contexto, al
analizar la denominación solicitada, 'OUTLET DE VIAIES", se observa que está conformada por el término
"OUTLET", de origen inglés, cuyo significado es "tienda de descuenfoa, seguido del vocablo español en
plural "WAIES". La combinación de ambos términos genera una expresión que, en su conjunto, comunica
de manera directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los servicios que pretende distinguir,
asi como una cualidad comercial particularmente atractiva para el público: su ofrecimiento en condiciones
ventajosas o con descuento. Como resultado, el consumidor medio percibirá la denominación "OUTLETDE
1¿qlES" no como un signo capaz de identificar el origen empresarial de los servicios, sino como una
descripción meramente informativa o incluso laudatoria de sus características comerciales. Por tanto, la
expresión carece de la distintividad necesaria para cumplir la función identificadora propia de una marca.--

Al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY'señalan cuanto sigue:
"(...) Un signo será descriptivo con respecto al valor de los productos o servicios si se refiere al precio a
Pagar o al valor en función de la calidad de los productos o servicios. Tal serian los casos, por ejemplo, de
expresiones como "EXTRA" o "TOP", "GANGA" o "DOS POR UNO"(.../". EI mismo documento expresa
igualmente: "(...) La razón de política 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
compeür normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación
con los productos o servicios para los gue se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un
signo por ser descriptivo si d significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público
pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Talsería
signo proporciona información, en pafticular, sobre la cantidad, calidad, caracterÍsticas,
tamaño de los productos o servicios.(...1".Por tanto,la denominación solicitada no
una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y

aldc

I httns:/,iu,rvu,.wordrcf-crcncc.conr/cncs/oullct
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de ntarcas en Paraguay,p.
httns :i/www.dinaoi. gov.oyiponal/v3/oropiedad-industrial/maroas/di rectrices
3 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Div.,tices para el exumen ¿le murt.us en Paraguuy, p.
https:ll'rvww.dina¡:i. rrov.ov,'oortal/v3/Drooiedad-lndustrial/nrarcas/tlircctricr-s

nterlna.
¡ic'l¡dlndus'tlr
'licdri 1¡ttle:t'r



DIRECCIÓN NACIONAL DE

,W-r\ GOBIERNOnT.T I PARAGUÁI
\Jd, PARAGUAY I REKUAI

f*.\ PRoPIEDAD
\+F INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución.Q$ 10
POR LA CUAL SE CONFIRMALARESOLUCION N" IIO9 DE FECHA09 DE MAYO DE2O25, DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.¿. MARCA "OUTLET DE
vtAJES Y ETIQUETA',, CLASE 39, EXPEDIEN]E N' 85940/2023, SOLICITADO pOR MAML TURISMO SA.-----

distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las caracteristicas 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, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de

agravios, acerca de la existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus

denominaciones con los términos "OUTLET" y "VIAJES", las mismas cuentan con otros elementos
distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta

imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. l Ley N'1294198 de Marcas)

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y
Carlos Alberto Módica, quienes señalan:"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esfo es fundamental, pues de lo contrario no podrá
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivo,t pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (...)".4 Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la
presente maÍca solicitada para su registo?, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les

permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podrÍa inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En

consecuencia, al carecer de la disüntividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales para su registro como marca.------

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 Ia normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294198,

por tanto, corresponde confirmar la Resoluclón recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN1ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1109 de fecha 09 de mayo de 2025 dictada por Ia

Dirección de Marcas.
Art.le

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OUTLET DE VIAJES Y
ETIQUETA", clase 39, Expediente N" a nombre de MARAL

Art.3e

a Barcirc de Mádica, G.E .v Módica, C.A (2020).Oposición a la solicittd de Registto. Manual de Derechos Intelectuales. (2" 8d. p. 148). Editorial La Le¡,.

NOTTFfQUESE.
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN Ne 1053 DE FECHA 05 DE MAyo DEaI¿I,DICTADA poR LA
omrcctóN DE MARCAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "ourLET DE
vtAJES y ETIQUETA', CLASE 43, EXPEDIENTE N" 85926/2023, SOLICITADO POR MARAL TURISMO SA.-----

Asunción, lSDj[2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Maral T\rrismo SA.,
contra la Resolución Ns i053 de fecha 05 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;--------------

RES ULTA:

Que, en fecha O6 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de Maral Ti.¡rismo SA. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns tO53 de fecha 05 de mayo de 2025, dictada
por la Dirección de Marcas.-

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

interpuesto

Que, en fecha 20 de octubre de 2025, el representante convencional de Maral Tirrismo S.A. expresó

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

22 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la 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 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." lg
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". El subrayado es nuestro.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La objeción sostiene que el

signo "OIJTLET DE VIAJES" sería descriptivo o genérico, fundado en una supuestra traducción como
"SALIDA DE VIAJE". Esta interpretación es semánticamente errónea y jurídicamente inaceptable, por las

siguientes razones: - El término "oulet" no se traduce como "salida".../...se emplea para designar puntos de

venta de productos a precios promocionales o de liquidación, no "salida" ni "partida".../...-ta expresión
"Oulet de Viajes" no es habitual en el sector turístico paraguayo y no describe un tipo de viaje, destino,

modalidad, duración ni contenido de |os servicios ofrecidos. no se trata de una denominación necesaria o

de uso obligatorio en el comercio, sino de un conjunto original que permite identificar un origen
empresarikal específico.../...- La marca es evocativa, sugestiva y con frierza comercial(...)"--------'--

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

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la prop)r-#e-,§ryn
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a I.g(rtr^ra de copq

'ristaidr
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 IO53 DE FECHA 05 DE MAYO DEIO}S,DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE }VÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A MARCA "OUTLET DE
VIAIES Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIEN]E N' 85926/2023, SOLICITADO pOR MARAL TURISMO Sá.-----

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 "OUTLET DE VLAIES Y ETIQUETA"
resulta descripüva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los seryicios que solicita o se refiere a características
propias de los servicios que se desea amparar.

En primer lugar, vemos que Ia solicitud presentada busca la protección de servicios comprendidos en
la clase 43, con la siguiente descripción: "...Provisión de comidas y bebidas; provisión de hospedaje
temporal; servicio de agencia de reservas de hospedaje temporal; organización y provisión de alojamiento
en pensiones; reservas y contrataciones de hospedaje temporal; reservas de hoteles por terceros... ". En este
contexto, al analizar la denominación solicitada, "OUTLET DE VIAJES", se observa que está conformada por
el término "OUTLET", de origen inglés, cuyo significado es "tienda de descuentoa, seguido del vocablo
español en plural "VIAIES". La combinación de ambos términos genera una expresión que, en su conjunto,
comunica de manera directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los servicios que pretende
distinguir, asi como una cualidad comercial particularmente atractiva para el público: su ofrecimiento en
condiciones ventajosas o con descuento. Como resultado, el consumidor medio percibirá la denominación
"OUTLET DE VIAIES" no como un signo capaz de identificar el origen empresarial de los servicios, sino
como una descripción meramente informativa o incluso laudatoria de sus características comerciales. Por
tanto, la expresión carece de la distintividad necesaria para cumplir la función identificadora propia de una
marca.

Al respecto ,Ias "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY" señalan cuanto sigue:
"(...) Un signo será descriptivo con respecto al valor de los productos o servicios si se refiere al precio a
Pagar o al valor en función de la calidad de los productos o servicios. Tal serian los casos, por ejemplo, de
expresiones como "EXTRA" o "TOP", "GANGA" o "DOS POR UNO"(.../". F,|mismo documento expresa
igualmente: "(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es gue
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
compeür normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación
con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../.-.La Oficina 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 seria elcaso cuando el
signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamaño de los productos o servicios.(.../".Yor tanto,la denominación solicitada no puede ser considerada
una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos
distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las caracterÍsticas funcion
registro, por ende, podrÍa afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusi
uso común o necesarias para describir actividades similares.---

I https://u's,u,.wordrcl'crcnce.conr/cncs/oullct
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc trices para el examen de marcas en Paraguay, p.
httns:i/rvww.dinapi.eov.py/nortal/v3/pl ooiedad-industrial./rnarcas/directriccsI Dirección Nacional de Propiedad Intelectual @fNAPD, Dirzcü'ices panr el exumen tle martus en Paraguu¡r, p.
htlus:i rrvwrv.dinaoi. uov.py,irortal/v3/prooicdad-industrial/ntarcas/di rcctriccs
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ns lo53 DE FEcHA 05 DE MAyo DEaI¿S,DICTADA poR LA
omrcgóN DE MARCAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE L.A MARcA "ourLET DE
vtAJES y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 85926/2023, SOLICITADO POR MARALTURISMO S.A.-----

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de

agravios, acerca de ]a existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus

denominaciones con los términos "OIJTLET" y "VIAIES", las mismas cuentan con otros elementos
distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta

imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. I Ley N' 1294198 de Marcas)

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los junstas Gladys Esther Bareiro de Módica y
Carlos Alberto Módica, quienes señalan:"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivo,s, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de

otros (...)".a Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registo?, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les

permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los

consumidores, a quienes podrÍa inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En

consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los reqursitos
fundamentales para su registro como marca.------

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 normaüva aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294198,

por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1053 de fecha 05 de mayo de 2025 dictada por la

Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OUTLET DE VIAIES Y
a nombre de MARALETIQUETA", clase 43, Expediente No 8592612023, soEi

Art.3e

a Boteirc de Módica, G.E .t' Módicn, C.A (2020).Oposición a la solicittd de Registto. Manual de Dereclns Intelectuales. (2" Ed. p. 148). Etlitorial La Ley.
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Resorución.QEf 2
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 2.028 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE Dgzozt, DICTADA
PoR LA omEccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"VISTA ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 5733412023, SOLICITADO POR
ACOSTACONSTRUCCIONES SOCTEDAD DE RESPONSABTLTDAD LIMTTADA (ACOSTRUIRS.R.L).---

Asunción, l5DIt, 2[,?5

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Acosta
Construcciones Sociedad De Responsabilidad Limitada (ACOSTRUIR S.R.L), contra Ia Resolución N'2.028
de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;.------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de enero de 2025 se presenta el representante convencional de Acosta
Construcciones Sociedad De Responsabilidad Limitada (ACOSTRUIR S.R.L), e interpone Recurso de

Apelación en contra de la Resolución N" 2.028 de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección
de Marcas.-

Que, en fecha 12 de febrero de2025 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 14 de marzo de 2025, el representante convencional de Acosta Conskucciones
Sociedad De Responsabilidad Limitada(ACOSTRUIR S.R.L)., expresó agravios. Esta Dirección General tiene
por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de junio de

2025.--------

CONSIDERANDO:

Que, Ia 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
2020-2053864 Denominación VISTA DESARROLLO Clase 3ó Registro N" 520453 Titular Vistas Desarrollos S.a.

(PY) Expediente 2O2O-2053867 Denominación VISTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS Clase 36 Registro

520454 Titular Vistas Desarrollos S.a. (PY) , Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre
los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
soli citado (...)".-"' - --' -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) I-EXISTEN GRANDES

DIFERENCIAS DESDE EL PLANO GRAFICO Y VISUAL ENTRE LAS MARCAS ENFRENTXDAS,,,/...Que Ia

agregación de los vocablos ESPACIOS ELEVADOS que ciertamente evoca la idea de ciertos üpos de
seryicios donde el consumidor tendrá la posibilidad de estar en un lugar alto con vistas increíbles, es es lo
que pretende vender la marca, aclaramos, lejos esta de ser genérica, simplemente evoca una idea que el
consumidor final va a recrear en sus sentidos.../...2-LA FIRMA Vista Desarrollos S.A. No considera que la
marca de mi cliente VISTA ESPACIOS ELEVADOS PUEDA CREAR CONFUSION CON SU MARCA.../...3-EL

TERMINO VISTA ES DE USO COMUN EN LA CLASE 36 POR ENDE LA MARCA DE MI CLIENTE PUEDE

coEXrsTrR coN LAS MARCAS ANTECEDENTES (...)"- -- -- --- -

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

q-T-ffitlx{#lÍ;
ffiIÍ:íf1,,,,J#¿1fl::I

interpuesto :r:.------:i
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Resorución.Q§-1 2
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2.028 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEhO}4,DICTADA
POR IA OMECCIÓI.¡ DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá. MARCA
"vlsTA ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 5733412023, SOLICITADO pOR
ACOSTACONSTRUCCIONES SOCIEDAD DERESPONSABTLTDAD L[MTTADA (ACOSTRUIRS.R.L).---

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

Que, en primer 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 1/ISTA ESPACIOS ELEVADOS Y ffiQUETA" Clase 36 y las marcas
base del rechazo 'VISTADESARROLLO" Clase 36 y'VISTADESARROLLO INMOBILIARIOS" Clase 36.---------

Que, al realizar el contraste ortográfico, fonético y conceptual entre los signos en pugna, se advierte
que la marca solicitante reproduce de manera Íntegra el vocablo "VISTA", el cual constituye el elemento
dominante y de mayor impacto distintivo en las marcas antecedentes. Este término se ubica en posición
inicial, lugar donde los consumidores suelen fijar primordialmente su atención, generando así un
importante grado de proximidad fonética y visual. Que, además, debe señalarse que los demás elementos
que acompañan a la marca solicitante "ESPACIOS ELEVADOS" poseen un ca¡ácter descripüvo o evocaüvo
respecto de los servicios inmobiliarios amparados en la Clase 36. En consecuencia, es eltérmino "VISTA" el
que concentra la capacidad identificadora del origen empresarial, reforzando el riesgo de que el
consumidor medio perciba los signos como pertenecientes a una misma familia marcaria o a un mismo
titular.------

VISTAESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA (solicitada), y

VISTADESARROLLO
VISTA DESARROLLO INMOBILIARIOS

(marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada 'VISTA ESPACIOS
ELEVADOS Y ETIQUEIA", resulta indudablemente evocadora de las marcas base del rechazo. Esto es así, ya
que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atenclón sobre sÍ, asumiendo el
papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina
sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto
determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene signif)cación superior; criterio éste que se
ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la
importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento
"decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de

Que, valorando la semejanza derivada de la reproducción del elemento ,", la
r loscoincidencia de clase y naturaleza de los servicios, y la forma en que los c

dt Prooieded hdu¡'ltat

de Prnprcdrd lnt,lecrrai

DireClof
Dkicci' Otamendi, ]orge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
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Resorución^0g1 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'2.028 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE2O24, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"vtsTA ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N', 5733412023, SOLICITADO POR
ACOSTA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADLIMTTADA (ACOSTRUIRS.R.L).--.

signos -de manera imperfecta y basada en impresiones generales-, puede concluirse que existe una
probabilidad cierta de confusión o de asociación indebida entre las marcas analizadas.

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas

en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, c/ase 3ó.La marca

solicitante, 1/ISTA ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA", pretende cubrir los siguientes sgryigies: "servicios

inmobiliarios; alquiler de oficinas para el cotrabajo; organización de la financiación de proyectos de

construcción; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; cobro de alquileres; servicios de agencias de

alojamiento [apartamentos] / servicios de agencias de alquilet' [departamentos]; alquiler de apartamentos /
alquiler de departamentos; administración de edificios de viviendas; administración de bienes inmuebles;
tasación de bienes inmuebles / tasaciones inmobiliarias; corretaje de bienes inmuebles; servicios de

agencias inmobiliarias; alquiler de bienes inmuebles.", mientras que la marca base de rechazo anSTA
DESARROLLO" bajo el registo N" 520453 posee la cobertura de: "Distingue los servicios de administradores
de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de valoración de inmuebles o de financiación,
comprendidos en la clase j6". Igualmente el titular VISTAS DESARROLLOS SA. posee la marca 1/ISTA
DESARROLLO INMOBILIARIOS" con el registro N' 520454 la cual cubre: "Distingue los servicios de

administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de valoración de inmuebles o de

financiación, comprendidos en la clase -3ó". Vemos asÍ, que existe una evidente similitud tanto enla clase

como en la naturaleza de los servicios comprendidos en las coberturas de ambas marcas. Esta semejanza

genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podría inducir a error o

confusión entre el público consumidor, llevándolo a suponer equivocadamente la existencia de una

relación comercial o de un origen empresarialcomún entre las mismas.----

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

1294198 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N' 1294198 que dispone: "...La Dirección de la
Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notifrcación al solicitante, aún mediando
consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno
de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados
productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total....".

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

que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando

que "en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan

en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta
esta regla, en que en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la

intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión
de elementos distintos no tiene otra frnalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles,
cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"2. .-------

Que, ésta Dirección estima que, además

solicitud también se opone a lo previsto en el I

de Ia prohibición mencionada por el A
inc. f) del Art. 2s de la Ley N" 1294198, el

2 Compendio de Doctrina de Propiedad tndustrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2O05.
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Resorución^OL1 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'2.028 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEIO}4,DICTADA
POR [¿, ONECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.¿. MARCA
'VISTA ESPACIOS ELEVADOS Y mQUETA", C[¿.SE 36, EXPEDIENTE N" 5733412023, SOLICITADO pOR
ACOSTA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA(ACOSTRUIRS.R.L).---

prohíbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causÍr 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 orrgen común, resulta inviable la coexistencia pacíñca entre
las mismas.

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 6y 2

inciso f) de la Ley N" LZ94l98 de Marcas; es criterio de esta dependencia admrnistrativa 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

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 2.028 de fecha 02 de diciembre de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca a/ISTA ESPACIOS
ELEVADOS Y ETIQUETA", Clase 36, Expediente No 5733412023, solicitada a nombre
de ACOSTA CONSTRUCCIONES LIMITADA

ArL 3s

(ACOSTRUTRS.R.L).
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Resorución0g1 5
POR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2.027 DEFECHA 02 DE DICIEMBRE DEZO}4,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA IVÍARCA
I/lsTA ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA',, CLASE 37, EXPEDIENTE N" 5733212023, SOLICITADO pOR
ACOSTA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA(ACOSTRUTRS.R.L).------

Asunción, 15DIC2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Acosta
Construcciones Sociedad De Responsabilidad Limitada (ACOSTRUIR S.R.L), contra la Resolución N' 2.027

de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;.------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de enero de 2025 se presenta el representante convencional de Acosta
Constmcciones Sociedad De Responsabilidad Limitada (ACOSTRUIR S.RL), e interpone Recurso de
Apelación en contra de la Resolución N" 2.027 de fecha 02 de diciembre de2024, dictada por la Dirección
de Marcas.-

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

Que, en fecha 14 de marzo de 2025, el representante convencional de Acosta Constrrcciones
Sociedad De Responsabilidad Limitada(ACOSTRUIR S.R.L)., expresó agravios. Esta Dirección General tiene
por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de marzo de 2025.----

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
2O2O'2053864 Denominación VISM DESARROLLO Clase i6 Registro N" 520453 TitularVistas Desarrollos S.a.

(PY) Expediente 202O-2053867 Denominación VISTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS Clase 36 Registro
520454 Titular Vistas Desarrollos S.a. (PY) , Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, 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 sol icitado (...)".- - - - - - - --

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) I-EXISTEN GRANDES
DIFERENCIAS DESDE EL PLANO GRAFICO Y VISUAL ENTRE LAS MARCAS ENFRENTADAS.../,..Que Ia

agregación de los vocablos ESPACIOS ELEVADOS que ciertamente evoca la idea de ciertos üpos de
servicios donde el consumidor tendrá la posibilidad de estar en un lugar alto con vistas increíbles, es es.1o

que pretende vender la marca, aclaramos, lejos esta de ser genérica, simplemente evoca una idea que el
consumidor frnal va a recrear en sus sentidos.../...2-LA FIRMA Vista Desarrollos S.A. No considera que la
marca de mi cliente VISTA ESPACIOS ELEVADOS PUEDA CREAR CONFUSION CON SU MARCA.../...3-EL

TERMINO VISTA ES DE USO COMUN EN LA CLASE 37, 36 Y OTRAS POR ENDE LA MARCA DE MI CLIENTE
PUEDE COEXISTIR CON LAS MARCAS ANTECEDENTES (.,.)"----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la

:. t t.l

'l)it':ct

ü€¡di;,,

interpuesto



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2.027 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEZO}4, DICIADA
POR tá, D1RECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE TA MARCA
"VISTA ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 5733212023, SOLICITADO pOR

ACOSTACONS]RUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABTLTDAD LTMTTADA(ACOSIRUrRS.R.L).------

Que, tal como Io 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 Ia hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca 1/ISTA. ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA" Clase 37 y las marcas
base del rechazo 1/ISTADESARROLLO" Clase 36 y "VISTADESARROLLO INMOBILIARIOS" Clase 36.---------

Que, al realizar el contraste ortográfico, fonético y conceptual entre los signos en pugna, se advierte
que la marca solicitante reproduce de manera íntegra el vocablo "VISTA", el cual constituye el elemento
dominante y de mayor impacto distintivo en las marcas antecedentes. Este término se ubica en posición
inrcial, lugar donde los consumidores suelen fijar primordialmente su atencrón, generando así un
importante grado de proximidad fonética y visual. Que, es el término "VISTA" el que concentra Ia capacidad
identificadora del origen empresarial, reforzando el riesgo de que el consumidor medio perciba los signos
como pertenecientes a una misma familia marcaria o a un mismo titular.------

VISTA ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA (solicitada), y
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VISTADESARROLLO
VISTA DESARROLLO INMOBILIARIOS

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada aIISTA ESPACIOS

ELEVADOS Y ETIQUETA", resulta indudablemente evocadora de las marcas base del rechazo. Esto es así, ya

que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sÍ, asumiendo el
papel principal y protagónico en Ia denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina
sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto
determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se
ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la
importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento
"decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de
los productos." t - - - - - - - - - - -

Que, desechando el análisrs fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En el presente caso, vemos que
la solicitud de registro de la marca a/ISTA ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA" pretende proteger dentro
de la clase 37, los siguientes servicios: "...servicios de construcción,instalación de servicios públicos en obras
de construcción; consultoria sobre construcción; suministro de información sobre
de pintura para interiores y exteriores; servicios de aislamiento [constqg,?,,!#,1Í

I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2.027 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEZO} , DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
a/tsrA EspActos ELEVADoS y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 5733212023, SOLICITADO POR
ACOSTA CONSTRUCCTONES SOCTEDAD DE RESPONSABTLTDAD LIMITADA(ACOSTRUIR S.R.L).------

construcciones; construcción de fábricas; demolición de edificios; supervisión [dirección] de obras de

construcción.. ". Por su parte, la titular Vistas Desarrollos S.A. según consta en el sistema informático de la

Institución, posee varios registros anteriores. En primer lugar, cuenta con Ia marca "VISTA DESARROLLO"

en la EIaSSSZ bajo el registro N"520455 que distingue los siguientes servictos: "...relacionados con la
construcción de edificios, barrios cerrados,condominio cerrados, condominio cerrado, servicios de anexo a

los servicios de construcción tales como, inspecciones de proyectos de construcción...'i De igual manera,

posee el registro de la marca a/ISTA DESARROLLO" registro N'520453, en Ia gft¡g].fi "...Distingue los

servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de valoración de inmuebles o

de financiación, comprendidos en la clase i6...", asimismo es titular de la marca "¡/ISTA DESARROLLO

INMOBILLARIOS" bajo el registro N'520454 con la srguiente la cobertura de servicios en la ClaSg3ó del

clasificador internacional: "...Distingue los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios

de alquiler, de valoración de inmuebles o de financiación, comprendidos en la clase 36...".Yemos así, que

existe una evidente similitud tanto en la clase como en la naturaleza de los servicios comprendidos en las

coberturas de las marcas analizadas. Esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la

marca solicitada, ya que podria inducir a error o confusión entre el público consumidor, llevándolo a

suponer equrvocadamente la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre

las mismas.

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

1294198 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N' 1294198 que dispone: "...La Dirección de la
Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando

consenümiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno

de los productos o seryicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados

productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total....». ----------"-

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden

producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en

que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando

que "en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan

en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta

esta regla, en que en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la

intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión
de elementos d¡stlntos 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'2. .-""'-

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente

solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) delRrt.2s de Ia Ley N'1294198, el cual expresamente

prohibe 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

claramente hay riesgo de confusión al induclr a confusión o asociación a la marca reg¡ tal

ta Cristaldo

z Compendio de Doctrina de Propiedad lndustrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA I..A RESOLUCION N' 2.027 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE2O24, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA N,ÍARCA
"vlsTA ESPACIOS ELEVADOS Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 5733212023, SOLICTTADO pOR
ACOSTA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABTLTDAD LTMITADA(ACOSTRUIRS.R.L).------

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 tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo s 6 y Z

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

Art. le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 2.027 de fecha 02 de diciembre de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de Ia marca 1/ISTA
ELEVADOS Y ETIQUETA", Clase 37, Expediente No S733Z|ZOZ3, solicitada
de ACOSTA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

ESPACIOS

L a nombre
LIMITADA

Arr.3e NOTIFÍQUESE.----------
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Resorución."$ 9 1 {l
POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOUCITUD DE REGISTRO DE IA
MARCA "FINANCIERA CHACO S.A.', CTASE 35, EXPEDIENTE N" 9812226

Asunción, iiUl[Z02b

VISTO: El estado acrual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Quq atento al informe del acruario y comprobado el exuavÍo dei expediente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. l2l del C.P.C., por proüdencia de fecha l0 de
noviembre de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco dÍas para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se enconEaren en su poder.-------

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

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del
Cóügo Procesal CivÍly Penal.

Que, por aplicación supletoúa, cabe traer a colación que el Art. 120 del Coügo Procesal Civil establece

el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y rcza'. *Comprobada la perdida de un

acpediente, el iueTordoura su reconstitución,la que se efectuard enla siguiatce t'orma: a) el nucvo acpediente se iniciara conla
providmcia que dispongala reconsüntción;b) que el jueTintimaró alas partes para dentro del plaTo de cinco días presentenlas

copias delos escntos documentos y diligorcias que se encontraren en su poder. c) De ellas se darúyista alas partes, por el mismo

plaTo,at'mde que seelcpidanacercade suautmticidad;y d) ellueTpodradisponer, sinsustanciaciónnirecurso alguno,lasmedidas

que considere necesarias. - - - -

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstiruido el expediente de solicirud de registro de la marca
*FINANCIERA CHACO S.A., CLASE 35, EXPEDIENTE N'9812226, solicitada a nombre Financiera Chaco
S.a. y dar continuidad a su tramitación. --------

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

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expeüente de solicirud de registro de la marca *FINANCIERA

CHACO S.A., CLASE 35, EXPEDIENTE N' 9812226, solicitada a nombre Financiera Chaco S.a. -----------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha intemrmpido.

3) NOTIFIQUESE por cédula.
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Resorución."4$ 1 5
POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN N" 879 DE FECFIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8A IMPORT" CLq,SE 35, EXPEDIENTE N"
59425 12023 SOLICITADO POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA

Asunción, lBD]C 2025

VISTO: La ResoluclO,'r iúlS
registro de la marca "8A IMPbRT",

de fecha 12 de diciembre de 2025, en el expediente de solicitud de

clase 35, Expediente Ns 5942512023 solicitado por IGNACIO MARIA
PIDAL OCHOA, y;

RES ULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin

embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de

que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la
decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de Ia decisión."

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Jusücia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "nuestro código de forma, al prever esferecurso o remedio
procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, asÍ como para suplir las

cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.

Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin

embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo
sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consisür en una dificultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina
De Santo, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por
finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio
de cel eridad)"' .- - - - - - - - -

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente el sentido en el encabezado y en el

resuelve de la resolución referida. --- - --- -- - --

Que, a fin de acatar el principio de celeridad y economÍa procesal dispuesto en el Art.32 de la Ley N'
6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" que textualmente cita: "Principio de Celendad y
Economia Procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y
celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que consütuyan mero formalsmo,
a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídf
base a los considerandos precedentes formulados, corresponde aclarar la Resolución N' 879 de

diciembre de2025.--'-

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRUIiL..

!r,
RE SUELVE

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en matena de Recursos de Nulidad, Apelación,
Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

ffi
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Resorución-.!$ 15
PoR LA cuAL sE ACLARA Iá RESoLUCIóN N" 879 DE FECHA t2 DE DICIEMBRE DE zozs, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE I.á. MARCA'8A IMPORT, CI.ASE 35, EXPEDTENTE NO
59425 12023 SOLICITADO POR IGNACIO MARI,A PIDAL OCHOA

Art.le ACIARAR la Resolución N' 879 de fecha t2 de diciembre de 2025 dictada por la
Dirección General de Propiedad Industrial

Art.2" RECTIFICAR el encabezado de la resolución referida donde se consignó como POR
LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 879 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE
2025, DICTADA POR LA DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARTOS LITIGIOSOS (...),,

quedando de la siguiente manera: PoR LA cuAL sE CONFIRMA LA RESOLUCIóN
N. 879 de fecha 12 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA PoR LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS (...), y en el Art. i'donde se consignó como:
REVOCAR LA RESOLUCIÓN N. 879 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, debiendo ser de la siguiente
MANETA: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N' 879 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE
2025 dictada por la Dirección de Asuntos Vtarcarj.oSf-itigioñ\ -

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----
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Resorución.0 I 16
POR I.A, CUAL SE CONFIR}VÍA LA RESOLUCIÓN NS 128 DE FECHA2S DE FEBRERO DEaO}4,DICTADAPOR
LA DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITI.'D DE REGISTRO
DE I.A, T,ÍARCA "NAPOLES STORE Y ETIQI,IETtr, CI.A,SE 35, EXPEDTENTE N" 6I4p,5I2OIq,SOUCIIADO POR
FIDEL ADALBERTO SORIA ESPINOTA"- -.- --_

Asunción, lBD]tlU¡:i

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de fihad Ali |aber
contra la Resolución Ns 128 de fecha 28 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de |ihad Ali |aber e
interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 128 de fecha 28 de febrero de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de mayo de 2024, el representante convencional de |ihad Ali |aber expresó agraüos;
dictándose en fecha 23 de mayo de 2o24la proüdencia por la cual se üene por presentado el escrito de
expresión de agraüos y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 08 de julio de 2024, fiie contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General
llamó autos para resolver en fecha 1l de julio de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que,determinadas las diferencias existentes ente las
marcas en pugna, tanto en el plano uisual, fonéüco y gráfico, además de la cobertura, son para
productos/servicios disüntos, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión
directa o indirecta al público consumidor. Que, se puede notar que la solicitud de registo es un signo
registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la
presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibiüvas de registro esüpuladas el
artículo 2" de la Ley de marcas n" 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
ori ginali dad (... ) ".- - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) se ha presentado oposición en
base no solo a un registro de la marca NAPOLI, sino a los siguientes registos: NAPOLI-Registo N"
323.597/2009-Clase 09. NAPOLI SPORT Registo N" 337.872/2)10-Clase 09. NAPOU AIJDIO
SYSTEM-Registro N" 307.242/2008 -Clase 11. NAPOU AUDIO SYSTEM - Registo N" 307.241/20o8-Clase 09.

NAPOLI AUDIO SYSTEM - Registro N' 307.240/2008 - Clase 07.../...Que el registro peticionado por la
solicitante se coüesponde a servicios especificos colrespondientes a la Clase 35 de la Nomenclatura Oficial,
lo cual va en relación directa con los productos producidos y comercializados por mi representada en las

no se restinge solamente a esta solicitud, sino una solicitud presentada en la Clase 35 de la
oficial, para la misma clase que la marca registrada y marcas en extemos sür
relacionados mismos productos y artículos.../...En este caso particular, nos encontim

Clases 07, Og, ll, 14, 18, 25, 28 y NAPOLI ELECTRÓNICO, en la Clase j5 respectivamente.../...Que
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ResoruciónQgJ 6
POR I.A CUAL SE CONFIRMA Iá, RESOLUCTÓN N9 I28 DE FECHA2S DE FEBRERO DEaO}4,DISTADAPOR
I.A, DIRECCTÓN DE ASUT.¡TOS TVÍARCARIOS UTIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "NAPOLES STORE Y ETIQUE"IA',, CLASE 35, E)(PEDIENTE N" 61445/2019, SOLICIIADO pOR

FIDEL ADALBERTO SORIA ESPINOZA

mismos seruicios y a más de ello, se encuentran con un sinfÍn de registos en otras clases que üenen de
alguna forma relación entre si y denominaciones idénücas en la misma clase, y denominaciones
relacionadas, con idénücas raÍces (...)".-----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, si bien es cierto
que la marca solicitada por mi persona posee un logo "caracterÍsüco y diferenciador", sigue siendo el
componente que termina siendo suficiente para agregar el elemento novedoso en el registo.../... Que, es

innecesario prolongar más de lo debido el presente escrito, considerando que todos los fi.mdamentos y
argumentos esgrimidos para proteger los derechos de mik solicitud de registo de marca resultan ser más
que idóneos para culminar la defensa (...)".---------

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

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, debiendo primar a los efectos de determinar la
eventual existencia de confusión, la impresión global que dichas marcas generen en el consumidor. En ese

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la presente solicitud de
registro"NAPOLES STORE" (Clase 35) y las marcas oponentes "NAPOLI" Reg. No 494232 (Clase 09) "NAPOLI
YETIQLJEIA'Reg. No 4/.8r'i63 (Clase 09), "NAPOLIAUDIO SYSTEMYETIQLJE"TA" Reg. N' 45379? (Clase 07),
"NAPOLI AUDIO SYSTEM Y ETIQLJE"IA" Reg. N" 453829 (Clase 09), NAPOLI AUDIO SYSTEM Y ETIQITE"IA'
Reg. N' 453792 (Clase 11) "NAPOLI ELECTRÓMCO' Reg. N" 408248 (Clase 35), "NAPOU SPORP Reg. N'
337872 (Clase 09), "NAPOLI SPORP Reg. N" 498T12 (Clase 14), "NAPOLI SPORT Reg. N' 498n1(Clase 18),

"NAPOLI SPORP Reg. N" 498nO (Clase 25), "NAPOU SPORT Reg. N' 498n3 (Clase 28), "NAPOLI SPORP
Solicitud N' 848645 (Clase 35) y "NAPOLI STORE" Reg. N' 373031 (Clase 35).----------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de Ia cuestión, corresponde verificar la ügencia de las marcas
oponentes. Al respecto, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N' 408248 correspondiente a la
marca "NAPOLI ELECTRÓNICO", Clase 35 a nombre de Jihad Ali Jaber, venció el O2 de junio de 2024; el
Registro N" 408248 de la marca "NAPOLI SPORT", Clase 09 a nombre de Jihad Ali Jaber, venció el 23 de
sepüembre de 2020; el Registro N' 408248 de la marca "NAPOLI STORE", Clase 35 a nombre de Jihad Ali
Jaber, venció el O6 de diciembre de 2022, habiendo asimismo expirado el plazo de gracia sin que se haya
solicitado su renovación, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. Por lo expuesto, resulta inoficioso
el análisis comparativo respecto de las marcas mencionadas, razón por la cual la presente resolución se

circunscribirá exclusivamente al estudio de las marcas que se encuentren ügentes.---

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético ente las marcas en pugna, se observa que si bien
ambas comparten una raÍz parcialmente coincidente ("NAPOL"), difieren en Ia desinencia (I/ES), diferencia
que no resulta menor desde el punto de vista fonético, generando una entonación y sonoridad claramente
disünta. Asimismo, la marca solicitada incorpora el término adicional "STORE", el cual no se encuentra
presente en la mayoúa de las marcas oponentes ügentes y que, analizado en conjunto con el vocablo
"NÁPOLES", contribuye a conformar un signo complejo con identidad propia, dotado de
global claramente diferenciable. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada
üsual y audiüva propia, obteniendo de cada marca una percepción global di
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POR I.A CUAL SE CONFIRIVÍA LA RESOLUCTÓN NS 128 DE FECTIAzS DE FEBRERO DEaO}4,DISTADAPOR
LA DIREcclót¡ op esu¡rros N,fARcARIos Lmclosos, EN EL r>pEDIENTE DE SoLIcITLJD DE REGISTRo

DE I.A N,ÍARCA'NAPOI.ES STORE Y MQUETA", CIáSE 35, E)(PEDIENTE N" 6I4/¡5I2OL9,SOHCTIADO POR

FIDEL ADALBERTO SORIA ESPINOTA-.-----_

NÁpor¡s sroRE - clase 35 (marca solicitada), y

NAPOLI - Clase 09 (marca oponente)
NAPOLIAUDIO SYSTEM - Clases 7,9,I1 (marca oponente)
NAPOLI SPORT- Clases 14,18,25,28 (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno [aer a co]ación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. And¡és Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en ota maÍca, no necesariamente implica que esas marcas sean

confundibles."i AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir parte de la secuencia inicial, en este caso

"NAPOL", 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, üsto en conjunto, ambas etiquetas presentan diferencias claras: La eüqueta de "NAPOI.ES

STORE' se disüngue por su caracterísüco logoüpo con forma de rombo con un borde negro marcado, en su

interior se observan los colores verde, blanco y rojo con íconos repetidos de figuras de prendas de vestir,

evocando claramente a los colores de la bandera italiana, en el centro se encuenha la denominación con

una tipografia cursiva y de color negro. Por su parte, las eüquetas de las marcas oponentes presentan un
diseño más monocromáüco y sobrio, donde predomina el color azul en un fondo blanco, posee la

denominación con una üpografia simple en mayúscula, y en ambas conüenen una figura circular con líneas

curvas, similar a un globo terráqueo. En conclusión, ni las tipografias, ni los colores, ni la disposición de los

elementos utilizados en ambas eüquetas presentan similitud alguna. Por lo tanto, se puede afirmar que

ambas presentaciones son completamente diferenciables, tal como se observa en el siguiente

cotejo:------

marcas oponentes

LI

Que, adicionalmente, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los trgumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa, quien en su libro "Tratado sobre

explica respecto a las marcas mixtas cuanto sigue: "... a la hora de comparar una marca

disünüvo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la
signo
de la

marca solicitada

qófot¿e Shüro

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

liL.d¡C I¡ltltit,l¿
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ResoruciónQg1 6
POR I.á, CUAL SE CONFIRMA I..A RESOLUCIÓN N9 I28 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEIO} ,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN Og ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "NÁPOLES STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N. 6L445I2OL1,SOLICITADO pOR

FIDEL ADALBERTO SORI,A ESPINOZA.--.-

supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por
consiguiente, (...) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta,
hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el
elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma.
Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuesfos en los que por ciertas razones el
elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. La primacÍa del
elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico
denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalandolos por su denominación2...".-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar Ia resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RE S UELVE

Art. le

Art.2e

Art.3e

CONFIRMAR Ia Resolución Ns 128 de fecha 28 de febrero de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de
"NÁPoLES SToRE y ETIeUETA", clase 35,

la solicitud de registro de la marca

nombre de FIDEL ADALBERTO SORIA ESPINOZA - - - - - - - - -\ -

NOTIFÍQUESEpoTCédula.----- - - - -Á
/{+'

' f ERUÁNOEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobrc Dcrccho dc Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001 , pp. 254,255
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 1348 DE FEcHA 28 DE MAyo DEzozs,DIcrADA poR tá.
nmrcctóN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE t-A MARcA "DIE KITA
(sLocAN) ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 7465112023,
SOLICITADA POR STEFANIE CAROLA WALDE FUNK. -. -.. -

Asunción, 1 S DIC Z[,IS

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

CAROLA WALDE FUNK contra la Resolución N' 1348 de fecha 28 de mayo de 2025, dictada por la Dirección
de Marcas, y: ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha O3 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de STEFANIE

CAROLA WALDE FUNK e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1029 de fecha 28

DE MAYO DE2025, dictada por la Drrección de Marcas.-

Que, en fecha 18 de setiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 15 de octubre de 2025, el representante convencional de STEFANIE CAROLA WALDE

FUNK expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 20 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan

enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,

o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio."
En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".----------'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) Debido a una traducción en el
idioma equivocado de la palabra DIE por parte del examinador, que lo tradujo al idioma inglés siendo esta

palabra originaria del idioma alemán y que no significa otra cosa que el articulo EL/LA.../... Consideramos

que la misma no provoca en absoluto influenza en elconsumidor, siendo utilizadas de manera consciente e
inconsciente como genérico para dominar todo aquello que tiene las mismas caracterÍsticas de una marca

reconocida.../... Haciendo una explicación de la denominación de mi marca quiero exponer DIE:, en el
idioma alemán es un articulo y traducido al español significa EL/LA dependiendo de la palabra que lo
acompañe.../... la palabra que lo acompaña KITA, cuyo significado como tal no existe, aunque es una

abreviatura de la expresión: KINDERTAGESSTÁTTE, proveniente tambíen del idioma alemán y hace
referencia a centros educativos para niños en la etapa inicial o guarderías.../... Considerar que Ia palabra DIE

KITA como descripüva del productos que desea proteger, más aún si esa palabra no tiene dignificado como
tal, sino que se la usa como nombre (evocativo) en otro país../... Por tanto, respetuosamente peticiono,
revocar I a resol uc i ón N' 1348/202 5. 

»- 
- - - - - - - - - - - - -

Que, corresponde a esta instancia adminrstrativa resolver sobre la procedencia o no

staldc
rhlilnterina

interpuesto
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POR Iá, CUAL SE CONFIRMA I..A. RESOLUCIÓN N" 1348 DE FECHA 28 DE MAYO DE}OLi,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'DIE KITA
(sLoGAN) ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL y ETTQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 7465U2O23,
SOLICITADA POR STEFANIE CAROLA WALDE FUNK. -. - - - -

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 regulatoria, velando siempre por el interés general.

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 regtstro 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 "DIE KITA (SLOGAN) ESPACIO DE DESARROLLO
INFANTIL" es la combinación de dos vocablos en alemán y un slogan. La expresión "Die Kita" proviene del
idioma alemán, "DIE": artículo femenino "1a", "KITA": abreviatura de "Kindertagesstátte", que significa
"guardería", "jardín de infantes" o "centro de curdado diario infantil". Por tanto, DIE KITA se traduce

Si bien la solicitante se encuentra constituida además por un slogan, la misma deviene irrelevante,
atendiendo que constituye un elemento descriptivo o explicativo.------------

Que, a los efectos de determinar si Ia solicitud de registro de marca "DIE KITA (SLOGAN) ESPACIO DE
DESARROLLO INEANTIL Y ETIQUETA" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacrón 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 "DIE
KITA (SLOGAN) ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para
servicios de la clase 4I, que textualmente describe: "servicios comprendidos dentro de la clase 41 tales
como: Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, guarderías,

Recordemos que la denominación solicitada es "DIE KITA (SLOGAN) ESPACIO DE DESARROLLO
INFANTIL Y ETIQUETA" (término ampliamente usado en Alemania para referirse a instituciones que cuidan
a niños pequeños antes de la edad escolar) o su traducción "1a guardería", para cubrir servicios tales como
Servicios comprendidos dentro de la clase 4l tales como: Servicios de educación. formación. esparcimiento.
actividades deoortivas y culturales. gu . De ello se colige que,la solicitud de autos

-

sí 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) del A-rt. 2.

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya,,db la
mencionada en el
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Resolución-"0*& X

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1348 DE FECHA 28 DE MAYO DE2OLS,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA'DIE KTIA
(sLocAN) ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N'7465u2O23,
SOLICITADA POR STEFANIE CAROLA WALDE FUNK.----.-

3_1"?,,h1ÍA

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 reivindicaciones, 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
DIE KITA (SLOGAN) ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL Y ETIQUETA como denominación, sólo

describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecrdo. 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 aluslón directa.

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea

divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos

evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,

funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocaüva siempre tendrá ei? su

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al 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 registrase u-na designación descriptiva."r. Respecto a Ias

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."

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 "DIE KITA (SLOGAN) ESPACIO DE DESARROLLO

INFANTIL" es una designación que define específicamente lo comercializa. ------------

Que, de conformidad a lo prevramente sostenido, existen impedimentos insuperables

solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta
prohibición establecrda en el art. 2" inc. e) de la Ley N' lz94l98 de Marcas. ----- ,:.-

' "DERECHO DE MARCAS" - f orge otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot.2017 - Pag.76.

Cnstaldo
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POR I.¿, CUAL SE CONFIRMA TA RESOLUCIÓN N' 1348 DE FECHA 28 DE MAYO DE}OLS,DICIADA POR t.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA'DIE ICTA
(sLoGAN) ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL Y ETIQUETA", CIASE 41, EXPEDIENTE N" 7465U2O23,
SOLICITADA POR STEFANIE CAROLA WALDE FUNK... - -..

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 concluslón de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ------------

Art.ls

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTOFA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1348 del 28 de mayo de 2025 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR el archivo de Ia sohcitud de registro de la
ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL Y ETIQUETA",

marca "DIE KITA (SLOGAN)
clase 4i, Acta N' 7465U2O23,

sohcrtada a nombre de STEFANIE CAROLAWALDE

Art.3e NOTIFIQUESE.
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Resorución-' Ü'[] 1 8
POR tA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' II8893 DE FECHA 11DE NOVIEMBRE DE 2025

DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA"BIO-TURBO', CLASE 05, EXPEDIENTE N'94535/2019 SOLICNADAPORVITTTAPARAGUAYS.R.L..-

MSTA: La solicitud de registro de marca "BIO-TURBO", Acta N" 9453512019, clase 05, solicitada
por WITIA PARAGUAY S.RL. y;

RE S ULTA:

Que, en fecha l1 de noviembre de 2019 se presenta VITTIA PARAGUAY S.R.L. y solicita el registro de la

marca "BIO-TURBO", para amparar servicios de la clase 05.-----------

Que, en fecha 1l de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N' 118893 por la Direccrón de

Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de Ia marca
"BIO-TURBO", Acta N' 94535i2019, clase 05, solicitada por VITTIA PARAGUAY S.R.L., con Dictamen de la
Dirección de Marcas N' 118893 de fecha ll de noviembre de 2025, favorable a la emisión de la respectiva

Resolución de Concesión.----------

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

se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, 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 el Art. 1 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 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.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma

incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden consti$i
"art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o

característica del producto o servicio".--- ---'---------"--;

semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificáción al solicitante, áún mediarido co¡ggirtimiento del

,1

titular de la marca registrada

'A¡ücr¡lo 6o.- La Dirección de la
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Resoruciónl,¡o-.E 1 I
POR LA CUAL SE REVOCA EL DIC"IAMEN DE MARCAS N" 118893 DE FECHA II DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA"BIO-TURBO', CLASE 05, EXPEDIENTE N'94535/2019 SOLICTIADAPORWTTIAPARAGUAYS.RL..-

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "BIO{URBO" se presenta para
amparar servicios de la clase 05 tales como:"Fungicida Microbiológico.".---------

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con
el signo presentado

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría
como marca la denominación "BIO-TURBO", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún
otro elemento, carece de la cualidad intrÍnseca con que debe contar un signo para ser susceptible de
convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. El vocablo "BIO", es un término de uso
generalizado en el comercio y Ia ciencia que alude a biológico, biotecnológico, microbiano o ecológico. En
el contexto de un fungicida microbiológico (cobertura que desea proteger el solicitante), "BIO" describe
precisamente la natu¡aleza activa del producto, es decir, que se basa en microorganismos o principios
biológicos. "TURBO" es un término promocionaldescriptivo de la cualidad o beneficio del producto (mayor
eficacia/velocidad de acción). -

En otras palabras, la denominación "BIO-TURBO" debería contener otros elementos diferenciadores,
pues con la simple conjunción de dos palabras comunes- "BIO-TURBO"- para productos relacionados
precisamente a Fungicida Microbiológico, no se podrÍa considerarla un signo capaz de distinguir a sus
servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-------

Que, esta Dirección considera que la denominación "BIO-TURBO" no ofrece ningún elemento
distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse
en marca.--

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2" incs. e) de la Ley N" l294l91 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
menor análisis.

Que, asÍ las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N" 118893 emitido por la Dirección de
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N" 118893 de fecha 11 de nov
dictada por la Direcclón de Marcas de la solicitud de regi
"BIO{URBO", clase 05, Acta N' 9453512019, solicitada a

AIt.le

PARAGUAY S.R.L.... -. - -.

istaldc
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Resorución."$S 1 I
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 118893 DE FECHA Il DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR I.A, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BIO.TURBO", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 94535/2019 SOLICTTADA POR VITTIA PARAGUAY S.R.L.--

Art.ze RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BIO-TURBO", clase 05, Acta N'
9453512019, solicitada a nombre de VITTIA PARAGUAY S.R.L.--------

Art.3e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BIO-TURBO", clase 05,

ArL4e NOTIFÍQUESE por Cédula. -- - - -

.: irr :rltmci:r Cristaldo
Cr:ner¡l Interina

,:i rlr Pr¿l,ied¡d llrlus,tial
::l j,: IiqpieCld !¡ttle:t,lel

Acta N' 9453512019, solicitada a nombre de VITTIA
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ResoruciónNo 0$ 19
poR LA cuAL sE REVoCALARESoLUCIóN N'725 DE FECILA2B DE DICIEMBRE DEzoz3,DIgIADApoR
I-A. DIREccIóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL ¡><pEDIENTE DE soLIcITuD DE REcIsrRo
DE LA I\4ARCA TERRAI.IO', C[á,SE 25, EXPEDIENTE N'2433612023 ANOMBRE DEWELLINTON CARLOS
DE OLIIY'ETRA.

que las hacen disimiles a toda confusión.../... nn conclusión, la resolución debe ser revocada, por no
ajustarse a derecho."

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la

expresión de agravios y enhe otros argumentos dice: "(.) Deben ser tenidas como falsas las afrmaciones
hechas por la adversa que sostienen la existencia de diferencias entre las marcas en pugna.../... La actora

TONERIL S.A. ha solicitado preuiamente el registro de la marca TERRANO en la clase 21, y cuenta con el
registo intemacional de la clase 25, específicamente Uruguay.../... Entre las marcas en pugna en autos

existen ertremadas semejanzas que indudablemente las volverán confundibles.../... El nombre principal de
la marca de la adversa se encuenta incursa dentro de la marca oponente.../... La denominación solicitada y
marca registada cuentan con otras palabras pero las mismas son de uso común, en los dos casos la única
pilabra original existente es la misma TERRANO., no logra otorgar a la marca solicitada una disüntividad y
especialidad sufrcientes como para permiür su coexistencia pacifica con la marca de la oponente.../... La

marca TERRANO es una marca notoria en un pais cercano como es el Uruguay.../...A la hora del cotejo entre
dos marcas en pugna, debe sentarse más a las semejanzas que a las diferencias ente éstas.../... Si bien se

tatan de clases diferentes, al tatarse de un nombre único y original y de ciefta manera la conexidad entre
la educación y la medicina, esto generrá confusión entre los usuarios.../... Sise otorga el registro de la marca

solicitada, se estará también induciendo al público consumidor a la confusión indirecta.../... No caben dudas

de que la adversa se inspiró en la marca TERRANO de mi mandante.../... Teniendo en cuenta lo
anteriormente expuesto, se solicita al Señor Director, dicte resolución confrrmando en todas sus partes la
Resolución N" 725/2023.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas TERRAI{O (solicitada en clase 25) y la marca TERRANO

(registrada en clase 21 -nacional- y 25 -marca extranjera-).------------

Que, en primer lugar, al realizar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo

sea realizado desde una üsión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales

desmembraciones y cuyo objeüvo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con

la oha. De esta manera, corresponde a esta instancia administraüva determinar si las marcas en cuesüón

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumidores.------ ----

Que, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la

marca oponente se encuentra registrada y protege la totalidad de los productos de la clase 2l: "totalidad de

dicha clase"; mientras que la marca en kámite de registro solicita la cobertura de la clase 25: totalidad de

dicha clase.»- - - - - - - - - - - - - -

Que, a los efectos de determinar la existencia de idenüdad o ünculación entre productos y servicios,

debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como uniclase,

el cual se encuentra esüpulado en el Art. 7" de la Ley de Marcas, y supone la presentación de

solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el regisho, tramitándose

Cristaldo
!¡x{rina

mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios



DIRECCIÓN NACIONAL DE

.É \ GOBIERNO n¡,I, PARAGUÁI
\J PARAGUAY REKUÁI

,( \PRoPIEDAD
\Jf TNTELECTUAL

PARAGUAY

Resoruciónl¡'-[g X I
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N" 725 DE FEcHA 28 DE DIcIEMBRE DEzozS, DIcTADA PoR
LA DIREcclóN or nsur.nos MARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITLJD DE REGISTRo
DE LA MARCA TERRANO', CI.ASE 25, EXPEDIENTE N" 2433612023 A NOMBRE DE WELLTNTON CARLOS
DEOLI\IEIRA

especialidad, el cual consütuye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la

ünculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios üenen Ia misma

naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el üpo de público

consumidor.--- - ---------

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna conüenen elementos

diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador intemacional por lo cual

consumidor no caerÍa en confusión, al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de

comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible
sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y seruicios

cotejados. En ese senüdo, si bien el producto de la oponente está relacionado con la venta, no se puede

üncular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por
el solicitante son especificos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. Que,
atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura

solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexisür pacíficamente en el seno

consumidor, al no poseer una conexión competiüva directa

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es

suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros

elementos que deben ser cotejados y que hacen a la disünción y posible coexistencia de las marcas en

conflicto. En ese senüdo, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un

servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda

posibilidad de confusión.------------

Que, además de todo lo mencionado, si bien la apelante también basa su oposición en la marca

TERRANO, registrada en Uruguay; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, a

su vez la marca oponente fue presentada en nuestro paÍs en fecha 18 de julio de 2024, con posterioridad a la

marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 31 de marzo de2023. Recordemos que el artículo 12" de la

Ley N' 1294198 expresa: "La prelación en el derecho a obtener el registo de u¡.ta marca se determinará por la

fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Indusazal". Siendo así, resulta claro, que la firma

solicitante es quien üene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País. Recordemos que

el artÍculo 12' de la Ley N' 1294198 expresa: "La prelación en el derecho a obtener el registo de una marca

se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial". Siendo así,

resulta claro, que la firma solicitante es quien üene la prioridad para la obtención del registro de su marca

en el Pais.--

Siguiendo con el análisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de

Tenitorialidad, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al

país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene

derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con priori
protección sobre la denominación en pugna.------

?r\i ,li Prn¡iedrtl Indus,rial
rorl de Propicdzd Intrk:rual

:e;e;,i Crisralcin

'elul lnrc¡ina
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Resoruciónon'-Og 19
poR I-A, cuAL sE REvocALARESoLUcTóN N'725 DE FEcFIA2S DE DIcIEMBRE DEzo¿S,DIcrADAPoR
I.A DIREccTÓN on ¡.suNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN EL DPEDIENTE DE SOLICITT,D DE REGISTRO
DE Irq, MARCA TERRANO", CLASE 25, E)(PEDIENTE No 2433612023 A NOMBRE DE WELLINTON CARLOS

DEOLTVETRA

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la

cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexisür pacíficamente

en el seno consumidor, al no poseer una conexión compeüüva directa

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

la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una

de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida

ArL le

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 725 de fecha 28 de diciembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites
-[ERRANO', clase 25, Expediente No

de la solicitud de registro de la marca

WELLTNTON CARLOS DE OLIVEIRA-

AIt 3e NOTIFÍ QUESE por Cé dula.

,i.:1. r Í,i;:ilairii
c: ri intcrina

I'rcpicdrd Indus.riai
e Propiedad Inttletr,ul

a nombre de
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ResoruciónN. 0$ 1 I
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' TzsDE FEcHA 28 DE DIcIEMBRE Dgzoz3, DISTADA PoR
LA DIREcclóN og Asulüos MARcARIoS Lmclosos, EN EL DGEDIENTE DE soLIcITuD DE REcISTRo
DE I.A. MARCA TERRANO", CI.ASE 25, EXPEDMNTE NO 2433612023 A NOMBRE DE WELLTNTON CARLOS
DE OLIVEIRA

Asunción, r i:i f_ii t 2025

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

CARLOS DE OLI.IRA en contra de la Resolución N'725 de fecha 28 de diciembre de 2023, dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; ""--'-----
RE S ULTA:

Que, en fecha I0 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de WELLINTON

CARLOS DE OLñ/EIRA, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'725 de fecha 28 de

diciembre de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.--

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023, el representante convencional de WELLINTON CARLOS DE

OLIVEIRA expresó agraüos; en fecha 20 de noüembre de 2O24 elrepresentante convencional de TONERIL

S.A.. contesta el traslado de expresión de agraüos. Esta Dirección üene por contestada la expresión de

agraüos y llama autos para resolver en fecha 2l de noüembre de 2024.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Sometidas las marcas en pugna a un análisis en

conjunto, enconüamos que entre las mismas se observa una idenüdad de la maca principal (TERRANO) lo
que conlleva a la similitud en los planos uisual, ortográfrco y fonéüco, que las toman a ser confundidas en la

mente de los consumidores.../... La solicitante reproduce la marca principal y notoria de la oponente
(TERRANO), que si bien se encuentran depositadas en c/ases distintas es sabido que, la marca TERRANO es

una marca notoria a nivel nacional e intemacional.../... Esta Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas,la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo
registable.../... Por lo que conesponde no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho."--

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA y manifiesta:

...(..)..." Es de fundamental importancia establecer qué clase de público consumidor resultaría protegido por
las marcas en liügio.../... No habrá posibilidad de confusión para el público consumidor por Ia natwaleza
misma del producto que se adquiere, recalcando que la marca solicitada TERRANO es para la clase

intemacional 25, que conesponde a prendas de vestir y calzados y la marca de la demandante pertenece a la
clase 2l TERMOS.../...Por tanto la marca de mi mandante se encuentra limitada a exclusivamente calzados, y
sería un error hacer creer que una persona lo confunda con los productos comprendidos en la clase 21.../...

Niego categóricamente que ambas marcas sean conrtndibles.../... El hecho de que en ambas marcas el
punto de similitud sea la palabra TERRANO, no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la

maÍca solicitada, además se soshenen que la marca solicitada goza del elemento de disünüvidad necesario
que impediría al consumidor entar en confusión.../... Conesponde destacar que el
Legislación Marcaria, menciona: el registro se concederá paru una sola clase (.
comparativo entre las marcas en pugna encontamos que existen diferencias uisuales,
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POR I.A CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
opostctóN A LA SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA'pAcr(sEED spRAyrEc", EXpEDIENTE Ne
1830854, CLASE 1, SOLICITADA POR SPRAYTEC PARAGUAY S.A ..-------

Asunción,l I DIÜ 2A25

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución N." 1270 de fecha 23 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - --- -- - --

RESULTA:

Que, en fecha 2ó de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N." 1270 de fecha 23 de noüembre de 2022 dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfíquese por cédula. "en fecha 31 de marzo de 2023.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' I294l98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de 1os sers mes es de la úlüma actuación".

Que, la segunda instancia se acüva con la concesión del recurso de apelación, por 1o que desde ese

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 26 de diciembre de2022.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 31 de marzo de 2023, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en virhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

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

RE SUELVE

ArL 1.o DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca "PACI(SEED SPRAYTEC", expediente N" 1830854, oposición N' 1845967, clase OI,

solicitada por SPRAYTEC PARAGUAY SA -------
ArL 2.o ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "PACI(SEED

SPRAYTEC", expediente Ne 1830854, clase 0I, solicitada por SPRAYTEC PARAGUAY SA.. -------- ---------)

ArL 3.o NOTIFÍQUESE por cédula. l§
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Resorución.Q§| l
POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA I.A CADUCIDAD DE IJq, INSTANCI.A EN EL DGEDIENTE DE
opostctóN A LA soLIcITt D DE REGISTRo DE LA MARcA "Nlvfw No N,ÍAMES wEy (sLoGAN)",
EXPEDIENTE 2359355, SOLICIIADAPOROPERADORADE NEC¡OCIOS Nlv[W, S.L.----------

Asunción, | | DiC 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante conta
la Resolución Nro. 90 de fecha 26 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yi - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de ^02§ se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 90 de fecha 26 de febrero de 2025, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. NoüÍíquese por cédula."en fecha 2l de abril de2025.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir delos sersmeses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la üüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 26 de marzo de 2025

ll

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 21 de abril de 2025, ha transcurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL Ie DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca NlvtW NO MAMES WEY (SLOGAN), Expediente Ne 2359355, fu-43,, solicitada por
oPERADORA DE NEGOCIOS NMW S.L. ---------

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca Nlvtw NO N,IAMES WEY (SLOGAN),

Expediente Nro. 2359355, clase 43, solicitada por OPERADORA DE NE

ili Prip!edad Indirs,rial

de Propirdad Irrrie:i,ral

ArL 3s NOTIFÍQUESE por cédula. ------------;
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ResoluciónNl

POR LA CUAL SE DECI-ARA OPERADA Irq, CADUCTDAD DE Lq, INSTANCLA EN EL EXPEDIENTE DE

oposlclÓN A Iá sollcrfl.JD DE REGISTRO DE I.A MARCA "MOLAS I9OI.,, EXPEDTENTE 228YO4,

SOLICITADA POR MARCELO DANIEL FIEUDUCK BARBOZA

Asunción, lI Dl[ 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 108 de fecha 28 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Liügiosos, yi - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 2l de marzo de 202§ se presenta el representante convencional del oponente

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' I08 de fecha 28 de febrero de 2025, dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recu¡so interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfiquese por cédula."en fecha 9 de mayo de2O25.

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuari

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá

de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de

procedimiento a partir de /os sersmeses de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso

procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia

que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos

que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la

inte¡posición del recurso de apelación en fecha&!W.S!q!Q25

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la

proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 9 de mayo de 2O25, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del

recurrente.

Que, en virhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

ArL le DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca MOLAS 1901, Expediente Ne 2283404, §la§e-43,,

solicitada por MARCELO DANIEL HEUDUCKBARBOZA

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

l9ol, Expediente Ne zz9%O4,glasglf, solici DANIEL HEUDUCK

BARBOZA.-

I

ArL 3e NOTIFfQUESE por cédula.

N ¡cion¡l dc

,@+S
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Resolución

POR lá, CUAL SE DECIáRA OPERADA LA, CADUCIDAD DE I¿. INSTAI.ICIA EN EL H(PEDIENTE DE

opostctóN A LA soLIcITr.JD DE REGISTRo DE I^A. MARCA "MoLAs 1901.', HrPEDIENTE 228?403,

SOUCIIADA POR tvfARCELO DAI{IEL HEUDUCK BARBOZA-

Asunción,f Z Dlü l1:i5

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 107 de fecha 28 de febrero de 2O25, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Liügiosos, y;- ------ -----

RESULTA:

Que, en fecha 2t de marzo de 202§ se presenta el representante convencional del oponente

interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 107 de fecha 28 de febrero de 2025, dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula. "en fecha 9 de mayo de 2025.

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ---------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá

de pleno derecho la caducidad de la instancia administativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de

procedimiento a partir de,los seis mes es de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso

procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia

que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos

que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la

interposición del recurso de apelación en fecha 2l de marzo de 2025

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la

proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 9 de mayo de 2025, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del

recurrente.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

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

RESUELVE

ArL le DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de regisho de marca MOI-AS 1901, Expediente Ns 2287r0r, clase 30,

solicitada por MARCELO DANIEL HEUDUCK BARBOZA

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

1901, Expediente Nq 2283403, clase ?0.

ArL 3e NOTIFfQUESE por cédula.

DAN CK
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Resolución

POR I-A CUAL SE DECLARA OPERADA I-A CADUCIDAD DE I.A, INSTANCIA EN EL E)(PEDIENTE DE

opostctóN A L/q, sollctruD DE REGISTRo DE L-A. MARCA "FENox", HeEDIENTE l7ool53, soLIctrADA
POR PFIARMA TNTERNATIONAL SA-------..-

Asunción,! 2 Dic 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 36 de fecha 14 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Liügiosos, yi- - -- - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 2q de marzo de 20lo se presenta el representante convencional del oponente

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 36 de fecha 14 de febrero de 2019, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, por proveído se concede el recurso interyuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 25 de julio de2023.----

Que, en fecha 23 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ---------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de

procedimiento a partir de /os sers meses de la úlüma actuación".

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

momento cor¡e el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso

procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos

que le causan agraüo y que lo motivan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se tiene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la

inte¡posición del recurso de apelación en fecha 25 de marzo de 2019

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Achraria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 25 de julio de 2023, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del

recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo hanscurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE
ArL le DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca FENOX, Expediente Ne 1700153, Oposición Ne

17 13599, cl ase §. solicitada por PHARMA INTERNATIONAL S.A. - - - - - - - - - -

ArL 2e ORDENAR la prosecución de hámites de la solicitud de registro de marca FENOX,

Expediente Ne 1700153, Oposición Ne 1713599, §13§L5, solicitada por PFIARMA

ArL 3e NOTIFfQIJESE por cédula.
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ResoruciónCI§25

POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCIDAD DE IA. INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A Iá, SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "FEMC[A", E)(PEDIENTE 982387I, SOLICITADA
POR SAIDRA}IAL..-..

Asunción, l I DII 2tJ25

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 295 de fecha 16 de abril de 2008, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 2? de ahril de 2OO8 se presenta el representante convencional del oponente interyone
recurso de apelación contra la Resolución N' 295 de fecha 16 de abril de 2008, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfiquese por cédula. "en fecha 9 de mayo de 2022.----

Que, en fecha 23 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. --------
CONSIDERANDO:

Que, el fut. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de

procedimiento a partir de 1os se¡'s meses de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos

que le causan agravio y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la

intemosición del recurso de apelación en fecha 23 de abril de 2008
l¡

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la

providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 9 de mayo de 2022, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del

recurrente.

Que, en ürhJd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

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

RE SUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca FEMCLA, Expediente Ne 9823871, g]asezL solicitada

por SAID RAHAL.----

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

Expediente Ne 9823871, slasgl, solicitada por SAID

¡durtriel

ArL 3e
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Resorución..!§2 i$
POR I.A, CUAL SE DECIáRA OPERADA IA CADUCTDAD DE I.A INSTANCIA EN EL HGEDIENTE DE
opostctóN A LA sollcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA "EARMAcARE pnnruNclóN cALIDAD DE
VIDAYETIQUEIA',, EXPEDIENTE 801475, SOLICITADApOR pFLARMAINTERNATTONAL SA----------

Asunción,? / lllü ZJ25

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 723 de fecha 17 de noüembre de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y¡ - -- - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha s de diciemhre de 2O16 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 723 de fecha 17 de noüembre de 2016, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agrauios el apelante. Noüfrquese por cédula. "en fecha 4 de octubre de 2018.--

Que, en fecha 23 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. --------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado rungún acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 5 de diciembre de 2016.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 4 de octubre de 2018, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
I,q, DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE
ArL le DECLARAR operada la caducidad de Ia instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca EARMACARE PREVENCIÓN CALIDAD DE VIDA Y
ffiQUE"IA, Expediente Na 801475, Oposición Ns 920071, g!g]!, solicitada por
PHARMA INTERNATIONAL S.A. --- - -.-.--

AtL2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
FARMACARE PREVENCION CALIDAD DE VTDA Y

31i111 3::.:::1 i- :* -Y- ::l?"lr*d*íhl
NorrFfeuESE por céduta. 

f= *¡,rffi
!i:. ': '*;§$#tii
\:', r.. . .Dilrcii

ArL 3s

de registro de marca

Expediente No
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POR LA CUAL SE DECIáRA OPERADA 1á, CADUCIDAD DE LA INSTANCI.A EN EL EXPEDIENTE DE
oposlctóN A I-A SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "NUTRIRAMA', EXpEDIENTE Ne LgzTgLg,

CLASE 35, SOLICITADA PORIUNIOR CESAR NUNES DE ACEVEDO. ------------ ------------

Asunción,. "-'i

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución N.' 339 de fecha 29 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N.' 339 de fecha 29 de junio de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interyuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agravios el apelante. Notifiquese por cédula."en fecha 02 de junio de2022.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el A-rt. 56 de la Ley N" 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.los sers meses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha oq de septiemhre de 2o2l

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 02 de junio de 2022, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en virud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

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

RESUELVE

ArL 1." DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca "NUTRIRAMA', expediente N' 1927918, oposición N" 1947971, clase 35, solicitada por

IUMOR CESAR NUNES DE ACEVEDO. -------
ArL 2.o ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "NuIRlMIvfA',
expediente Ne 1927918, clase 35, solicitada poT|UNIORCESARNUNES DEACEVEDO. ---------

Art.3.o NOTIFÍQLJESE por cédula.
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RESOLUCIÓN

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A I.A SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA "NATALIA GIMENEZ EXPERTA EN CEIAS
(sLoGAN)", EXPEDIENTE Ne 22656T1, CIASE 41, SOLICITADA POR I{ARIA NATALIA ELIZABETH
GIMENEZ.-

Asunción,2 2 DiC 2025

MSTO: El recurso de apelación inteqpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución N.o 84 de fecha 25 de octubre de ZO23 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;- - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 202? se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N.' 84 de fecha 25 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfíquese por cédula. "en fecha 02 de febrero de 2O24.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.los sers meses de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 1§ de noüembre de 202?

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 02 de febrero de 2024 ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

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

RESUELVE

ArLl.o DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca "NATALLA GIMENEZ E)(PERTA EN CEJAS (SLOGAN)", expediente No 22656n,
oposición N'22101743, clase 41, solicitada por MARIANATALIAELIZABETH GMENEZ.

ArL 2.o ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de marca "NATALIA GIMENEZ
EXPERTA EN CEJAS (SLOGAN)", expediente Nq 226567, clase 4I, solici
Gimenez.Gimenez. - í.;

lt,\,
ArL3.o NoTIFfQLrESEporcédula. {/,¡, i

Iil: 1

t\.

Natalia Elizabeth
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RESoLUCTó.No§j§i

POR I-A CUAL SE DECIARA OPEMDA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCI,A EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A I.A SOLICTIUD DE REGISTRO DE Tá, MARCA "NAT NUTRICIÓN", EXPEDIEN]E N9 1628711,

CIá.SE 44, SOLICTIADA POR NATALIA NOELI CORONEL CACERES..

Asunción,2 2 Dlt Z0Z5

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

i:::i::* )::::i:::T 111y:.:::::'-i::::iT:l::T::l::1^::l:::Y:::::::::::l::::
RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N." 608 de fecha 19 de julio de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agravios el apelante. Notifíquese por cédula. "en fecha 08 de diciembre de 2022, que fue noüficada en fecha
08 de febrero de 2023.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos.los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de 1os se¡s meses de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agravio y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 08 de agosto de 2022

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de Ia Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 08 de diciembre de 2022 y su noüficación en fecha 08

de febrero de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que

se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

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

RESUELVE

ArL l.o DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca "NAT NUTRICIÓN", expediente N" 1628711, oposición N' 164ó957, clase 44, solicitada
por Natalia Noeli Coronel Caceres.

Intcrir,r
ihJ lndLrsuirl

ArL 3."

Art.2.o OFDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "NAT NUTRICIÓN",

expediente Ns 1628711, clase 44, soiicitada por Natalia Noeli Coronel Caceres. ---

NOTIFÍQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
opostcróN A LA SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "ISEDIS", ExpEDIENTE Ne 1880036, cl¿sE 5,

SOLICNADA POR 1AFEDAR SA--.-

Asunción,z 2 Dlt, 2Ü25

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución N.' 077 de fecha 07 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N.'077 de fecha 07demarzode2022 dictadaporla
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agravios el apelante. Notifrquese por cédula."en fecha 04 de mayo de2023.

Que, en fecha i2 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir delos sers meses de la úlüma actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a Ia vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
inte¡posición del recurso de apelación en fecha I 8 de agosto de '0""

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 04 de mayo de 2023 ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

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

RE S UE LVE

ArL l.o DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca "ISEDIS', expediente N' 1880036, oposición N' 1883722, clase 5, solicitada por Lafedar
s.A. -------
Art.2." ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de marca "ISEDIS", expediente
Ne 1880036, clase 5, solicitada por Lafedar S.A. -------

PARAGUAY

ArL 3."



DIRECCIóN NACIONAL DE

r I PROPIEDAD
\I INTELECTUAT

PARAGUAY

# tr GOBIERNO Drr PARAGpAI
\d PARAGUAY REKUAI

REsoLUcIó..0 $

POR LA CUAL SE DECI.ARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NAMURA", EXPEDIENTE N9162624, CI.¿.SE

5, SOLICTIADA POR ANTONIO PENG.

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución N.' 1867 de fecha 18 de septiembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Litigiosos, y: - - - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional del oponente

interpone recurso de apelación contra la Resolución N." 1867 de fecha 18 de sepüembre de 2018 dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfíquese por cédula. "en fecha 20 de febrero de 2020.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de

procedimiento a partir de,los sersmeses de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos

que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la

interposición del recurso de apelación en fecha l8 de ochrhre de ^018

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 2O de febrero de 2020 ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del

recurrente.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRI"AL

RESUELVE

Art.1.o DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca "NAMURA', expediente N" 1626244, oposición N" 1645319, clase 35, solicitada por
Antonio Peng. -----
ArL 2.o ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de marca "NA[{tlM',
expediente Ne 1626244, clase 35, solicitada por Antonio Peng.

NorIFÍQUESE por cédula. ,/6'o-@,»ArL 3."
(§- ffi



r t PROPTEDAD

\d INTELECTUAL
f 1 GOBIERNO nEr. I PARAGUÁI

\J PARAGUAY I REKUAI

otnecctóx NActoNAL DE

PARAGUAY

ResoluciónN'

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE I.A. INSTANCIA EN EL DGEDIENTE DE
OPOSICIÓN A 1á. SOLTCITIJD DE REGISTRO DE LA MARCA "N NASAN", EXPEDIENTE 23IOOI5,

SOUCTIADA POR IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YEHIA AltlvlAD AWAI-A, (50%).----------

Asunción,! ? lil 2{)25

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución Nro. 216 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigrosos, y: - -- - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha ll de ahril de 2024 se presenta el representante convencional del solicitante interpone
recurso de apelación contra la Resolución N' 216 de fecha 19 de marzo de2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula. "en fecha 9 de mayo de 2024.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 1l de abril de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agravios en fecha 9 de mayo de 2024, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado Ia falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

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

RESUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca N NASAll, Expediente Ne 2310015, SlaE-3.!, solicitada por IMAD NEHMEH FIAMADEH
(50%) y YEHIA AHMAD AWALA (50%).------

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca N
clase 35, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YEHTA AWAI-A(

torá Genera
Gcneml dr Propied

ArL 3e NOTIFfQUESE por cédula.

Nro.23l00l5,
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Resorución0915

POR I-A, CUAL SE DECIARA OPERADA I-A CADUCIDAD DE Irq. INSTANCIA EN EL DGEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A N,ÍARCA "N NASAI{", EXPEDIENTE 2310013,
SOLICIADA POR II{AD NEHMEH I{AMADEH (50%) YYEHIAAHI,/tAD AWALA (5o%).------

Asunción, 2 ¿. iJ, ,. - J

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución Nro. 215 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, yi - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha l'l de ahril de 20"4 se presenta el representante convencional del solicitante interpone
recurso de apelación contra la Resolución No 215 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Etqrese
agrauios el apelante. Noüfrquese por cédula. "en fecha 9 de mayo de 2024.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2O25 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado rungún acto de
procedimiento a partir de,los seis meses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 11 de abril de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 9 de mayo de 2024, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
I.A, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRJAL

RE SUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca N NASAI{, Expediente Ne 2310013, g.!aso!,, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH
(50%) Y YEHLA AHMAD AWALA (50olo).----

ArL 2s ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca N

DrREccróN NAcToNAL DE

clase 9, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) YYEHIA

Ar[ 3e NOTIFfQUESE por cédu]a.

nte Nro.23l00l3,

,:;l J:d J:riulrrill
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Resolución

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA Iá. CADUCIDAD DE LA INSTA}.ICIA EN EL H(PEDIENTE DE
OPOSICIÓN A Iá, SOLICITI.,D DE REGISTRO DE LA IvfARcA "N NASAN,, EXPEDIENTE 23looo9,
SOLICIIADA POR IMAD NEHMEH HAIvÍADEH (50%) Y YEHIA AltlvlAD AWALq. (50%).----------

Asunción,2 Z ült, ¿'ü¿)

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución Nro. 217 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha ll de ahril de 2024 se presenta el representante convencional del solicitante interpone
recurso de apelación contra la Resolución No 217 de fecha t9 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liü giosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agravios el apelante. Noüfrquese por cédula. "en fecha 9 de mayo de ZOZ4.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. ----------
CONSIDERANDO:

Que, el fut. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os seismeses de la ultima actuación".

Que, la segunda instancia se acüva con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agraüo y que lo motivan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 1l de abril de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 9 de mayo de 2O24, ha hanscurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTAI.ITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca N NASAI{, Expediente Ne 2310009, §}asel, solicitada por IMAD NEHMEH FIAMADEH
(50%) Y YEHIA AHMAD AWALA (50olo).------

ArL 2s ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca N
29ilOOO9, clase 7, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH (50olo) Y YEHIA

ArL 39 NOTIFÍQI.JESE por cédula.

te Nro.
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Resolución

POR Tá. CUAL SE DECI.ARA OPERADA I.A. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL E)(PEDTENIE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICTTUD DE REGISTRO DE I¿. MARCA "ECOTEN", HPEDIENTE ISYSTI,SOLICIIADA
POR VICENTE SCAVONE & CI,A COMERCI.AL E INDUSTRÍAL Sá"-.-.......

Asunción'22, 
j

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 34 de fecha 25 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
y¡-----------

RESULTA:

Que, en fecha 8 de enero de 202§ se presenta el representante convencional del oponente interpone
recurso de apelación conha la Resolución N' 34 de fecha 25 de julio de 2019, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 19 de marzo de 2025.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os sersmeses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la ultima actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 8 de enero de 2025.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 19 de marzo de 2025, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL TNTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL ls DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca ECOTEN, Expediente Ns 1834371, Oposición No

1853936, Clase-5, solicitada por VICENTE SCAVONE & ClA. COMERCIAL E

INDUSTRIAL S.A..--.------
ArL 2e ORDENAR la prosecución de trárnites de la solicitud de registro de marca ECOTEN,

Expediente Ne 1834371, Oposición Ne 185

SCAVONE & CTA. COMERCIAL E INDUSTR

i".' g'.'

' - "-:r
r-¡..1

ArL 3e NOTIFÍQUESE por cédula.

VICENTE
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POR Lq. CUAL SE DECIáRA OPERADA I.A CADUCTDAD DE LA INSTA}.ICLA EN EL E)(PEDIENIE DE
opostctóN A LA SoLIcITLTD DE REGISTRo DE LA MARcA "Iá N,IARTINA BURGER HousE',
E)PEDIENTE 22IO3375,SOUCIIADA POR IVIARTIN ALEIAI{DRO C,ONZALEZ-

Asunción¿ 2 üri, iü/i
MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 1352 de fecha 30 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha lo de diciemhre de 2024 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1352 de fecha 30 de noviembre de 2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese
agrauios el apelante. Notiñquese por cédula. "en fecha 23 de abril de 2025.

Que, en fecha l0 de noviembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. ---------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' I294l98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.los se¡smeses de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agraüo y que 1o motivan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la
inte¡posición del recurso de apelación en fecha 19 de diciembre de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 23 de abril de 2O25, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

DIRECCION NACIONAL DE

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

RESUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca LA N,ÍARTINA BURGER HOUSE, Expediente No

22103335, clase 43, solicitada por MARTIN ALEJANDRO GONZALEZ.----------

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de marca LA
MARTINA BURGER HOUSE, Expediente Ne 22103335, sl3sl4}
MARTIN ALEJANDRO GONZALEZ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i--- ----:§'*--i .\

ArL 3e
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Resorución.0§37

POR I.A CUAL SE DECI.ARA
oposrcróN A r-A, solrcrruD
POR DAVTD SAI{FORD GOULD.

OPERADA I-A CADUCTDAD DE LA INSTANCI,A EN EL E)(PEDIENTE DE
DE REGISTRO DE LA MARCA "VOSS", EXPEDIENTE 2329785, SOUCNADA

esunción,2 2 DIC 2l)25

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 881 de fecha 12 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litrgiosos, y;------------

RE SULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 881 de fecha 12 de agosto de2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agrauios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 11 de octubre de2024.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2O25 fue dictado el Informe de la Actuaria. -------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de Ia instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os sersmeses de la última actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la
intemosición del recurso de aoelación en fecha 27 de asosto de 2024.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agravios en fecha ll de octubre de 2O24, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del

recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo banscurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
T.A, DTRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL Ie DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca VOSS, Expediente Ne 2329785, glgse,2, solicitada
por DAMD SANFORD GOULD.----

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

Expediente Ns 2329785, Clasg2, solicitada por DA

e
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ResoruciónI,¡01L18

POR LA CUAL SE DECIáRA OPEMDA I.A CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL H(PEDIENTE DE
oPosIcIÓN A LA SOLICITT,JD DE REGISTRO DE lá, MARCA "VALENTINA NAIL ART (SLOGAN) y
mQUEIA", H(PEDIENTE 1862782, SOLICITADA POR VEIVI SAI{DRO SACOMORI

Asunción, llDIü 7,25

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 1449 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 26 de enero de 202? se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución No 1449 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agrauios el apelante. Notifrquese por cédula. "en fecha 25 de julio de 2023.----

Que, en fecha 12 de diciembre de 2O25 fue dictado el Informe de laActuaria. -------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asu¡ttos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os seis meses de la ulüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
intemosición delrecurso de apelación en fecha 26 de enero de2023.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al lnforme de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 25 de julio de 2023, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de Ia instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca VALENTINA NAIL ART (SLOGAN) Y ETIQUETA»

Expediente Ne 1862782, clasc-3, solicitada por VEIVI SANDRO SACOMOzu

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

VALENTINA NAIL ART (SLOGAI{) Y ETIQUE"IA, Expediente Ns 1862782, clase ?,

ArL 3e

IgnN.lti
lJ lfttl
-utttii

NoTIFfQt ESE por cédula.
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Resorución.'()§-,5- g
POR LA CUAL SE DECIARA OPEMDA Iá CADUCIDAD DE I¿. INSTANCIA EN EL H(PEDIENTE DE
OPOSTCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA TVÍARCA "VERMEX", EXPEDIENTE 2O7/8O8,
SOUCIIADA POR IABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.Sá"...

Asunciór[ '
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante conta

la Resolución Nro. 187 de fecha 1l de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y;------- - ----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de julio de ^024 se presenta el representante convencional del solicitante interpone
recurso de apelación contra la Resolución N' 187 de fecha Il de marzo de 2024, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese
agravios el apelante. Notifrquese por cédula. "en fecha 17 de diciembre de 2024. -------

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. ----------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir delos sersmeses de la úlüma actuación".

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 24 de julio de 2024.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 17 de diciembre de 2O24,ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

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

RESUELVE

ArL le DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca VERMEX, Expediente Ne 207808, fu.1, solicitada por LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca
clase 5, solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. 

-.----------
ArL 3e NOTIFÍQUESE por cédula.

$s-
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Resorución*0§40

POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA I.A CADUCIDAD DE I.A, INSTANCI.A EN EL E)(PEDIENTE DE

opostclóN A Lt soLIcITr.JD DE REGISTRo DE I^A. MARcA "vINTAGE y meuEtA', D(IEDIENTE
III9392, SOUCTTADA POR SALI.'D IMPORT S.RL......--

Asunción¡.

VISTO: El recurso de apelación inteqpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 1275 de fecha 24 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Litigiosos, y: - - - -- - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha l6 de irrlio de a0l q se presenta el representante convencional del oponente interpone
recurso de apelación contra la Resolución No 1275 de fecha 24 de octubre de 2017, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 27 de enero de2024.----

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuari

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de 1os sersmeses de la úlüma actuación".

Que, la segr.rnda instancia se acüva con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso

procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos

que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la

interposición del recurso de apelación en fecha ]éj9-j.g!jqg!9.!Q}2

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 27 de enero de 2O24, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del

recurrente.

Que, en virhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

orneccróx NAqoNAL DE

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECIáRAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca VINTAGE Y EflQUETA, Expediente Ns 1U9392,

clase 4?, solicitada por SALUD IMPORT S.R.L.--------

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

YETIQIJE'IA" Expediente Ns 1U9392, slsseil!, solicitada

ArL 3e NOTIFÍQUESE por cédula.
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olnecclóx Hlctox¡t oE

DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca VAR- ASISTENCTA ARBIRAL POR VIDEO Y
EflQUEIA, Expediente Ns 192964I, s]as.*[L solicitada por MIGUEL ANGEL GAI-AN

CASTELLANOS.-.....--.-
ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca VAR-

solicitada por MIGUEL ANGEL GALAN

NOTIFÍQUESE por cédula.

PARAGUAY

ResoruciónO941

POR I.A CUAL SE DECIáRA OPERADA Iá CADUCIDAD PfT¿. INSTANCI,A EN EL DGEDIENTE DE
OPOSICIÓN A I.A SOUCITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VAR- A,SISTENCI,A ARBITRAL POR VIDEO Y
ETIQUETA" EXPEDIENTE 19296/,L, SOLICITADA POR MIGUEL ANGEL GAIáN CASTELIáIIOS.--------------

Asunción,2 2 [) iü ,¿i, ,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conha
la Resolución Nro. 870 de fecha 31 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y: - - - -- - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 8 de noüemhre de ^02? se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 870 de fecha 31 de octubre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recu¡so interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 28 de diciembre de 2023.-

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. -------
CONSTDERANDO:

Que, el ArL 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado rungún acto de
procedimiento a partir de /os sersmeses de la última actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 8 de noüembre de 2023

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 28 de diciembre de2O23, ha hanscurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTA¡.ITO,
Iá. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le

ArL 2e

r§"
/oa
5

';-.\2
\\r";.1.

ArL 3s

ASISTENCTA ARBITRAL PORVTDEO Y ETIQUETA" L929Ul, clase 41,
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Resorución..0]I4p

POR Irq. CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCTOaO pE Le INSTANCIA EN EL DPEDIENTE DE
oposlclóN A LA soucITUD DE REGISTRo DE LA MARcA Tp ruBo eLUS y ETIeUE'IA", E)GEDIENTE
2107666, SOLICTIADA POR CANDIDO RAMON RIOS ESPINOLA

Asunción, .' ''i
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 1069 de fecha 4 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yi - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha to de enero de ^024 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1069 de fecha 4 de diciembre de 2023, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso intetpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agravios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 23 de mayo de2O24.----

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. -------
CONSIDERANDO:

Que, el fut. 56 de la Ley N" 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de,los ser'smeses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se tiene que la ultima actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha l0 de enero de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 23 de mayo de 2024, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECIáRAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca TP TUBO PLUS Y EflQUETA" Expediente Ne

2lO7 666, clase-Il solicitada por CANDID O RAMON RIOS ESPINOI-A.. - - - - - - - -

ArL 2e

PLUS Y ETIQLJE"IA., Expediente Ne 2107666, DIDO
RAMON RIOS ESPINOLA.--..--- -

\.,:::
'- Btrfeú0¡

,rrtIiü{§!i

ArL 3e NOTIFÍQUESE por cédula.

\ag

rdad Itrelecr'¡al

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
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Resorución*0-,9-4-5

POR I-A CUAL SE DECIáRA OPERADA I..A CADUCIDAD DE LA INSTANCI,A EN EL DGEDTENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISIRO DE IJq, T'fARCA'TP Tt'BO PLUS Y MQUE'TA" EXPEDIENTE
2107662, SOLICIIADAPOR CANDIDO RAMON RIOS ESPINOIá"

Asunción2 
2 Di[, 2025

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 1070 de fecha 4 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y;- - - - - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha lO de enero de 2024 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1070 de fecha 4 de diciembre de 2O23, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agravios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 23 de mayo de2024.----

Que, en fecha 12 de diciembre de 2025 frc dictado el Informe de la Actuaria. -------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 5ó de la Ley N' 1294i98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de,los seis meses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha l0 de enero de2024.----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 23 de mayo de 2024, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL ls DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
Ia solicitud de registro de marca TP TLJBO PLUS Y EflQUEIA" Expediente No

2lO7 662, §lase-3!, s olicitada por CANDIDO RAMON RIO S E SPIN OLA. - - - - - - - -

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

PLUS Y EflQLJE"IA" Expediente Ne 2107662,

RAMON RIOS ESPINOLA.--------

ArL 3s NOTIFfQUESE por cédula.

tada por CANDIDO



# "1 GOBIERNO i,Fr I PARAGVÁI

\*# PARAGUAY I REKUAI

DGEDIENTE 2332632,SOLICTIADA POR ACCESS VAPOR LLC

Asunción,! 2 Dl[ 2|]25

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución Nro. 876 de fecha 9 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y: - - ---- -- - --

RE SULTA:

Que, en fecha 5 de diciemhre de 2O'4 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 876 de fecha 9 de agosto de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese
agrauios el apelante. Noüfíquese por cédula. "en fecha 5 de marzo de 2025.

Que, en fecha I de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de 1os ser'smeses de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 5 de diciembre de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 5 de marzo de 2025, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo kanscurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
I.á. DIRECTORA GENERAL INTER]NA DE I.A. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca CALI BARS MADE BY CALI PODS, Expediente Ne 2332632, clase 35, solicitada por
ACCESS VAPOR LLC. --------

ArL 2s ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca
Expediente Ne 2332632, clase 35, solicitada por ACCESS VAPOR LLC. ------

DtREcctóN NActoNAL DE

¡É \ PNOPIEDAD
\l rxrrLECruAL

PARAGUAY

Resorución^0§g+

POR LA CUAL SE DECIáRA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
OPOSICIÓN A LA SOLICMUD DE REGISTRO DE I¿. TVÍARCA "CALI BARS

EN EL E)(PEDTENTE DE
MADE BY CALI PODS',

ArL 3e

BY CALI PODS,
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Resorución^0§45

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA
opostcróN A IA soucmuD DE REGISTRo DE I-A. MARcA

INSTANCIA EN EL DGEDIENTE DE
"CALI IUICE", DpEDIENTE 232084,

SOLICTIADA POR ACCESS VAPOR LLC.

Asunción,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución Nro. 996 de fecha 3 de sepüembre de 2024, üctada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 2? de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelación conka la Resolución N' 996 de fecha 3 de septiembre de 2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso inte¡puesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agravios el apelante. Noüfrquese por cédula. " en fecha 6 de marzo de 2025.

Que, en fecha I de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de,los se¡'s mes es de la úlüma actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 2? de diciembre de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 6 de marzo de2025, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTAI{TO,
I]q, DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE SUELVE

ArL ls DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca CALI IUCE, Expediente Ne 2320844, fu-.34,, solicitada por ACCESS VAPOR LLC. ----
ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de

232OU4, clase 34, solicitada por ACCESS VAPOR LLC.

2025

ArL 3e NoTIFf QUESE por cédula.

IUICE, Expediente Nro.
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Resoluciónlr0-,$-4-6

POR I.A CUAL SE DECIáRA OPERADA I.A CADUCIDAD DE I.A
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
SOLICNADA PORACCESS VAPOR LLC

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución Nro. 860 de fecha 7 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yi - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha § de diciemhre de ^O^4 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelación contra la Resolución No 860 de fecha 7 de agosto de2024, dictadaporla
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agrauios el apelante. Notifrquese por cédula. "en fecha 5 de marzo de 2025.

Que, en fecha t de diciembre de ZO25 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la
intemosición del recurso de apelación en fecha 5 de diciembre de 2024

ll

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agravios en fecha 5 de marzo de2O25, hatranscurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en ürtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

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

RE SUELVE

ArL Ie DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca CALI IIIICE, Expediente Ns 23?26?5, @35, solicitada por ACCESS VAPOR LLC. ----
ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro
2332635, clase 35, solicitada por ACCESS VAPOR LLC. ------

olnEcclót NActoNAL DE

INSTANCI.A EN EL H(PEDIENTE DE
"cAL[ JUICE',, DGEDIENTE 2332635,

Asunción,22 Dlt 2925

ArL 3e NoTIFfQuESEpor cédula.

Expediente Nro.
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Resorución.' 0'g 4 7
POR I.A, CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCIDAD DE I.A. TNSTANCI,A EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA L,ÍARCA "CALI PODS", DGEDIENTE 2332623,
SOLICTTADA POR ACCESS VAPOR LLC

Asunción,f I til0 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante conha
la Resolución Nro. 862 de fecha 7 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y;- - - - - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha § de diciembre de 'O^4 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 862 de fecha 7 de agosto de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese
agrauios el apelante. Noüfrquese por cédula."en fecha 5 de marzo de2O25.

Que, en fecha l de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de laActuaria. ----------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" I294l98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir delossersmeses de la última actuación".

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

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

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 5 de diciembre de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 5 de marzo de 2025, ha hanscurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

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

RESUELVE

ArL ls DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca CALI PODS, ExpedienteNs2332623, clase 35, solicitada por ACCESS VAPOR LLC. ----
ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca
2332623, clase 35, solicitada por ACCESS VAPOR LLC. ------
ArL 3e NOTIFfQI ESEpoT cédula.
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Resorución..0 I 4 I
POR I.A. CUAL SE DECIARA OPERADA I.A CADUC'O'I' * INSTANCI,A EN EL DPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A I.A, SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A IUARCA "CAL[ BO)O( MADE BY CALI PODS",
DGEDIENTE 23326Y,SOLICITADA POR ACCESS VAPOR LLC

Asunción, /úlJ

MSTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional del solicitante conha
la Resolución Nro. 877 de fecha 9 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y;- - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha § de diciemhre de '0"4 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 877 de fecha 9 de agosto de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese

agrauios el apelante. Noüfíquese por cédula. "en fecha 5 de marzo de 2025.

Que, en fecha I de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el fut. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de,los se¡smeses de la ulüma actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en m¿u:ros del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 5 de diciembre de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 5 de marzo de 2025, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTAI{TO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECL-ARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca CALI BO)O( MADE BY CALI PODS, Expediente Ne 23?2634, g!3ge35., solicitada por
ACCESS VAPOR LLC.---------

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la

Expediente Nro.233264. clase 35, solicitada poTACCESS VAPOR LLC

ArL 3s NOTIFÍQUESE por cédula.

CALI MADE BY CALI PODS
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ResoruciónN. üü 4$3
POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCI.A EN EL DPEDTENTE DE
OPOSICIÓN A I.A. SOUCMUD DE REGISTRo DE LA MARCA "CALI Mx7oo", HPEDIENTE 2332628,
SOLICMADA PORACCESS VAPOR LLC

Asunción,! I [)l[ 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución Nro. 864 de fecha 7 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y: - - - -- - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha s de diciemhre de 2024 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelación contra la Resolución No 864 de fecha 7 de agosto de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agravios el apelante. Noüfíquese por cédula."en fecha 5 de marzo deZOZS.

Que, en fecha I de diciembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ------------

CONSIDERANDO:

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

Que, la segunda instancia se acüva con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se tiene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 5 de diciembre de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agravios en fecha 5 de marzo de 2025, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
I]q' DTRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca CALI MX700, Expediente Ns 2332628, g]ase]l, solicitada por ACCESS VAPOR LLC. --
ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de regisko de la marca
2332628, clase 35, solicitada por ACCESS VAPOR LLC.

NOTIFÍ QUESE por céduia.

Direciión Gcil ;ai dL Propic

Dirección Necional de Propitda

ArL 3e

;ñ

Expediente Nro.
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Resorución*-0 $ 5 0

poR LA CUAL SE DEJA SrN EFECTO LA nrerÚCULA DE r-A AGENTE NESTOR
FABIAN BENITEZ MARTINEZ IDENTIFICADA CON EL NRO. 8278, QUEDAI§DO
VIGENTE I-A SEGUNDA UI:rNÍCUI.A IDENTIFICADA CON EL NRO. 8279.--.---...

Asunción,
?. lit 2025

VISTO: El Informe de la Actuaria elaborado en fecha 17 de diciembre de 2025,y-------

RESULTA:

Que, en fecha 77 de noviembrc de 2025 fue presentado el escrito acta No 25101665, en el

cual NESTOR FABIAN BENITEZ MARTINEZ sohcita ser tegistrado como agente

matcano.---

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, fue dictado el Informe de la Actuaria en el cual

se menciont qtre "se genení el número de Agente 8278 pero el ruismo contenía an eror de tipeo en el nombre

de la ¡olicitantq por tal motiuo al morzeúo de corregir, por un error involantario, se genení ,,fi, nueül número d¿

Agente 8279 el cualla contiene el nombre conecto de la solicitante".----------

CONSIDE,RANDO:

Que, el Art.40 del Dto. 460/2013 expresa: "Sonfuncionesl atribaciones cumrlnes de todas las

Direcciones Generales 1 Direcciones sin perjuicio d¿ b estabhcido específcamente para las misrzas,l para sas

titalares en la Rcglamentación: b) Dirigir, las actiaidades en el ámbito d.e sus competencial Establecer un ¡istena

trtro<t eficiente de gutión en sus respectiuas áreas. . . ". 
--------

Que, el Artículo 1,20 de la Ley 1294/98 establece quLe 'L,a Dirección de la Propiedad

Indasaial... es la entid¿d competente en cuanto a k jurisdicción administratiaa marcaria... ". En

concordancia, el Dto. 22365/98 que reglamenta la Ley '1.294/98, expresa en su Art. 2": 'I--a

Dirución dt k Propiedad Indsstrial... Conforne lo dispone k L4t, u el Organismo de Aplicación encargad.o de

regir, organiqar, fuutar e iúerpretar lar disposicionu de dicha l-t1, en lajurisdicción administratiaa."Y el Art.

3" del mencionado Decreto preceptua: 'En su carácter de Entidad Conpetente establecida por l-.ey qwda

facultada la Dirución de la Propiedad Indastrial para dictar las R¿solaciones necesaias de carácter

adninistratiao quefaciliten k aplicación de la I4t1 éste Dereto."-------------

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, en el Informe de la Actuaria se menciona qae "se

generó el número de Agente 8278 pero el rnismo por elylres del sistema inforruático no anojó el docaruento oficial

enitido por el sistema IPAS, por tal rnotiao al momento de corregir, por an erroyil

ad lnttletru¿l

número de Agente, el 8279, el caallafue generado correctanettrte".



DINECCIóN NACIONAL DE

# t, pnopIEDAD
\+f INTELECTUAL

PARAGUAY

ú \ GOBIERNO nnr I PARAGUÁILj peuGUAY I nxuÁI

0e50
Que, en atención al Informe mencionado precedentemente, y teniendo en cuenta Io

dispuesto en las normativas citadas previamente, es parecer de esta dependencia administrativa

que corresponde dejar sin efecto la Matrícula No 8278 (primera Matrícula), teniendo en cuenta

que los datos correctos del Agente se encuentran en la Matrícula No 8279 (segunda Matrícula).--

POR TANITO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 1" DEJAR sin efecto la Matrícula No 8278 (primera Matrícula)

concedida a nombre de la Abg. NESTOR EABIAN BENITEZ
MARTINEZ, ratificando la vigencia de la Matrícula No

8279(segunda Matrícula) expedida a nombre de la referida

ptofesional

l¡tt.20 REMITIR una copia de la presente Resolución, acompañada de

los antecedentes a la oficina de Atención al Ciudadano, paru

Art.30 ARCHÍYESE. 
-

rui'¡i

lnttiectu¡1

¿»y
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Resolución N' ,.I- - t

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS 744 DE FECHA 18 DE IULIO DEIO}4,DISTADAPORI.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
I-A MARCA "G[RL BOSS', CI¿,SE 4I, EXPEDIENTE N" 3352612020, SOLICITADO POR SHIRLEI DE
souzA----

Asunción,2 3 DII 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Hugo Boss Ttade
Mark Management Gmbh &amp; Co. I€ contra la Resolución Nq 744 de fecha l8 de julio de 2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de Hugo Boss Tlade
Mark Management Gmbh &amp; Co. I€ e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 744 de
fecha l8 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 20 de sepüembre de 2024 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 04 de diciembre de 2O24, el representante convencional de Hugo Boss Trade Mark
ManagementGmbh&amp;Co.Kg expresó agravios; dictándose en fecha 09 de diciembre de 2024 \a
proüdencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agraüos y se corre traslado a la
contraparte portodo el término de ley.

Que, en fecha 24 de marzo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 2ó de marzo de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas
GIRL BOSS, solicitada en la clase 41, y BOSS registrada en la clase 25, debido especialmente a la diferente
naturaleza de los seruicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de
novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuenban sufrcientes
argumentos jwídicos que pueden eventualmente jusüfrcar su rechazo (...)".---------

Que, se agraüa el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) mi mandante posee una familia de
marcas con el vocablo BOSS como patícula que las agrupa y las distingue pues el mismo forma parte
también parte de su nombre comercial.../... El consumidor promedio, quien generalmente no es versado en
temas marcarios, en la mayoria de las ocasiones actúa en base a un recuerdo o a evocaciones, y al ser la
ma.rca pedida GIRL BOSS directamente evocativa de las reconocidas marcas invocadas como base de esta
oposición, éste caerá inemediablemente en una indeseable asociación y confusión que la autoridad
marcaria deberia a todas luces euitar.../... aunque mi principal no posee el registro de sus marcas BOSS en la
clase no debe ser olvidado que la notoriedad de una marca, de la cual gozan indudablemente las marcas
BOSS, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS Y ETTQUETA, BOSS ORANGE Y ETIQUETA, Y BOSS v

{,'lf,lrr.
\Ti,

Dircr¡ión CentraL{t !ropiedad\ndusirial
:.8reccióh Naciilrl de Propiedad lnteleltull

.: M

ia ya laETIQUETA, rompe el principio de especialidad, es decir, se lo deja de aplicar, no
igualdad de clases (...)". -------- -------;ii--;s¡ ------::

Abg. ClauB
Dircrc rord
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Resorución$M 1
poR I-A cuAL sE coNFTRMA r-A RESoLUctóN Ns 7M DE FEcHA t8 DE IULIo DE zoz4, DIcTADA PoR LA

onpcclóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITLJD DE REGISTRo DE

I.A MARCA "GIRL BOSS", CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 3352612020, SOLICITADO POR SHIRLET DE

souza----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(.) Que, en cuanto al

RIESGO DE CONFUSIÓN PARA EL CONSUMIDOR FINAL, al haber tanta diferencia entre los productos y
seryicios amparados, tal riesgo de confusión sólo podria exisür en la mente de la oponente, quien sólo

desea poner en ejercicio un MONOPOLIO sobre el vocablo BOSS, lo cual está prohibido por la Consütución
y por las leyes.../... Que, la Señora Directora, podrá constatar la coexistencia de la marca oponente con otras

marcas que llevan el vocablo "BOSS" en diferenfes c/ases del nomenclador. Que, si se remite a la
información brindada por la Web de la DINAPI, podrá usted confirmar que existen marcas coexisüendo
pacÍficamente y sin crear confusión alguna con el vocablo "BOSS", inclusive marcas concedidas con
anterioridad a la de la oponente. (...)".--------

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

inte¡puesto

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

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

orden de ideas, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
enhe la solicitud de registro de la marca "GIRL BOSS" y las marcas oponentes "BOSS", "BOSS Y ETIQUEIA"

"HUGO BOSS', "BOSS HUGO BOSS Y ETIQUEIA', "BOSS ORAIIGE Y ffiQUEIA" registradas a favor de

Hugo Boss TIade Mark Management Gmbh & Co. Kg.---

Que, efectuado el cotejo ortográfico y fonéüco entre las marcas en pugna, se adüerte que, si bien
ambas comparten el vocablo en idioma inglés "BOSS",la marca solicitada incorpora el término adicional
"GIRL", inexistente en las marcas oponentes ügentes. Dicho elemento, analizado en conjunto con el

término "BOSS", introduce una diferencia relevante desde el punto de vista fonéüco, generando una
entonación y sonoridad claramente distinta, lo que contribuye a la conformación de un signo complejo con
idenüdad propia y una impresión global claramente diferenciable.------------

GIRL BOSS (marca solicitada), y

BOSS, (marca oponente)
HUGO BOSS, (marca oponente)
BOSS HUGO BOSS (marca oponente)
BOSS ORAI.IGE (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro'Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo
en conjunto con otos elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean

confundibles."I AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir un término, en

elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teni
elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -------

,¡

;noes
demás

li] t'iti )l
t Sánchez Herero, And¡és. "Confusión de Marca§ Edttorial La Ley. Asunción. 2013.
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Que, en el caso de autos, corresponde asimismo realizar un análisis semánüco o conceptual a fin de
comprender el significado de las marcas confrontadas. En tal sentido, "GIRL BOSS" consütuye una
expresión en idioma inglés cuya traducción al español podría traducirse como "jefa"pero que en el ámbito
empresarial se uüliza para referirse a la idea de una mujer empoderada', emprendedora o con liderazgo3.
Por su parte, las marcas oponentes que incorporan el signo ?OSS", en partictlar "HIJGO BOSSa y sus

variantes, remiten inequívocamente a una denominación empresarial específica, correspondiente a la
reconocida casa de modas de origen alemán, identificada con un nombre propio y con una trayectoria
comercial ampliamente consolidada en el mercados. En este contexto, el término ?OSS"es percibido por el
consumidor como un elemento distintivo vinculado a un origen empresarial determinado, y no como una
expresión conceptual o calificaüva de carácter genérico o aspiracional. En consecuencia, mientras que
"GIRL BOSS" evoca una noción abstracta, las marcas "BOSS", "HUGO BOSS" y sus variantes evocan una
referencia nominaüva y comercial concreta, asociada a una idenüdad empresarial especÍfica. Esta
diferencia conceptual resulta clara y fácilmente aprehensible por el consumidor medio, quien no atribuirá a

ambos signos un mismo significado ni un origen empresarial común.-

Que, cuando de confusiones se trata, ]orge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "EI
contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es

diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y
luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o audiüvas.

Que, desechando el análisis fonético-gramaücal, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que la marca en trámite "GIRL BOSS" solicita la cobertura de los
servicios de la Clase 4l específicamente para: "...Organización de seminarios; Organización de talleres
profesionales y cursos de capacitación; Organización y dirección de conferencias educacionales; academias

[educación]; coaching [formación]; cuÍsos por correspondencia; información sobre educación;
organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de seminarios; organización y
dirección de coloquios; organización y dirección de congresos; organización y dirección de conferencias;
organización y dirección de foros presenciales educaüvos; organización y dirección de seminarios;
organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación; orientación
profesional asesoramiento sobre educación o formaciónl; orientación vocacional [asesoramiento sobre
educación o formaciónl; publicación de turtos que no sean publicitarios...".

Que, las marcas oponentes se encuentran registradas en varias clases del nomenclador intemacional,
raz6n por la cual la presente resolución se circunscribe exclusivamente al estudio exhausüvo de las marcas
que se encuentren ügentes y de clases que podrían contener servicios relacionados a los pretendidos por
la solicitante. En ese contexto, la titular oponente posee el Reg. N" 54947 de la marca "BOSS Y ETIQUEIA"
en la Clase 35i "seruicios de gestión comercial, consultoría de ventas; Servicios de venta mayorista y
minorista de prendas de vesür, calzados, sombrerería y articulos de relojería, gafas,

cosméücos y perfumería, productos de cuero, bolsos, ropa de cama, furtiles para el

2 httDs://malleljardin.com.eclque-es-una-girlboss-],-como-convertirte-en-una"/
3 https://es.wikiBedia.or8lwiki/Girlboss
a htlps://srouo.husoboss.corn/cn/compan],/history
5 httos://es.wikioedia.org:/wiki/Hugo-Boss AG " I;:::l;l[il;;'l;

iot,te,tto'\
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hogar, artículos de papelería, maletas, artículos deportivos y artículos para fumar; Servicios de markeüng;
Invesügación de mercado y análisis de mercado; Publicidad; Promoción de ventas; Nquiler de espacios

publicitarios; Distribución de productos y material publicitario con fines publicitarios, incluso a tavés de
medios electrónicos e Intemet; presentación de productos, en particular decoración de escaparates y
üendas; Organización de exposiciones con frnes comerciales o publicitarios; Promoción de relaciones
comerciales proporcionando contactos comerciales y de negocios; servicios de asesoramiento e

información a consumidores; Consultoría y administración comercial; Consultoría en organización
empresarial; Consultoría empresarial profesional; Consultoría de moda; organización de desfiles de moda
con frnes comerciales, industriales y publicitarios; gesüón de comercios minoristas en relación a prendas de
vestir, calzados, sombrereria y artículos de relojeria, gafas, accesorios de moda, cosméücos y perfumería,
productos de cuero, bolsos, ropa de carna, furtiles para el hogar, artÍculos para el hogar, artÍculos de
papelería, maletas, articulos deportivos y articulos para fumar; servicios de venta mayorista y minorista en

linea y servicios de pedidos en linea en relación con prendas de vesür, calzados, sombrerería y artículos de
relojeria, gafas, accesorios de moda, cosméticos y perfumeria, productos de cuero, bolsos, ropa de carna,

turtiles para el hogar, articulos para el hogar, artículos de papeleria, maletas, artículos deportivos y artículos
para fumar; servicios de pedidos por correo y servicios de pedidos en linea informatizados en relación con
prendas de vesür, calzados, sombrereria y aftículos de relojería, gafas, accesorios de moda, cosméticos y
perfumería, productos de cuero, bolsos, ropa de cama, furtiles pata el hogar, artículos para el hogar,
artÍculos de papeleria, maletas, artículos deportivos y afiÍculos para fumar, comprendidos en la clase 35

(TREINTA Y CINCO) de la Resolución N' 2 del año 2019.": la marca "BOSS Y ffiQUEIA'Reg. N"16992 Clase

35: Servicios de gesüón comercial, consultorÍa de ventas; Servicios de venta mayorista y minorista de
prendas de vesür, calzados, sombrerería y artículos de relojeria, gafas, accesorios de moda, cosméücos y
perfumería, productos de cuero, bolsos, ropa de cama, furtiles para el hogar, artÍculos para el hogar,
artículos de papeleria, maletas, artículos deportivos y artículos para fumar; Seruicios de markeüng;
Investigación de mercado y análisis de mercado; Publicidad; Promoción de ventas; Hquiler de espacios
publicitarios; material publicitario con fines publicitario, incluso a través de medios electónicos e intemet;
presentación de productos en particular decoración de escaparates y üendas; organización de exposiciones
con fines comerciales o publicitarios; promoción de relaciones comerciales proporcionando contactos
comerciales y de negocios;servicios de asesoramientos e información a consumidores; consultoría y
administración comercial; consultoría en organización empresarial; consultoría empresarial profesional;
consultoría de moda; organización de desfiles de moda con Íines comerciales industriales y publicitarios;
gestión de comercios minoristas en relación a prendas de vesür, calzados, sombrereria y artículos de
relojerta, gafas, accesorios dé moda, cosméücos y per{umería, productos de cuero, bolso ropa de cama
turtiles para el hogar, articulos para el hogar, artÍculos de papelería, maletas, artículos deportivos y artículos
para fumar servicio de venta mayoristas y minorista en linea y seruicios de pedidos en linea en relación con
prendas de vestir, calzados, sombrereria y artÍculos de relojería, gafas , accesorios de moda cosméticos y
per{umería productos de cuero, bolsos ropa de cama, textiles para el hogar, articulos para el hogar artículos
de papeleria, maletas artículos deportivos y artículos para fumar, servicios de pedidos por correo y seruicios
de pedidos en linea info¡maüzadas en relación con prendas de vesür, calzados sombrererÍa y artículos de
relojería, gafas, accesorios de moda, cosméücos y per{umería, productos de cuero, bolsos ropa de carna,

brtiles para el hogar, articulos para el hogar artículos de papelería maletas artículos deportivos y artículos
para fumar comprendidos en la clase 35..."; la marca "BOSS Y ETIQLTE"IA' Reg. N' 567429 en la ClasgSS:
"seruicios relacioandos con ventas en el campo de las confecciones",'la marca "BOSS .'Reg.

a Crístaldo
j-k¡rlna
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minorista de prendas de vestir, calzados, sombrerería y artículos de relojería, gafas, accesorios de moda,
cosméücos y perfumería, productos de cuero, bolsos, ropa de cama, turtiles para el hogar, artículos para el
hogar, artÍculos de papeleria, maletas, artÍculos deportivos y artículos para fumar; Seruicios de markeüng;
Investigación de mercado y análisis de mercado; Publicidad; Promoción de ventas; Nquiler de espacios
publicitarios; material publicitario con fines publicitarios, incluso a través de medios electrónicos e

intemet; presentación de productos en particular decoración de escaparates y üendas; organización de
exposiciones con frnes comerciales o publicitarios promoción de relaciones comerciales proporcionando
contactos comerciales y de negocios;servicio de asesoramiento e información a consumidores; consultorÍa
y administración comercial; consukorta en organización empresarial; consultorÍa empresarial profesional;
consultoría de moda; organización de desfiles de moda con frnes comerciales industriales y publicitarios;
gesüón de comercios minoristas en relaciona prendas de vesür calzados, sombrerería y articulos de
relojeria, gafas, accesorios de moda, cosméücos y perfumerÍa, productos de cuero, bolsos, ropa de cama,

tertiles para el hogar, artículos para el hogar, articulos de papelerÍa, maletas, artículos deportivos y artículos
para fumar seruicios de venta mayorista y minorista en linea y servicios de pedidos en linea en relaciona
con prendas de vesür, calzados, sombrererÍa y articulos de relojería, gafas, accesorios de moda, cosméücos
y perfumería productos de cuero bolsos, ropa de cama, turtiles para el hora, articulos para el hogar,

articulos de papelería, maletas, artÍculos deportivos y artículos para fumar;servicios de pedidos por coneo y
servicios de pedidos en linea informaüzados en relación con prendas de vestir, calzados, sombrerería y
artículos de relojería gafas accesorios de moda, cosméücos y perfumería, productos de cuero, bolsos ropa
de cama, brtiles para el hogar artÍculos para el hogar, artículos de papelería maletas artÍculos deportivos y
artÍculos para fumar comprendidos en la clase i5 ..."; la marca 1IUGO BOSS Y ETIQUETA' Reg. No 547082 en
la clase 35: "seruicios de gestión comercial, consultoría de ventas; Servicios de venta mayorista y minorista
de prendas de vestir, calzados, sombrerería y artículos de relojerÍa, gafas, accesorios de moda, cosméücos y
perfumería, productos de cuero, bolsos, ropa de cama, furtiles para el hogar, articulos para el hogar,

artículos de papelería, maletas, articulos deportivos y artículos para fumar; Servicios de marketing;
Invesügación de mercado y análisis de mercado; Publicidad; Promoción de ventas; Nquiler de espacios

publicitarios; Distribución de productos y material publicitario con fines publicitarios, incluso a través de

medios electrónicos e Internet; presentación de productos, en particdar decoración de escaparates y
üendas; Organización de exposiciones con frnes comerciales o publicitarios; Promoción de relaciones
comerciales proporcionando contactos comerciales y de negocios; seruicios de asesoramiento e

infomación a consumidores; ConsultorÍa y administración comercial; Consultoría en organización
empresarial; Consultoría empresarial profesional; Consultoria de moda; organización de desfiles de moda
con fines comerciales, industriales y publicitarios; gesüón de comercios minoristas en relación a prendas de

vesür, calzados, sombrerería y articulos de relojería, gafas, accesorios de moda, cosméticos y perfumería,
productos de cuero, bolsos, ropa de cama, textiles para el hogar, artículos para el hogar, artículos de

papelería, maletas, articulos deportivos y artículos para fumar; servicios de venta mayorista y minorista en

linea y seruicios de pedidos en linea en relación con prendas de vesür, calzados, sombrerería y artículos de

relojeria, gafas, accesorios de moda, cosméticos y perfumerta, productos de cuero, bolsos, ropa de cama,

texüles para el hogar, articulos para el hogar, artículos de papelería, maletas, articulos deportivos y artículos
para fumar; seruicios de pedidos por correo y seruicios de pedidos en linea informaüzados en relación con
prendas de vesür, calzados, sombrererÍa y artículos de relojerta, gafas, accesorios de moda, cosméticos y
perfumería, productos de cuero, bolsos, ropa de cama, furtiles para el hogar, artículos_ .el hogar,

articulos de papeleria, maletas, artículos deportivos y articulos para fumar, la clase
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De la comparación de las coberturas se colige que, la marca solicitada y las marcas oponentes no
pertenecen a la misma clase del Nomenclador Intemacional. En efecto, las marcas oponentes citadas se

encuentran registradas principalmente en la clase 35, comprendiendo servicios de gesüón comercial,
marketing, publicidad, ventas mayoristas y minoristas, consultorÍa empresarial, organización de
exposiciones con fines comerciales y diversas acüvidades promocionales, todos ellos estrechamente
ünculados al comercio y a la comercialización de productos de moda y bienes de consumo. Si bien es cierto
que dentro de la clase 35 pueden idenüficarse, ciertos servicios de organización o asesoramiento, dichas
prestaciones serÍan de Índole comercial o publicitario, lo que las disüngue claramente, por su naturaleza,
finalidad y público desünatario, de los servicios educativos, formativos y culturales propios de la clase 41,

solicitados por la marca "GIRL BOSS". En consecuencia, no se adüerte identidad ni relación directa,
necesaria o complementaria entre los servicios amparados por las marcas oponentes y aquellos pretendidos
por la solicitante, por ende, no existe una superposición efecüva de coberturas que pueda generar un
riesgo relevante de confusión o asociación desde la perspecüva estricta de las clases y servicios
involucrados.-------------

Que, en ese senüdo, en ürtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumplen
las marcas oponentes al no contar con su registro en la c]asej[, clase donde se pretende registrar la marca
solicitada "GIRL BOSS". De ello se colige que las marcas en pugna ¡q comparten la misma clase del
nomenclador intemacional, además de que ambas abarcan una cobertura disünta, por tanto, resulta
plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica en[e ambas. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsücas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a 1o anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL le

ArL 2e

CONFIRMAR la Resolución Ns 744 de fecha 18 de julio de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GIRL
BOSS', clase 41, Acta N' 3352612020, solicitada a nombre de la firma SHIRLEI DE
souzA----

Art 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.-- - - -
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POR [A, CUAL SE REVOCA I.¿. RESOLUCIÓN N9 I.551 DE FECHA 24DE OCTUBRE DEaO}4,DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA UARAMI',

CI.á.SE 05, EXPEDIENTE N" 7 825 6 I 2023, SOLICITADO POR PAPELERA CENTRAL SA. - - - - - - -. - -

Asunción,

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

CENTRAL SA., contra la Resolución Nq i.551 de fecha 24 de octubre de2024, dictada por laDirección de

Marcas, y; -- - - - - - - -- - -

RESULTA:

Que, en fecha O4 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de PAPELERA

CENTRAL SA, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.551 de fecha 24 de

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

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de PAPELERA CENTRAL SA.,
expresó agravios. Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agravios y Ilama autos para

resolver en fecha 0l de febrero de 2025.

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, se ha constatado
la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1511419 Denominación ARAMO Clase 5 Registro
425455 Titular Basf Se (DE). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, na
podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitad o (...)".- - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Diferencia entre los productos
protegidos por las marcas en cuestión. En el presente caso, no podrá existir confusión entre las marcas en

cuestión debido a una razón fundamental, la cual es la diferencia en los productos que distinguirán las

marcas en el mercado. .../...Por lo tanto, la marca ARAMI nL)nca podrá utilizarse para herbicidas y otros
productos para el agro protegidos por la marca ARAMO.../...La marca solicitada ARAMI designa un nombre
propio el cual en el idioma guaraní significa "pedazo de cielo", característica que no tiene la marca

regi strada ARAM O (...)" - - - -' - - - "

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,

base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N"

425455 de la marca "ARAMO", Clase 05 a nombre de BASF SE, venció el 9ódc-iUflgie !, venf
vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenyq

lndusirial

hacerlo.-----

ad Inttlertual
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ResoruciónN$ O 2
PoR Lá, cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ns r.551 DE FECHA z4DE ocruBRE DEaII4,DICTADA poR
LA DIREcclóN os MARcAS, EN EL EXpEDTENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "ARAMI",
CLASE 05, EXPEDIENTE NO 7825612023, SOLICITADO POR PAPELERA CENTRAL SA-----..-..

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 2s y 6e de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la
prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

Art. le

ArL 2e

PORTANTO,
1¿. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1.55I de fecha 24 de octubre de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"ARAMI", Clase 05, Expedtente N'78256/2023, solicitada a nombre de pApELERA

Art.3e
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poR I"-A, cuAL sE REVocA LA RESoLUcTótt Ns 1.552 DE FEcHA ioorocruBRE DEIII4,DICTADA poR

LA DIREcclóN op MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "ARAMI",
CI,.A.SE 03, EXPEDIENTE N" 7 826I I \OL3,SOLICNADO POR PAPELERA CENTRAL SA.-- - -.. --..

Asunción,u} J DIt 2025

de apelación interpuesto por el representante convencional de PAPELERA

Resolución Ne 1.552 de fecha 24 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de

Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha O4 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de PAPELERA

CENTRAL S.d, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1.552 de fecha 24 de

octubre de2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de PAPELERA CENTRAL SA.,
expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 01 de febrero de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucrón considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca, se ha constatado
la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1744745 Denominación ARAMIS Clase 3 Registro
4469ó2 Titular Aramis Inc., lJna Corporacion De Delaware. Comentario: Que las denominaciones son casi

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de

confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no
ha lugar a lo solicitado (...)".--------'

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) La marca solicitada ARAMI
designa un nombre propio el cual en el idioma guaranÍ significa "pedazo de cielo", característica que no
tiene Ia marca registrada ARAMIS. Esta denominación aplicada a la clase 3 para productos como hisopos de

uso cosméticos, toallitas para bebés, efc. se convierte en una marca novedosa, original y de fantasÍa, es

decir, creación de mi representada para identificar este tipo de productos ..../...La solicitud de registra de la

marca ARAMI se encuentra limitada...dicha limitación aleja aún más la posibilidad de confusión con la
marca ARAMIS (...)"- - - - - - - - -'

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

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de Ia Ley N' 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación

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

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intg.r€-s,Sq

derecho a constituir una marca. 
,¿i'"'----,-



DIRECCION NACIONAL DE

rÉ,"q PROPIEDAD
Wd rurrrEcruAr

PARAGUAY

#*\ GOBIERNO nnr I PARAGUÁI
\}P PARAGUAY I REKUAI
t;

ResoluciónN' ..:j . ,

POR I.á, CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 I.552 DE FECHA)4 DE OCTUBRE DEIO}4,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A. MARCA "ARAMI",
CTá,SE 03, EXPEDIENTE N'7826U2O23,SOLICITADO PORPAPELERA CENTRAL Sá..---.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca denominativa "ARAMI" Clase O3 y las marcas antecedentes
"ARAMIS Y ETIQUETA" Reg. N' 446962 Clase 03 y "ARAMIS Y ETIQUE"IA'Reg. N" 47nO3 Clase 03.----

Que, del cotejo ortográfico y fonético efectuado entre las denominaciones, se advierte que
comParten una secuencia de cinco letras, siendo la única diferencia la presencia de la letra final "S" en las
marcas antecedentes. No obstante, en el caso de autos, corresponde realizar igualmente un análisis
conceptual a fin de determinar el significado de las marcas analizadas. Alrespecto, las marcas antecedentes,
se encuentran compuestas de el vocablo 'ARAMIS", el cual, podrÍa hacer referencia al nombre de uno de
los personajes principales de la novela " Los Tres Mosqueteros"l de Alejandro Dumas2, o bien corresponder a
su razón social Aramis Inc., Una Corporacion De Delaware. En cambio, la marca solicitada "ARAMI"
proviene del idioma guaraní que significa "pedazo de cielo" o "cielito", siendo además una denominación
ampliamente utilizada en nuestro país como nombre femenino3. En consecuencia, dicha divergencia
conceptual refi:erza Ia diferenciación entre ambas denominaciones, en tanto transmiten ideas claramente
distintas. Estas particularidades confieren a cada signo una identidad visual propia y una percepción global
diferenciada en el marco del análisis comparativo, lo que permite descartar la existencia de riesgo de
confusión entre las marcas analizadas.-

ARAMI (solicitada), y

ARAMIS (base de rechazo)

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas"
nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad
cuando es diferente en las -ri"r, en pugna;porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de l)

marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga
un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." EI público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,
ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. ---------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el
sistema informático de la Institución, se puede advertir que PAPELERA CENTRAL SA (titular solicitante),
ya cuenta el registro de la marca 'ARAMP en la g!g!! bajo el N' 604129. Es decir, el ütular
de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar. Por lo ta
curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca qq%l

en
no

I ltttos:/lwww.abc-com.ov/nacionalcs¡2024/08¡24/los-nornbrcs-cn-gu¿rani-rras-norrrrlarcs-tc-s¡rnrrcnd¡-ran-1,,"-,,.i.,.')
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Art.le

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la

"ARAMI", Clase 03, Expediente N" 7826U2O23,

Art.3a NOTIFÍQUESE.-----------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 I.552 DE FECFIA 24DE OCTUBRE DE2O24, DICIADA POR
LA DIFECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A. MARCA "ARAMI",
CLASE 03, EXPEDIENTE N'7826112023, SOLICNADO PORPAPELERA CENTRAL SA..--.-....-

Sobre el punto, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.'4.

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

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

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

RE S UE LVE:

REVOCAR la Resolución N" 1.552 de fecha 24 de octubre de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

solicitud de registro de la marca

nteflná
ed lrdu¡irial

¡ "DERECHo DE MARCAS" -.lorge otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -

de PAPELERA
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Resolución N"_
poR L-A CUAL SE REVOCA t¿, RESOLUCIÓN N' 897 DE FECHA 03 DE JULIO DE2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'ATTACKER",
CLASE 3I, EXPEDIENTE NO 3997212023, SOLICITADA POR SOMAX AGRO SA---...-..-

Asunción,23DIü2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SOMAX

AGRO S.A., contra la Resolución N' 897 de fecha 03 de julio de2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 03 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de SOMAXAGRO S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 897 de fecha 03 de julio de 2024, dictada por
la Dirección de Marcas.-

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

interpuesto

Que, en fecha 06 de junio de 2025, el representante convencional de SOMAX AGRO S.A expresó

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

lI de junio de2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que habiéndose realizado 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 no pueden constituir marcas: .../... Art. 2 Inc e) )os que consistan enteramente en un

signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio., La denominación se

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

consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".'------'

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) De ser asi señora Directora,
entonces nunca debió concederse la marca AGRESOR en clases I y 5 registros 43ó119/436120. Estas marcas

registradas son consideradas como antecedentes en las solicitudes de mi mandante con la misma

denominación ATTACKER en clases I y 5, por lo que se puede demostrar a todas luces el sin sentido en el
análisis realizado no solo en la clase 3l sino en clases I y 5. ".------

Que, corresponde a esta Dirección 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 por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para di

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

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de
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Resolución,mrü§ 4
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUCIóN N" 897 DE FECHA 03 DE JULIo DEzoz4, DICTADA poR LA
OMECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'ATTACKER",
CLASE 3I, EXPEDIENTE N" 3997212023, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A...-..----.

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 "ATTACKER" 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 marca solicitante pretende obtener cobertura para todos los pro&ctos comprendidos en la
clase 31, la cual comprende principalmente los productos de la tierra y del mar que no hayan sido
procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, asÍ como los alimentos para animalesr.
En ese sentido, la denominación solicitada "ATTACKER" es un vocablo inglés que se traduce al español
como "agresor". En este contexto, la denominación no constituye claramente la designación necesaria,
usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.------

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY'2 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 gue se aplicaría el signo. LIn
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
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 aptitud distintiva al signo. (...)".---------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasia. 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 registrase una designación descriptiva". R
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas defi
objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese objt

&pasination=no&version:20250 I 0 I
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), l)irettriccs poru el cxunen rlc m¿utus cn Parutguu¡,, p
httr¡s: riwwrv.dinaDi. uov.Dv, l)ortal/v3/nrooicdad-industrial/n¡arcas/di rcctriccs
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4
poR LÁ. cuAL sE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'897 DE FECHA 03 DE JULIO DE2024, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATTACKER',
CI-A,SE 3I, EXPEDIENTE No 3997212023, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A.----------

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 General considera que es un srgno 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 INDUSTR1AL

RES UELVE

Art. le REVOCAR la Resolución N" 897 del O3 de julio de 2024 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de

"ATTACKER", clase 3I, Expediente N' 3997212023, solicitada

Art.3e NOTIFÍQUESE. ----------

registro de la marca
a nombre de SOMAX



OIRECCIÓN NACIONAL DE

#*\ PROPIEDAD
\d INTELECTUAL

PARAGUAY

W,\ GOBIERNOonl. I PARAGUÁI
Wd PARAGUAY I NgrUÁI
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poR LA cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUctóN Ne r8l5 DE FEcHA z3DEocruBRE DEzoz3,DIgtADA poR
IA DIREcctóN or MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "HB4 y
ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE No 50t5312022, SOLICITADO pOR BCS HOLDING INC.---------

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional BCS HOLDING INC.,
contra la Resolución Ns l8l5 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de BCS HOLDING INC.
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne l8I5 de fecha 23 de octubre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de marzo de 2024, el representante convencional de BCS HOLDING INC. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
14 de marzo de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada maÍca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "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."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Debemos resaltar que la
denominación pretendida por mi comitente no es una marca descripüva o genérica, puesto que la misma se

constituye en un nombre de fantasia, siendo una marca que el grupo Bioceres le confiere al trigo
genéticamente modificado. De esta manera, la denominación "HB4" carece de un significado por si mismo
al ser un producto de la creación de mi titular, por lo cual bajo ningún sentido puede ser considerada como
genérica o descriptiva. Mi mandante, la firma BCS HOLDING INC. es una empresa reconocida a nivel
mundial, siendo legitima titular de la marca "H84" de manera internacional, contando con múltiples
registros a su nombre. Por su parte, el Grupo Bioceres, directamente relacionado, también se constituye
como una empresa reconocida dentro del rubro, por lo que acompaño al presente escrito impresiones de la
página web con las que se vislumbra todo lo argumentado precedentemente .../...mi representada es la
única y legÍtima titular de la marca "H84" y etiqueta, contando con varios registros concedidos a su nombre
a nivel internacional, tanto en us pais de origen Estados Unidos de América, como ser Argenüna, Uruguay,
India, Brasil, Bolivia, Australia, entre otros (...)"----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la
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poR I-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ns ISrs DE FEcHA 23 DE ocruBRE DE 2023, DICTADA poR
T.A DIRECCTÓN OE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N' 50153/2022, SOLICITADO pOR BCS HOLDING INC.---------

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 constiturr una marca.

En primer lugar, corresponde señalar que la solicitud pretende la protección de servicios
comprendidos en la CIaSg-1$, rdentificados como "servicios de agricultura". En ese contexto, la
denominación solicitada "HB4 Y ETIQUETA:' se encuentra conformada por una combinación alfanumérica
integrada por dos letras y un número que, considerada en su conjunto, remite de manera directa a una
tecnologÍa genética conocida en el ámbito agrÍcola como "H84", desarrollada por el Grupo Bioceres en
conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad
Nacional del Litoral (UNL)'. Dicha tecnologÍa es asociada al desarrollo de cultivos, en particular del trigo y
de la soja, destinados a mejorar la tolerancia a condiciones ambientales adversas y a incrementar la
productividad agrÍcola2

Que, la denominación no se presenta como una creación arbitraria o de fantasÍa, tal como sostiene el
apelante, sino que posee un significado concreto y reconocrble dentro del sector agrÍcola. En
consecuencia, la denominación carece de distintividad inherente, ya que describe o alude directamente a

una cualidad, caracterÍstica o tipo de tecnologÍa vinculada con los servicios agrÍcolas cuya protección se

solicita. Por consiguiente, el público consumidor no percibirá la denominación solicitada como un
indicador de origen empresarial, sino como una referencia meramente descripüva de la naturaleza o
modalidad de los servicios ofrecidos, lo que impide que el signo cumpla eficazmente la función distinttva
propia de la marca en el mercado.-----------

Que el recurrente, en su escrito de expresión de agravios, sostiene que BCS HOLDING INC. sería la
legÍtima titular de la marca a nivel internacional; sin embargo, no obran en autos constancias documentales
idóneas que permitan acreditar de manera fehaciente la existencia de un vínculo jurÍdico, societario,
contractual o de cualquier otra naturaleza entre la titular registral de la marca solicitante, BCS HOLDING
INC., y el denominado "Grupo Bioceres", En tal sentido, Ias meras manifestaciones efectuadas por la
apelante, asÍ como las impresiones de páginas web acompañadas con la expresión de agravios, resultan
insuficientes por sí solas para tener por acreditada la titularidad marcaria invocada, la exclusividad alegada,
ni la relación jurÍdica afirmada entre las sociedades mencionadas.-----------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY'q señalan cuanto
sigue: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las
caracterÍsticas de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podrÍa
registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin
introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por
ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrÍan considerarse descriptivas y no serían
registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la
exhibición y alquiler de pelÍculas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra ex,

r htt¡:s://es, wikipedia.org/wikirBioceres#TecnoloqozoC'-]7oA Dl_['lB4
2 hu!s:r/cs.wikipedia.orglwikirTriqo-H84
I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices portt el cxumen de man:as en Paraguay, pp. I
htt¡rs:rwww.dinapi. uov.nvluonal/v3/orooicdad-industrial/nrarcas//dircctr¡ccs
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I8I5 DE FECHA 23DE OCTUBRE DEaO¿3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE I.A. MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 50153/2022, SOLICITADO POR BCS HOLDING INC.---------

de las películas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos,

servicios de reparación de automóviles y reparación de vehÍculos, explotación de una red de
comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáücos para la determinación de
vehiculos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador;.../..."LiNEA
VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio
ambiente...,/.,...Por ejemplo, una marca compuesta por la letra 'C' para "jugos de frutas" careceria de
carácter distintivo, ya que dicha letra se utiliza habitualmente para designar la "vitamina C" en los alimentos.
El público pertinente no percibiría la letra'C' como un signo que distingue la procedencia empresarial del
producto, sino que entenderÍa que dicha letra describe el contenido de vitamina 'C' del
producto. (... ) ". - - - - - - - - - -

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de

manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: ¿cuál seña la capacidad üsünüva de la presente marca soücitada para su registo?, más aún
teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la

calidad de los servicios ofrecidos.--

Que, la marca solicitada incurre en una descripción directa y objetiva de los servicios comprendidos
en la clase 44. satisfaciendo asi los criterios doctrinarios y jurisprudenciales para ser calificada como una
marca meramente descriptiva. Por tanto, se encuentra incursa en las prohibiciones e irregistrabilidad
previstas en el inciso e) del artículo 2 de la normativa aplicable, motivo por el cual no puede considerarse
una marca evocativa ni sugestiva que permita su acceso al registro.

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "Exl'sfe 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 caracterisücas. A veces, más que una idea, se

trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes,

etcétera. I a 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 evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que
se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
desipnación descriotiva."a. El subravado es nuestro.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de regrstrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) del Art. 2 y concordantes de

1294198 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no
condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resoluclón recurrida. ----.

o "DERECHo DE MARCAS" - lorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot. 2017 - Pag.76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMALARESOLUCIÓN N9 I8I5 DE FECHA23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADAPOR
Iá. DIRECCIÓT{ PE N/IARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 50153/2022, SOLICITADO pOR BCS HOLDING INC.---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" l8l5 de fecha 23 de octubre de ?O23 dictada por la
Dirección de Marcas.

E#I§8JIB8+BO'
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Art.3s

ORDENAR el archrvo de la solicitud de registro
clase 44, Expediente N" 50153/2022, solicitada a ndmbre de

"HB4 Y mQUETA",
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1814 DE FECHA L3DEOCTUBRE DE}OI3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.¿. MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N' 5013812022, SOLICITADO POR BCS HOLDING INC.----

cl': t., , :','l
Asunción, I ü :'ru

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional BCS HOLDING INC.,

contra la Resolución Ns I8l4 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----'-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de enero de 2O24 se presenta el representante convencional de BCS HOLDING INC.

e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne l8l4 de fecha 23 de octubre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 05 de marzo de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 08 de marzo de 2024, el representante convencional de BCS HOLDING INC. expresó

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

14 de marzo de2024.

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 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."
.../...en consecuencia no ha lugar a lo solicitado.»--------'----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Debemos resaltar que la
denominación pretendida por mi comitente no es una marca descripüva o genérica, puesto que la misma se

constituye en un nombre de fantasía, siendo una marca que el grupo Bioceres le confrere al trigo
genéticamente modificado. De esta manera, la denominación "HB4" carece de un signifrcado por sí mismo
al ser un producto de la creación de mi titular, por lo cual bajo ningún sentido puede ser considerada como
genérica o descriptiva. Mi mandante, la frrma BCS HOLDING 1NC. es una empresa reconocida a nivel
mundial, siendo legítima titular de la marca "H84" de manera internacional, contando con múltiples
registros a su nombre. Por su parte, el Grupo Bioceres, directamente relacionado, también se constituye
como una empresa reconocida dentro del rubro, por lo que acompaño al presente escrito impresiones de la

página web con las que se vislumbra todo lo argumentado precedentemente .../...mi representada es la

única y legÍtima titular de la marca "H84" y etiqueta, contando con varios registros concedidos a su nombre
a nivel internacional, tanto en us paÍs de origen Estados Unidos de América, como serArgentina, Uruguay,

India, Brasil, Bolivia, Australia, entre otros ( )"'----'-

:dzd lrdusiflxl
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Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I8I4 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
tá. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N" 5Ot3812O22, SOLICITADO pORBCS HOLDING INC.---------

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 la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

En primer lugar, corresponde señalar que la solicitud pretende la protección de prcdudas
comprendidos en la daSgslespecíficamente de: "semillas, comprendidos en la clase il".Enese contexto, la
denominación solicitada "HB4 Y ETIQUEIA" se encuentra conformada por una combinación alfanumérica
integrada por dos letras y un número que, considerada en su conjunto, remite de manera directa a una
tecnología genética conocida en el ámbito agrícola como "H84", desarrollada por el Grupo Bioceres en
conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad
Nacional del Litoral (UNL)'. Dicha tecnología es asociada al desarrollo de cultivos, en parücular del trigo y
de la soja, destinados a mejorar la tolerancia a condiciones amblentales adversas y a incrementar la
productividad agrícola2

Que, la denominación no se presenta como una creación arbitraria o de fantasía, tal como sostiene el
apelante, sino que posee un significado concreto y reconocible dentro del sector agrÍcola. En
consecuencia, la denominación carece de distintividad inherente, ya que describe o alude directamente a
una cualidad, caracteristica o tipo de tecnologÍa vinculada con los productos cuya protección se solicita.
Por consiguiente, el público consumidor no percibirá la denominación solicitada como un indicador de
origen empresarial, sino como una referencia meramente descriptiva de la naturaleza o cualidad de los
productos ofrecidos, lo que impide que el signo cumpla eficazmente la función distintiva propia de la marca
en el mercado.-----------

Que el recurrente, en su escrito de expresión de agravios, sostiene que BCS HOLDING INC. serÍa la
legÍtima titular de la marca a nivel internacional; sin embargo, no obran en autos constancias documentales
idóneas que permitan acreditar de manera fehaciente la existencia de un vínculo jurÍdico, societario,
contractual o de cualquier otra naturaleza entre la titular registral de la marca solicitante, BCS HOLDING
INC., y el denominado "Grupo Bioceres". En tal sentido, las meras manifestaciones efectuadas por la
apelante, asÍ como las impresiones de páginas web acompañadas con la expresión de agravios, resultan
insuficientes por sÍ solas para tener por acreditada Ia titularidad marcaria invocada, la exclusividad alegada,
ni la relación jurídica afirmada entre las sociedades mencionadas.-----------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY'8 señalan cuanto
sigue: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las
caracteristicas de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría
registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin
introducir ninguna variación inusual daria lugar a un signo igualmente descriptivo no
eiemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrían considerarse descriptivas y
registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisió4 lq
exhibición y alquiler de peliculas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explotacióni
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I8I4 DE FECHA 23DE OCTUBRE DEaO¿3,DICTADA POR
1A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE No 5Or3812O22, SOLICITADO PORBCS HOLDING INC.---------

de las películas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos,

servicios de reparación de automóviles y reparación de vehículos, explotación de una red de
comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de
vehiculos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador;.../..."LÍNEA

VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio
ambiente...../......Por ejemplo, una marca compuesta por la letra 'C' para "jugos de frutas" careceria de

carácter distintivo, ya que dicha letra se utiliza habitualmente para designar la "vitamina C" en los alimentos.
El público pertinente no percibiría la letra'C'como un signo que distingue la procedencia empresarial de)

producto, sino que entenderÍa que dicha letra describe el contenido de vitamina 'C' del
producto. (...) ". - - - - - - - - - -

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de

manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: ¿cuál serÍa Ia capacidad üsünüva de la presente marca solicitada para su registo?, más aún

teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la

calidad de los productos ofrecidos.--

Que, la marca solicitada incurre en una descripción directa y objetiva de los productos comprendidos
en la clasg3l satisfaciendo asÍ los criterios doctrinarios y jurisprudenciales para ser calificada como una

marca meramente descriptiva. Por tanto, se encuentra incursa en las prohibiciones e irregistrabilidad
previstas en el inciso e) del artÍculo 2 de la normativa aplicable, motivo por el cual no puede considerarse

una marca evocativa ni sugestiva que permita su acceso al registro.

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "Ex¡ste una linea 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 caracteristicas. 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 caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,

etcétera. I a diferencia está en que la designación descripüva es la necesaria o usualpara 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 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 registrase una

desipnación descriotiva."a. El subravado es nuestro.

-

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) del Art. 2 y concordan NO

1294198 de Marcas, ésta Drrección General arriba a la conclusión de que no es viable
condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -------------------

1 "DERECHo DE MARCAS" - Jorge otamendi. g'Ed.. CABA. Abeledo Perrot, 2017 - Pag.16
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1814 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICIADA POR
I..A DIRECCTÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENIE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.á. MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE No 5Ot3812O22, SOLICITADO pOR BCS HOLDING INC.---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE I-A PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArLle CONFIRMAR la Resolución N' I8l4 de fecha 23 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e

4ft.39

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HB4 Y ffiQUETA",
clase 31, Expediente N'50138/2022, solicitada a
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ns 1816 DE FECHA z3DEocruBRE DEzoz3,DIcrADA poR
LA DIREcCTÓN pT MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 50158/2022, SOLICmADO PORBCS HOLDING INC.---------

Asunción¿ J oic lu2i

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional BCS HOLDING INC.,

contra la Resolución Ns 1816 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de BCS HOLDING INC.

e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1816 de fecha 23 de octubre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de marzo de 2024, el representante convencional de BCS HOLDING [NC. expresó

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

14 de marzo de2024.

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 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."
.../...8n consecuencia no ha lugar a lo solicitado.D----------"'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Debemos resaltar que la
denominación pretendida por mi comitente no es una marca descriptiva o genérica, puesto que la misma se

constituye en un nombre de fantasia, siendo una marca que el grupo Bioceres le confrere al trigo
genéticamente modificado. De esta manera, la denominación "HB4" carece de un significado por si mismo
al ser un producto de la creación de mi titular, por lo cual bajo ningún sentido puede ser considerada como

genérica o descriptiva. Mi mandante, la firma BCS HOLDING INC. es una empresa reconocida a nivel
mundial, siendo legítima titular de la marca "H84" de manera internacional, contando con múltiples
registros a su nombre. Por su parte, el Grupo Bioceres, directamente relacionado, también se constituye
como una empresa reconocida dentro del rubro, por lo que acompaño al presente escrito impresiones de la

página web con las que se uislumbra todo lo argumentado precedentemente .../...mi representada es la

única y legitima titular de la marca "HB4" y etiqueta, contando con varios registros concedidos a su nombre
a nivel intemacional, tanto en us pais de origen Estados Unidos de América, como ser Argentina, Uruguay,

India, Brasil, Bolivia, Australia, entre otros (...)"---"----- ---"'---'-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia
interpuesto --'--7
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1816 DE FECHA ),o,ocTUBRE DE(I5s,DICTADA PoR
LA DIRECCTÓN OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 50158/2022, SOLICITADO pORBCS HOLDING INC.---------

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.

En primer lugar, corresponde señalar que la solicitud pretende la protección de plgduslas
comprendidos en la clase 05 especificamente de: "Fungicidas, herbicidas". En ese contexto, la
denominación solicitada "HB4 Y ffiQUETA" se encuentra conformada por una combinación alfanumérica
integrada por dos letras y un número que, considerada en su conjunto, remite de manera directa a una
tecnología genética conocida en el ámbito agrÍcola como "H84", desamollada por el Grupo Bioceres en
conjunto con el Consejo Nacional de lnvestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad
Nacional del Litoral (UNL)'. Dicha tecnología es asociada al desarrollo de cultivos, en particular del trigo y
de la soja, destinados a mejorar la tolerancia a condiciones ambientales adversas y a incrementar la
productividad agrícola2

Que, la denominación no se presenta como una creación arbitraria o de fantasia, tal como sostiene el
apelante, sino que posee un significado concreto y reconocible dentro del sector agrícola. En
consecuencia, la denominación carece de distintividad inherente, ya que describe o alude directamente a

una cualidad, caracterÍstica o tipo de tecnologÍa vinculada con los productos cuya protección se solicita.
Por consiguiente, el público consumidor no percibirá la denominación solicitada como un indicador de
origen empresarial, sino como una referencia meramente descripüva de la naturaleza o cualidad de los
productos ofrecidos, lo que impide que el signo cumpla eficazmente 1a función distintiva propia de la marca
en el mercado.-----------

Que el recurrente, en su escrito de expresión de agravios, sostiene que BCS HOLDING INC. sería Ia
legÍtima titular de la marca a nivel internacional; sin embargo, no obran en autos constancias documentales
idóneas que permitan acreditar de manera fehaciente la existencia de un vínculo jurídico, societario,
contractual o de cualquier otra naturaleza entre la titular registral de la marca solicitante, BCS HOLDING
INC., y el denominado "Grupo Bioceres". En tal sentldo, Ias meras manifestaciones efectuadas por la
apelante, asÍ como las impresiones de páginas web acompañadas con la expresión de agravios, resultan
insuficientes por sÍ solas para tener por acreditada la titularidad marcaria invocada, la exclusividad alegada,
ni la relación jurÍdica afirmada entre las sociedades mencionadas.-----------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY'8 señalan cuanto
sigue: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las
características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podria
registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos srh
introducir ninguna variación inusual daria lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por
ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrían considerarse descriptivas y no serian
registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión,
exhibición y alquiler de pelÍculas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra

rhttps://es.wikinedia.or{¡/wiki/Bioceres#Tecnolosol,C3%oAD¿r_HB4 :
: https: ,es.u ikincrliu.org/wiki Trieo HB4 

1r Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Diractriccs puru el exumen de m¿ut:us en Paruguy,fi],|

.J 1":'

https:irrvwrv.dirrapi. qov.ovi ponal/vJ/oropicdad-industrial/ntarcas/di rcclriccs
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1816 DE FECHA ZI;NOCTUBRE DEIOL3,DICTADA POR
LA DIREccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 50158/2022, SOLICITADO POR BCS HOLDING INC.----

de las pelÍculas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos,

servicios de reparación de automóviles y reparación de vehículos, explotación de una red de

comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de

vehículos; ZÍNU COSMÉTICA" para productos cosméücos y preparaciones de tocador;.../..."LÍNEA

VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofra a programa de cuidado del medio
ambiente,.../,.,Por ejemplo, una marca compuesta por la letra 'C' para "jugos de frutas" careceria de

carácter distintivo, ya que dicha letra se utiliza habitualmente para designar la "vitamina C" en los alimentos.

El público pertinente no percibiría la letra'C' como un signo que distingue la procedencia empresarial del
producto, sino que entendería que dicha letra describe el contenido de vitamina 'C' del

producto. (... ) ".' - - - - - - - - -

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de

manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental

cuestionarnos: ¿cuá) sería la capacidad disünüva de la presente marca solicitada píra su registo?, más aún

teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos

innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,

acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la

calidad de los productos ofrecidos.--

Que, la marca solicitada incurre en una descripción directa y objetiva de los productos comprendidos
en la glase..lQl satisfaciendo asÍ los criterios doctrinarios y jurisprudenciales para ser calificada como una

marca meramente descriptiva. Por tanto, se encuentra incursa en las prohibiciones e irregistrabilidad
previstas en el inciso e) del artículo 2 de la normativa aplicable, motivo por el cual no puede considerarse

una marca evocativa ni sugestiva que permita su acceso al registro.

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "Exrsfe una línea divisoria tenue entre los signos

evocativos 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 características, funciones, destino, origen, calidad, componentes,

etcétera. I a 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
srado. de fantasia. H 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 registrase una

designación descriptiva."a. El subrayado es nuestro.

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) del 1'rr. 2 y la Lev N"

1294198 de Marcas, ésta Dtrección General arriba a la conclusión de que no es en esas

condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -'-----'----

É-

' "DERECHO DE MARCAS' - rorge otamendi. 9' Ed.. CABA. Abeledo Perrot, 2017 - Pag.76.
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POR I,A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N9 I8Ió DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
I.A DIRECCTÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.¿. MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N'50158/2022, SOLICITADO pORBCS HOLDING INC.---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. le CONFIRMAR la Resolución No lgt6 de fecha 23 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e

Art.3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HB4 Y meuE"rA",
clase 05, Expediente N'50158/2022, solicitada a ngmbredpcs HOLDII,IG INC.-------

a Gener
nerel dt ProPitdad

dr ?ropredld



DIRECCIóN NACIONAL OE

,É*h PRoPTEDAD
\+F INTELECTUAL

PARAGUAY

,( \ GOBIERNO nrr I PARAGUÁI
\+P PARAGUAY I REKUAT

Resolución No_

POR Lq. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1813 DE FECHA L3DEOCTUBRE DE}OI3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A, MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 50155/2022, SOLICITADO pOR BCS HOLDING INC.----

Asunción, 231'; ¿i'l5

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional BCS HOLDING INC.,
contra la Resolución Ns 1813 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por Ia Dirección de Marcas, y; -----------

RE SULTA:

Que, en fecha 17 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de BCS HOLDING INC.
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1813 de fecha 23 de octubre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 05 de marzo de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de marzo de 2A24, el representante convencional de BCS HOLDING INC. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
14 de marzo de2024.

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 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."
.../...Pn consecuencia no ha lugar a lo solicitado.»-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Debemos resaltar que la
denominación pretendida por mi comitente no es una marca descriptiva o genérica, puesto que la misma se
constituye en un nombre de fantasía, sienda una marca que el grupo Bioceres le confiere al trigo
genéticamente modificado. De esta manera, la denominación "HB4" carece de un significado por si mismo
al ser un producto de la creación de mi titular, por lo cual bajo ningún sentido puede ser considerada como
genérica o descriptiva. Mi mandante, la firma BCS HOLDING INC. es una empresa reconocida a nivel
mundial, siendo legÍtima titular de la marca "H84" de manera internacional, contando con múltiples
registros a su nombre. Por su parte, el Grupo Bioceres, directamente relacionado, también se constituye
como una empresa reconocida dentro del rubro, por lo que acompaño al presente escrito impresiones de la
página web con las que se vislumbra todo lo argumentado precedentemente .../...mi representada es la
única y legÍtima titular de la marca "H84" y etiqueta, contando con varios registros concedidos a su nombre
a nivel internacional, tanto en us país de origen Estados Unidos de América, como ser Argentina, Uruguay,
India, Brasil, Bolivia, Australia, entre otros ( )"------ ---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la

I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS I8I3 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
Tá, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE TA MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 50155/2022, SOLICITADO PORBCS HOLDING INC.---------

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.

En primer lugar, corresponde señalar que la solicitud pretende la protección de p¡aduetas
comprendidos en la SlaSg-QlespecÍficamente de: "Fertilizantes, coadyuvantes, inoculantes". En ese

contexto, la denominación solicitada "HB4 Y ETIQUETA' se encuentra conformada por una combinación
alfanumérica integrada por dos letras y un número que, considerada en su conjunto, remite de manera
directa a una tecnologÍa genética conocida en el ámbito agrÍcola como "H84", desarrollada por el Grupo
Bioceres en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones CientÍficas y Técnicas (CONICET) y la
Universidad Nacional del Litoral (UNL)'. Dicha tecnologÍa es asociada al desarrollo de cultivos, en particular
del trigo y de la soja, destinados a mejorar la tolerancia a condiciones ambientales adversas y a incrementar
la productividad agrÍcola2.--------- --

Que, la denominación no se presenta como una creación arbitraria o de fantasía, tal como sostiene el
apelante, sino que posee un significado concreto y reconocible dentro del sector agrícola. En
consecuencia, la denominación carece de distintividad inherente, ya que describe o alude directamente a

una cualidad, caracteristica o tipo de tecnologÍa vinculada con los productos cuya protección se solicita.
Por consiguiente, el público consumidor no percibirá la denominación solicitada como un indicador de
origen empresarial, sino como una referencia meramente descriptiva de la naturaleza o cualidad de los
productos ofrecidos, lo que impide que el signo cumpla eficazmente la función distintiva propia de la marca
en el mercado.-----------

Que el recurrente, en su escrito de expresión de agravios, sostiene que BCS HOLDING INC. sería la
legÍtima titular de Ia marca a nivel internacional; sin embargo, no obran en autos constancias documentales
idóneas que permitan acreditar de manera fehaciente la existencia de un vínculo jurídico, societario,
contractual o de cualquier otra naturaleza entre la titular registral de la marca solicitante, BCS HOLDING
INC., y el denominado "Grupo Bioceres". En tal sentido, las meras manifestaciones efectuadas por la
apelante, asÍ como las impresiones de páginas web acompañadas con la expresión de agravios, resultan
insuficientes por sÍ solas para tener por acreditada la titularidad marcaria invocada, la exclusividad alegada,
ni la relación jurídica afirmada entre las sociedades mencionadas.-----------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY8 señalan cuanto
sigue: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las

características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podrÍa
registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin
introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por
ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrÍan considerarse descriptivas y no serÍan
registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la
exhibición y alquiler de películas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explot,

' httr¡s:/es.wikipedia.org/wikiiBioccrcs#Tccnologs/oC3'/oADr tlB4
r httlrs:'/cs.u ikinedia.org/wikirTrigo-il84
r Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Dircctrices pur¿, el cxtmen dc man:us en Paruguuy, pp. I
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I8I3 DE FECHA ¿3DEOCTUBRE DEaOL3,DICTADA POR
Iá, DIRECCTÓN Og MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE t¿. MARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N' 50155/2022, SOLICITADO POR BCS HOLDING INC.----

de las películas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos,

servicios de reparación de automóviles y reparación de vehiculos, explotación de una red de
comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de
vehículos; "LíNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador;.../..."LiNel
VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio
ambiente...../......Por ejemplo, una marca compuesta por la letra 'C' para "jugos de frutas" carecería de

carácter distintivo, ya que dicha letra se utiliza habitualmente para designar la "vitamina C" en los alimentos.

El público pertinente no percibirÍa la letra 'C'como un signo que distingue la procedencia empresarial del
producto, sino que entenderia que dicha letra describe el contenido de vitamina 'C' del
prod ucto. (...)". --- - - - -- --

Que, una marca debe servir como un signo distintrvo que permita a los consumidores identificar de

manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registo?, más aún

teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que Ies permitan destacarse de otros competidores comerciales,

acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la

calidad de los productos ofrecidos.--

Que, la marca solicitada incurre en una descripción directa y objetiva de los productos comprendidos
en Ia clase 01. satisfaciendo así los criterios doctrinarios y jurisprudenciales para ser calificada como una

marca meramente descriptiva. Por tanto, se encuentra incursa en las prohibiciones e irregistrabilidad
previstas en el inciso e) del artÍculo 2 de la normativa aplicable, motivo por el cual no puede considerarse

una marca evocativa ni sugestiva que permita su acceso al registro.

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "Exrsfe una linea divisoria tenue entre los signos

evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el
producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se

trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes,

etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se

describe. I a evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará. en menor o mEvor
gradp.-dúüdsia. N concederse una marca evocativa no se quita deldominio público ninguna palabra que

se use para describir caracterÍstica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una

desipnación descriotiva."a. El subrayado es nuestro.

-

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

lz94l98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su

condrciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrid?. --------;

t 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. 9" Ed.. CABA. Abeledo Perrot,2017 - Pag.7ó.



POR I.A CUAL SE CONFIRMA I¿. RESOLUCIÓN N9 I8I3 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEhOI3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á.IVÍARCA "HB4 Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N' 50155/2022, SOLICITADO pOR BCS HOLDING INC.---------

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

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución No t8I3 de fecha 23 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

DrREccróN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Art.2e

Art.3e

Reso'ución ". 
üq ?iñ'iHgiil 

I ffiY'9xf ',

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HB4 Y ffiQUETA",
clase 01, Expediente N" 50155/2022, solicitada a nopgp(-@Bd§IOLDIiGIN§..-------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N9 2.923DE FECHA 27 DE SETIEMBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"HARDTECH Y ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N" 7675812016, SOLICITADO POR GV3 SA.----

Asunción,f j ilii 'ii:'ti

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GV3 S.A, contra la

Resolución Ne 2.923 de fecha 27 de setiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de GV3 SA e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 2.923 de fecha 27 de setiembre de 2017,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 15 de febrero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha22 de marzo de 2019, el representante convencional de GV3 SA expresó agravios. Esta

Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de
julio de 2019. -------

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 "ARTECH",

registrada con el número 389445 en fecha 3 de Diciembre de 2013 a favor de AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO,

Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica, 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:"(...) si bien contienen letras en

común, la marca de mi mandante posee una etiqueta caracterÍstica que la hace inconfundible con la marca

citada como antecedente, razón fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que la

pronunciación es totalmente distinta de modo que no existiendo identidad en la denominación, la
pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna. En lo referente al aspecto visual, la marca de

mi mandante se percibe diferente a la marca base de objeción por las mismas razones que en el plano
fonético.../...que la marca base de rechazo ARTECH con registro N" j89445 ya coexiste pacíficamente con la

marca HARDTECH registrada por mi mandante bajo N' 459953 y N'460280 en clases relacionadas j7 y
42(...)".------

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

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

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerarlau)
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan váli

derecho a constituir una marca.
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Resolución No {_,,}

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 2.923DEFECHA27 PP SETETT¡SRE DE 2017, DICTADAPOR
I.A DIRECCIÓN O¡ MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"HARDTECHYffiQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE No 76758|2OI6,SOLICITADO PORGV3 SA.----------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia admrnistrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "HARDTECH Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca base de rechazo
"ARTECH " Clase 09.-----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro 'HARDTECH Y
ETIQUETA y la marca antecedente "ARTECH ", se advierte que ambas denominaciones comparten, en el
mismo orden,la mayorÍa de las letras que las conforman, siendo la única diferencia gráfica la presencia de la
letra inicial "H" en el vocablo principal de la marca solicitada. No obstante, en el caso de autos corresponde
asimismo realizar un análisis semántico o conceptual, a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen
un significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, cabe
señalar que Ia denominación "FIARDTECH" se encuentra compuesta por dos vocablos de origen inglés,
"HARD'r que traducido al español, según el contexto, significa duro, dificil o intenso y "TECll'¿ forma
abreviada de la palabra inglesa "technical'B cuyo significado es "técnico"o "tecnológico".En conjunto, la
expresión puede entenderse como "tecn ología dura'a concepto referido a la aplicación de la ingenierÍa y la
ciencia que combina hardware y software para la resolución de problemas en industrias específicass. Por su
parte, la marca base de rechazo "ARTECH" considerada en su conjunto, carece de un significado conceptual
propio en el idioma español, tratándose de una denominación de fantasÍa derivada de la unión de los
vocablos "ART" (arte6) y "TECH" (tecnologÍa), lo que remite a la idea de "arte y tecnologÍa" o 'tecnologÍa del
arte". En consecuencia, ambas marcas presentan un contenido conceptual distinto y claramente
discernible para el público consumidor, circunstancra que contribuye a su diferenciación.-----

HARDTECH (solicitada), y

ARTECH (marca base de rechazo)

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sÍ sola, no es suficiente para generar confusión, pues, en
su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo
que permitiría su diferenciación en el mercado

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una
etiqueta que conforma a la solicitud. En el presente caso, se observa que la marca solicitada i
etiqueta consistente en un logotipo de forma rectangular, en el cual se

I htros://dictionary.canrbridqe.orq/es/diccionario/iuqles-esoanol/hard
I https://dictiona¡J.cambridge.orq/es/diccionario/ingles-espanol/tech
I httns://dictionary.cal¡bridge.org/es/drccionario/inqles-esoanol/technical
{ https://cs.wi k rpcrla.org/wi k i¡Tccnologo'u(l J guA DaJ:rolunda
5
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 2.923DEFECHA 27 DE SETIEMBRE DE 2017, DICTADA POR
t.A. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"HARDTECH Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N'7675812016, SOLICITADO POR GV3 S.A.----

de computador de color celeste, que contrasta con un fondo de color azul oscuro y de borde celeste,

acompañado lateralmente por la denominación escrita en una tipografia sobria de color blanco. Por el

contrario, la marca antecedente carece de elementos gráficos, tratándose de una marca estrictamente
denominativa. En consecuencia, la marca solicitada incorpora elementos gráficos y de fantasía adicionales

que refuerzan su capacidad distintiva. Por tanto, al comparar en su conjunto con la marca base de rechazo,

son diferentes, disÍmiles, onginales y distintivas una de Ia otra, en todos los planos de comparación. ----------

marca solicitada marcabase rechazo

"denominativa"

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca "HARDTECH Y ETIQUETA", bajo el N"460280, en la

clase 42 y el registro N' 459953 en Ia clase 37 del nomenclador internacional. Es decir, el ührlar de la
solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, por io que la

solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le
pertenece.-

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la

coexistencia anterior de las marcas en pugna. (Jna coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas

registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es /a mejor prueba de la

inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.ú. ------'

Que, entre la marca antecedente y la marca solicrtada no existe similitud suficiente ni mucho menos

de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su

conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación,

pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, 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, habiéndose realizado el

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

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse ins
de Ias prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la
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Resorución[# I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN NS 2.q¿3DEFECHA 27 DE SETIEMBRE DE 2017, DICTADA POR
I.¿, DIRECCIÓN OT MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A N4ARCA
"FIARD'TECH Y ffiQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N' 7675812O16,SOLICITADO POR GV3 SA.----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

ArL ls REVOCAR la Resolución N" 2.923 de fecha 27 de setiembre de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"HARDTECH Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente No 76758l21l6,solicitada a nombre

Arr.3e NOTIFÍQUESE.----------
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Resolución."-#$ ffi $.v
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 954D8 FECHA 30 DE ABRIL DEaO¿S,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá. MARCA "NIPRO",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 0426212017, SOLICITADO POR NIPRO CORPORATION.-------.-.

Asunción, :

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

CORPORATION, contra la Resolución N' 954 de fecha 30 de abril de 2025, dictada por la Dirección de

Marcas, y;.------------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de NIPRO

CORPORATION, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 954 de fecha 30 de abril
de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 23 de junio de2025, elrepresentante convencional de NIPRO CORPORATION., expresó
agravios. Esta Direccrón General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de junio de 2025.----

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
2017-1743017 Denominación NIPRON Clase 05 Registro 447032 Titular Comfar S.a.e.c.a. (PY), Comentario:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta al plano
visual, tenemos que las marcas en el caso que nos compete son denominativas; sin embargo, es de público
conocimiento que la marca de mi representada cuenta con una etiqueta con la cual opera dentro del rubro,
la cual es propia y alusiva, con la cual logran distinguirla dentro del mercado y el público consumidor no
caería en confusión alguna para con la marca antecedente, ya que la misma carece por completo de imagen
que la distinga. De esta manera, el aspecto visual es otro elemento diferenciador importante entre las

marcas en estudio y en base a ello expongo continuación el logo con el que opera mi principal.../...Que,la
marca "NIPRO", es no solamente el signo marcario de mi representada, la firma Nipro Corporation, sino
también forma parte esencial de su NOMBRE COMERCIAL, por lo que goza de una protección adicional por
parte de nuestra Ley de Marcas, añadiendo al hecho de ser una marca reconocida, famosa y notoria en todo
el mundo como propiedad de mi representada.../... Dicha disposición legalfaculta a mi comitente a poder
hacer extensivo su derecho en nuestro país ya que la marca en estudio, "NIPRO", cuenta con varios

registros solicitados y concedidos alrededor del mundo y de manera a ratificar lo expuesto, acompaño al
presente escrito para su referencia copia de los certificados de registro otorgados a de mi

debecomitente en el extranjero, demostrándose con ello que sin lugar a

proseguir porsus trámites de registros pertinentes (...)"--------------------,
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 954 DE FECHTJO DE ABRIL DEIOIi,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿, MARCA "NIPRO",
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 0426212017, SOLICITADO PORNIPRO CORPORANON.--...-.--.

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

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 hmitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, Ias 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
criteno 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 "NIPRO Y ETIQUETA" Clase 05 y la marca base de rechazo
"NIPRON' Clase 05. En ese sentido, efectuado el cote;o ortográfico y fonétrco entre ambas denominaciones,
se advierte que Ia marca solicitada reproduce, en el mismo orden, cinco de las seis letras que conforman la
marca base de rechazo, diferenciándose únrcamente por la presencia de la letra 'l/"final. Desde el punto de
vista fonético, ambas denominaciones presentan una pronunciación similar, como se puede apreciar a

continuación:------------

NIPRO (solicitada), y

NIPRON (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "MPRO"
pretende obtener la cobertura de todos los pfOdUctos en la clase 05, mientras que, la marca base de rechazo
"NIPRON' posee el registro N" 447032 para todos los pfoórctos de la clase 05 del nomenclador
internacional. De la comparación se colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica y
fonética entre ambas denomrnaciones, debe sumarse el hecho de que ambas marcas se encuenhan
comPartiendo la misma clase del nomenclador intemacional y buscan proteger los mismos productos . Esta
coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente Ia distintividad de la
marca solicitada.--

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6e de la Ley N' 1294198 mencionado por el A-quo,la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art.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 asoclación 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 áe confusión al inducir a confusión o asociaciOn¡{ffiññ,legistrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta,,Él:.* l3-goex§len9a+actfrea.entre

drd l¡ttle-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N' 954D8 FECHA 30 DE ABRIL DE2O25, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIPRO",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 0426212017, SOLICITADO PORNIPRO CORPORATION.-----.-.--

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

refiere a las marcas idéntrcas 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 distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es Ia regla fundamental o básica que impide esta clase de
coexistencias, no es la única"t .--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que 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 analizadas.

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de Ia marca "NIPRO"

no podrá coexistir con la marca antecedente "NIPRON", con la cual presenta más semejanzas que
diferencias

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

mismas.----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 954 de fecha 30 de abril de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art. le

Art.2e

ArL 3e

ORDENAR el archivo de la solicitud
Expediente N' 0426212017, solicitada a

NOTrFÍQUESE .-- ---- ----

, Clase 05,

' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot.2017
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ResoluciónNo 1
poR IJq, cuAL sE CoNFIRMA Lq, RESOLUCIÓN N' \.q}4DEFECHA 30 DE IUMO DEhOLT,DICTADA POR I-A,

omrcctóN DE MARcA,s, EN EL HpEDIENTE DE soI.lcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA "UNIFoRM
WORI(S', CI.A,SE 25, EXPEDIENTE N" 5'R9612OL6, SOLICNADO POR CHEF WORI(S BRANDING UID. ----------

Asunción,23Dl[2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Chef Works
Branding Ltd" contra la Resolución N' 1.924 de fecha 30 de junio de 2017, dictada por la Dirección de

Marcas, y:-----------

RE S ULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de Chef Works
Branding Ltd e inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución N" 1.924 de fecha 30 de junio de 2017,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de junio de 2018, el representante convencional de Chef Works Branding Ltü
expresó agraüos; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 06 de marzo de
20t9.--------

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 "UNIFORM", registada con el
número 307362 en fecha O5 de Febrero de 2OO8 a favor de CANALTEX SA.CJ, Comentario: Que ambas
denominaciones son idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase,

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

Que, se agraüa el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (...) En lo referente al aspecto uisual, la
marca de mi mandante se percibe diferente a la marca base de objeción por las mismas razones que en el
plano fonéüco.../...AsÍ también es importante resaltar que la marca en cuestión UNIFORM WORI(S:

traducido al español signifrca TRABAIOS UNIFORME y la marca base de rechazo UNIFORM: taducido al
español signifrca UNIFORME por ende la palabra UNIFORME es de uso común.../.."UNIFORM WORKS" es

una marca reconocida y de gran renombre en el mercado intemaciohnal, vale decir que sus productos
gozan de gran difr.tsión, de hecho mi mandante Chef Works Branding Ltd posee una reconocida e

indiscuüble tayectoria en el mercado a nivel mundial por lo cual la marca evoca indefectiblemente su
origen empresarial (...)". - - - - - - - - -

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 sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuenhan reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

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

aldo
nteflna

I,

derecho a consütuir una marca. -------------, ------
(

.,i,. \
. ... i r,rr.

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses,

! Ct lnpitCrd I¡trleru¡l
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-¡

poR tá, cuAL sE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N' t.gz4DErgCnIlO DE IUMO DE 2017, DISTADA POR I-A.

DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL H(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIFORM
WORKS" CIá,SE 25, DPEDIENTE N" 5739612OL6, SOLICMADO POR CT{EF WORI(S BRANDING LID. ----......

En ese senüdo, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "UNIFORM" y la
solicitud de regis[o de la marca "UNIFORM WORI(S', se adüerte que el único elemento de la
denominación registrada es el término "UNIFORM', el cual posee una estructura idéntica al elemento
predominante e inicial de la marca solicitada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica
y fonéüca entre las denominaciones mencionadas:----

"UNIFORM" (marca base de rechazo), y
"UNIFORMWORKS' (marcasolicitante)

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 fonéüca, tenemos que la impresión
audiüva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.-----------

Que, desechando el análisis fonéüco-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'UNIFORM" registro renovado bajo el Ne 460895 posee la cobertura
de fodoslos preductas de la cla§e-Z5 del nomencladorintemacional, el cual comprende principalmente las

prendas de vestir, calzados y los artÍculos de sombrerería; mientras que la marca "UNIFORM WORI(S'en
trámite de registro, pretende obtener la cobertura de los siguientes producJos de la-uismaslase: "...Prendas

de vesür; calzados, incluyendo zuecos; sombrerería incluyendo sombreros de jefes de cocina, pañuelos
para la cabeza, boinas, tocas, gorros, fiilares, goffas de béisbol; ropa de trabajo, incluyendo pantilones,
camisas, chaquetas, abrigos, camisas tipo polo, chalecos...". Las marcas analizadas no solo presentan
similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que ambas marcas se encrrentran compartiendo la misma clase

del nomenclador intemacional. Este hecho aumenta significaüvamente la posibilidad de que los
consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo árnbito de productos, lleguen a la conclusión de

que los artÍculos ofrecidos podrían poseer el mismo origen empresarial, lo cual podría afectar
negaüvamente la percepción y el comportamiento de compra de los mismos.

Que, ésta Dirección esüma que, además del Art. 6s 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
protrÍbe 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 registada de manera tal
que el consumidor pueda creer que üenen un origen común, resulta inüable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

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 idénüca.
La prohibición del inc. a) rige,en principio, cuando ambas marcas van a disünguir
seruicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o bási,

coexistencias, no es la únicad.-----

so
de

I "DEFECHo DE MARcAs" - ,orge otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Per¡ot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" \.I}4DEFECHA 30 DE IUNIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIFORM
WORI(S", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 5739612016, SOLICITADO POR CHEF WORI6 BRANDING LTD. .----..-..

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que 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 Ia solicitud de registro de la marca'UNIFORM
WORI(S" no podrá coexistir con la marca antecedente "UNIFORM", con la cual presenta más semejanzas

que diferencias.-- - ------

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

mismas.----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 1.924 de fecha 30 de junio de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR el archrvo de la solicitud de registro de la marca "UNIFORM WORKS",
Clase 25, Expedrente N" 5739612016, solicitada a nombre de CHEF WORKS

BRANDING LTD.- - - - - -. - -

Art.3s NOTIFIQUESE. ----------

DtREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Art.le

Art.2e

Y 1
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N9 1.237 DE FECHÁ 27 DE, JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN'IE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOOST ME
UP", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 10702/2017, SOLICITADO PORTHE PROCTE & GAMBLE COMPANY.

Asunción,23Diü2025

MSTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsrdio interpuesto por el representante
convencional de The Procte & Gamble Company., contra las Resoluciones Na L237 de fecha 27 de junio de

2018 dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de The Procte &
Gamble Company. e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio contra de la
Resolución Ne 1.237 de fecha 27 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 09 de abril de 2019, el representante convencional de The Procte & Gamble Company.

expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 3l de julio de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la 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 "BOOTS" registrada con el número
365815 en fecha 2 de Agosto de 2012 a favor de THE BOOTS COMPANY PLC., :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 6s de la

Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Como se puede observar, las

denominaciones presentan diferencias en el plano visual, fonético y conceptual. En el aspecto visual,

ambas marcas presentan una visión de conjunto totalmente distinta, ya que la marca de mi mandante es

una marca denominativa, compuesta de tres elementos, mientras que la marca base del rechazo es una

maÍca mixta, cuya denominación se compone de un solo elemento.../... En el plano fonético, al mencionar
una denominación a continuación de la otra (BOOST ME UP - BOOTS) resulta indudable que las marcas

ostentan una pronunciación completamente distinta. En cuanto al plano conceptual, ambas

denominaciones evocan ideas absolutamente diferentes, ya que la marca BOOST ME UP de mi mandante

tiene un significado propio, el cual evoca una idea, el cual al traducir al castellano significa "IMPULSAME

HACIAARRIBA" mientras que la traducción literalde BOOTS es "BOTAS" (...)"-----'---

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

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' I294l98,las marcas son signos que si guir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la p ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones i,abilidad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N9 1.237 DE FECHA 27 DE IUNIO DE 2OI8 DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGI§Tno DE tA MARCA "BooST ME
UP", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 10702/2017, SOLICITADO PORTHE PROCTE & GAMBLE COMPANY.

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia adminlstrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "BOOST ME UP" Clase 03 y la marca base de rechazo "BOOTS Y
ETIQUETA" Clase 03.---

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "BOOST ME UP' y la
marca antecedente "BOOTS", se advierte que si bien ambas denominaciones comparten, en el mismo
orden, las tres letras iniciales de sus denominaciones'B-O-O", así como una coincidencia parcial en las
letras finales "ST/T5", aunque dispuestas de forma inversa. La marca antecedente se encuentra compuesta
de un único vocablo "BOOTS", mientras que la marca antecedente se encuentra conformada de tres
vocablos, los que le otorgan una estructura más extensa. En cuanto al cotejo fonético, las marcas presentan
una sonoridad distinta, tanto por la mayor cantidad de sílabas de la marca solicitada como por la presencia
de palabras adicionales que modifican sustancialmente su ritmo, acentuación y cadencia al momento de su
pronunciación, impidiendo que sean percibidas como similares desde el punto de vista auditivo.---

Que, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender
el significado de las marcas analizadas. Ambas denominaciones se encuentran conformadas por vocablos
del idioma inglés. En efecto, "BOOST ME UP" constituye una expresión verbal cuya traducción al español
significa "anÍmame" o "impulsame"/, mientras "BOOTS", único elemento de la marca base de rechazo, se
traduce al español como "botas"2, refiriéndose a un objeto concreto. En consecuencia, ambas marcas
presentan un contenido conceptual distinto y claramente discernible, lo cual refuerza su capacidad
distintiva individual y permite al público consumidor identificarlas sin riesgo de confusión o asociación
indebida, incluso frente a las mínimas coincidencias gráficas señaladas.-------------

BOO$ME UP (solicitada), y

BOO§ (marca base de rechazo)

Que, de la comparación se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende
tampoco tendrán una pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta
perspectiva, la coincidencia inicial, por sÍ sola, no es suficiente para generar confusión, pues, en su
conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que
permitiría su diferenciación en el mercado.-----------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho d
nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una i,
cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita eno¡rlernente el {ecuerdo della
marca"y luego manifiesta "En el coteio marcario tiene una gran influen, ffi7gry§§{-rt y'T,
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Resolución N" .l'*

-qPOR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N9 1.237 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2OI8 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE T¿. MARCA "BOOST ME
UP", CLASE 03, EXPEDIENTE N'10702/2017, SOLICITADO PORTHE PROCTE & GAMBLE COMPA¡TY.

un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,

ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

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 las resoluciones recurridas. --------

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

RE S UELVE:

REVOCAR la resolución Nq L237 de fecha 27 de junio de 2018 drctada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BOOST

ME UP", clase 03, Expediente N" 10702/2017, solicitada a nombre de THE PROCTE &

Art.3e NOTIFIQUESE.
a"
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 1.754 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y N' 916

DE FECHA 08 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA"INDIGOOD", CLASE 25, EXPEDIENIE NO 9476612018,ANOMBRE
DE WRANGLER APPAREL CORP.---.

Asunción,2 3 DII 2025

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

Apparel Corp. en contra de la Resolución Ns 1.754 de fecha 13 de noviembre de 2Ol9 y la Resolución N' 916

de fecha 08 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, yi--"-------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2020, se presenta el representante convencional de Wrangler Apparel

Corp. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1.754 de fecha 13 de noviembre de

2Ol9 y la Resolución N'916 de fecha 08 de julio de 2020 dictada por la dirección de marcas.

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

interpuesto

Que, en fecha 05 de noviembre de 2020, el representante convencional de Wrangler Apparel Coqp.

expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver

en fecha 26 de noviembre de 2020.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución N" L754 de fecha 13 de noviembre de 2019 considera que: "() Que

habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en

dicha clase de la marca "INDIGO", registrada con el número 420174 en fecha 24 de Febrero de 2016 a favor

de JEANS & COMPAÑI4, SOAAO¿,D ANONIMA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífrca, en una misma clase, sin crear riesgo de

confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no

ha lugar a lo solicitado (...)".------"

Que, la mencionada Resolución N" 916 de fecha 08 de julio de 2020 considera que: "(...) si bien la

nueva solicitud presenta una leve diferencia en comparación a la adversa son más los puntos similares que

las vuelven confundibles más aun teniendo en cuenta que amparan productos de la misma clase, los puntos
similares son de orden gramatical y visual, por lo que, consideramos que existe riesgo de asociación o

confusión para el público (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, Ponemos a

consideración de la Señora Directora General que mi mandante WRANGLER APPAREL CORP. ya es legitima

propietaria del siguiente registro en nuestro país: Denominación INDIGOOD Clase 40 Registro 4950i9/2O19.

Por tanto, mi mandante ya posee un derecho adquirido en forma exclusiva sobre la denominación y con el

presente pedido de registro en la Clase 25, mi mandante simplemente está solicitando el registro de una

variante de una marca que ya le fue concedida por esta Administración. De negarse la solicitud /ry$o
de la marca que mi mandante ha solicitado, se le estaría ocasionando un menoscabo

legÍümos derechos (... )".
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 I.754 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2OI9 Y N' 916
DE FECFIA 08 DE IULIo DE zozo, DICTADA poR L-A omrcctótI DE MARCAS, EN EL ExrEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INDIGOOD", C[.A,SE 25, EXPEDIENTE N" 9476612018, A NOMBRE
DE WRANGLER APPAREL CORP.....

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINApl, el Registro N.
420174 de la marca "lNDIGo", Clase 25 a nombre de JEANS & COMPAñIA SoCIEDAD ANONIMA, venció el
0q de jt'nio de 202§, venciendo a su vez el plazo de gracia, y Ia misma no ha sido renovada de nuevo,
habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 2s y 6e de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas y autonzar la
prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE [á, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art.le REVOCAR la Resolución Ns 1.754 de fecha 13 de noviembre de 2019 y la Resolución
N" 916 de fecha 08 de julio de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de
"INDIGOOD", clase 25, Expediente No

WRANGLER APPAREL CORP. - -... -.

la solicitud de registro de la marca
9476612018, solicitada a nombre de

Art.39 NOTIFÍQUESE.---......



DIRECCIóN NACIONAL DE

,É*h PRoPTEDAD
\dl* INTELECTUAL

PARAGUAY

,( )X, GOBIERNO nr.r I PARAGVÁI
V PARAGUAY I REKUAI

Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I89 DE FECHAE DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIPRO Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 2283712019, SOLICITADO PORNIPRO CORPORATION.----------------

Asunción' 2 3 it';' t")'t

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

CORPORATION, contra la Resolución N' 189 de fecha 10 de enero de 2020, dictada por la Dirección de

Marcas, y;.- - - -- -- - -- --

RE SULTA:

Que, en fecha 15 de enero de 2020 se presenta el representante convencional de NIPRO

CORPORATION, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" I89 de fecha 10 de enero

de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 05 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 09 de junio de 2020, el representante convencional de NIPRO CORPORATION., expresó

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

en fecha 23 de julio de 2020.----

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 "NIPRON"

registrada con el número 447032 en fecha ó de Octubre de 2017 a favor de COMFAR S.A.E.C.A. (PY),

Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia

pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de

conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi titular
NIPRO CORPORATION, es una empresa reconocida nivel mundial, empezando sus inicios en 1954, y hoy,

más de óó años después, se han convertido en la compañia lider en tecnologia médica y se especializa en

productos médicos, farmacéuticos y de vidrio bajo la marca NIPRO, la compañÍa tiene su sede en Osaka y
cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio y en la Bolsa de Valores de Osaka . A partir de 2013, la compañía

cuenta con 5ó filiales en Japón, Asia, América del Norte, América del Sur y Europa.../... Que, cabe resaltar que

además la palabra NIPRO se encuentra inmersa en el nombre comercial de mi representada NIPRO

CORPORATION, por lo que de conformidad a nuestra propia Ley de Marcas la misma se encuentra
protegida en base a los Arts 72", 75" y concordantes de la Ley 1294/98 de Marcas.../... También es importante
recalcar el hecho de que la marca cuyo registro se solicita se encuentra registrada en su pais de origen

Japón, con el nombre NIPRO con Registros Nos. 5866839, 5292905 y 319676i_02, en la clase 19, 5866838 en la

clase 12.../... Asi también cuenta con registros concedidos por esta dirección.../...Que con la intención de

ampliar la protección del registro de marca NIPRO, ha solicitado el registro de la marca en nuestro paÍs para

cubrir los productos de la clase 05 (...)"----- -----'-------.:,-:.,:-:----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la
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poR LA cuAL sE CoNFIRMA LA RESoLUctóN ru" rgg p'É rróne I0 DE ENERo DE 2020, DICTADA poR LA
PTR¡CCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN1E DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "MPRo Y
ETIQUETA:', CLASE 05, EXPEDIENTE N 2283712019, SOLICITADO PORNIPRO CORPORAflON.----------------

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 consrderar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no Ia posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "NIPRO Y ETIQUETA" Clase 05 y la marca base de rechazo
"NIPRON" Clase 05. En ese sentido, efectuado el cotejo ortográfico y fonético entre ambas denominaciones,
se advierte que la marca solicitada reproduce, en el mismo orden, cinco de las seis letras que conforman la
marca base de rechazo, diferenciándose únicamente por la presencia de la letra W"final. Desde el punto de
vista fonético, ambas denominaciones presentan una pronunciación similar, como se puede apreciar a

continuación:------------

NIPRO (solicitada), y

NIPRON (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "NIPRO Y
ETIQUETA" pretende obtener la cobertura en la clase 0§ de los siguientes plgd¿cta§: "...Preparaciones y
sustancras farmacéuticas; soluciones farmacéuticas utilizadas en diálisis; dializado seco;desinfectantes para
aparatos e instrumentos médicos; preparaciones celulares para el tratamiento de enfermedades y
trastornos; reactivos de cultivos celulares para uso médico; medios de cultivo bacteriológicos; células para
uso médico; sueros para uso médico; reactivos de diagnóstico para uso médico; tiras reactivas de
diagnóstico médico; tiras reactivas para medir los niveles de glucosa en la sangre; cápsulas vacias para uso
farmacéutico; Enlucidos para uso médico; apósitos médicos y quirúrgicos; mascarillas sanitarias; algodón
antiséptico; pañales de incontinencia; bebidas preparaciones farmacéuticas para uso dental; material de
inserción para fines dentales; agentes de sellado para uso dental; cerámica dental...", mientras que, la marca
base de rechazo "NIPRO Y ETIQUEIA' posee el registro N" 447o32para todos los produc.Ios de la clase O5

del nomenclador internacional. De Ia comparación se colige, que las marcas analizadas no solo presentan
similitud gráfica y fonética entre ambas denominaciones, debe sumarse el hecho de que ambas marcas se
encuenEan compartiendo la misma clase del nomenclador intemacional y buscan proteger los mismos
productos. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la
distintividad de la marca solicitada.--

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 el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294199, el cual expresamente
prohíbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos productos o seryicios, 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 regrstro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marcajggfmdg

K$'''. ̂ ,, -l-o¡
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Resolución No_

poR LA cuAL sE coNFIRMA t¿, RESoLUcIóN N' 189 DE rrcH,iro DE ENERo DE 2020, DICTADA poR LA
omncctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "NIpRo y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N',2283712019, SOLICITADO POR NIPRO CORPORAnON.----------------

que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre
las mismas.

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

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, dicrendo: "La esencia de una marcaestáenel
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
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de

coexistencias, no es la única"t .--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones

dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que 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 analizadas.

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "MPRO Y
ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "NIPRON", con la cual presenta más semejanzas

que diferencias.---------

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

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el ArtÍculo 2s inciso 0
y el ArtÍculo 6s de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que

corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenlble una coexistencia pacífica entre las

mismas.----

Art.ls

Aft.2S

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 189 de fecha 10 de enero de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de

Clase 05, Expediente
la solicitud de registro de la marca "NIPRO Y ETIQUETA",

No 2283712019, solicrtada a nombre de NIPRO

ArL3e NOTIFÍQUESE.----------

| "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi.9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017

idusirial
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Resolución No ( -r f I.:_\r-

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 3,164DEFECHÁ)O DE OCTUBRE DE 2017, DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA "NIPRO',
CLASE 35, EXPEDIENTE N" 0429512017, SOLICITADO PORNIPRO CORPORATION.---.--..-.

Asunción, lJ DII 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NIPRO
CORPORATION, contra la Resolución Ns 3J64 de fecha 20 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de
Marcas, y;.- - - - - - - - - - --

RE SULTA:

Que, en fecha 15 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de NIPRO
CORPORATION, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 3.164 de fecha 20 de
octubre de 20I7, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 08 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 14 de febrero de 2018, el representante convencional de NIPRO CORPORATION.,
expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 05 de noviembre de 20i8.--------

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 "NIPRON",

registrada con el número 308457 en fecha 17 de Marzo de 2008 a favor de COMFAR S.A.E.C.A., Comentario:

Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en
clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al
articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que, el registro N" 308.457
protege todos los productos de la clase 05, mientras que la solicitud de mi representada en la clase i5, cubre
los siguientes servicios: Servicios de importación, exportación y comercialización de medicamentos. Por lo
que podemos corroborar que las marcas de referencia se diferencian en el mercado. Que, cabe resaltar que
además la palabra NIPRO, se encuentra inmerasa en el nombre comercial de mi representada otorgándole
una protección adicional a la solicitud de registro de la marca.../... Que en virtud al uso y la promoción la
marca de mi comitente continua extendiéndose alrededor del mundo, ha adquirido una considerable
reputación en el comercio y se convirtió en una muy conocida marca, fundada así en 1954, la compañia
tiene su sede en Osaka y cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio y en la Bolsa de Valores de Osaka. A partir de
2013, la compañia cuenta con 58 filiales en Japón, Asia, América del Norte, América del Sur y Europa.
Conforme ouede aoreciarse en su oásina oficial httos://ttltry.nioro.com/ .../...Así también cuenta con
Registros concedidos en nuestro país con la denominación, con Registros N¡os. j19.166 y 319.179 en la Clase

10, registros concedidos en países como China, Argentina, la Unión Europea, entre ot.

representada derecho a solicitar el registro de la denominación NIPRO en los demás

lo que adjunto a este escrito un listado anexo de los registros mencionados (...)"------.-

mi
Por
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Resolución-"--* ;3
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 3.164 DE FECÉÁ20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIPRO",
CLASE 35, EXPEDIENIE N' 04295120T7, SOLICITADO PORNIPRO CORPORATION.-.-------.

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 Ia viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la 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 "NIPRO" Clase 35 y la marca base de rechazo "NIPRON" Clase 05.----

En tal sentido, efectuado el cotejo ortográfico y fonético entre ambas denominaciones, se advierte
que Ia marca solicitada reproduce, en el mismo orden, cinco de las seis letras que conforman la marca base
de rechazo, diferenciándose únicamente por la presencia de la letra "N" final. Desde el punto de vista
fonético, ambas denominaciones presentan una pronunciación similar, como se puede apreciar a

conünuación:------------

NIPRO (solicitada), y

NIPRON (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatlcal, vemos que Ia marca en trámite de registro "NIPRO"
pretende obtener la cobertura de los servicios en la clase 35, presentando su solicitud con la siguiente
descripción: "...Servicios de importación, exportación y comercialización de medicamentos...". En cambio, la
marca base de rechazo "NIPRON" posee el registro N' 447032 para todos Ios pfOdUCtOS de la clase 05 del
nomenclador internacional, la cual comprende princrpalmente los productos farmacéuticos y otras
preparaciones para uso médico o veterinario. Del análisis comparativo surge con claridad que las marcas en
cuestión se encuentran registradas en distintas clases, de naturaleza diversa, dado que una distingue
servicios de intermediación y comercialización, mientras que Ia otra identifica productos farmacéuticos en
sí mismos. Es decir, los signos se dirigen a consumidores diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas
una relación de sustitución, complementariedad drrecta ni competencia efectlva, lo cual contribuye a

disipar cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema segurdo por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del ert. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello denva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas no
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenr

ón Nacionrl de Propicdad Inrtlc:r¿¡l

IruSMA
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS 3.164DEFECHA;O DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "NIPRO',
CLASE 35, EXPEDIENTE NO 0429512OL7, SOLICITADO POR NIPRO CORPORATION.----------

POR TANTO,
I..A, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Lq, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

ArL le REVOCAR la Resolución N" 3.164 de fecha 20 de octubre de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.zs ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"NIPRO", Clase 35, Expediente N" 0429512017, ,Dli a nombre de NIPRO

Art.3e

¡0
al r.ii liiiu r rri'¿l
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 3.164DETTCHE ZO DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿, MARCA "NIPRO",
CLASE 35, EXPEDIENTE N' 04295/2017, SOLICITADO POR NIPRO CORPORANON..--.---.--

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "NIPRO",
coincide con la raz6n social de la firma solicitante, NIPRO CORPORATION En ese sentido, la marca
solicitada se identifica directamente con larazón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga
protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre

Comercial" y las diversas situaciones jurÍdicas vinculadas a é1. ---------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurÍdica, goza de protección
desde su primer uso público.El artÍculo 72 de la Ley de Marcas establece que: "E1 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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante, ya cuenta con los siguientes registros de marcas: "NIPRO" Clase 10, Registro N"497611;

"NIPRO" Clase 10, Registro N"453838; "NIPRO" Clase I0, Registro N'453839. Por ende, el ührlar de la solicitud
de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación simila¡ y coexisüendo con la marca
antecedente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una
marca que ya le pertenece.------------

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

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 si

5

las

dentrocaracterísticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encont
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revoca

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot.2017 -
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Resolución N"

POR I.A CUAL SE REVOCA I.A, RESOLUCIÓN N" 1609 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE2O24, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SURGIPRO", CLASE 10, EXPEDIENTE N" 40286/2023, A NOMBRE DE AO POTI SA.-.-

Asunción, 2 g iiir ,)t-

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AO POTI SA
contra la Resolución N" 1609 de fecha 29 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas

y;----'-'--"-
RE SULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de AO POTI SA. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1609 de fecha 29 de octubre de 2024,

dictada por Ia Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 24 de enero de 2025, el representante convencional de AO POfi SA. expresó agravios.

Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de

enero de2025.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de

la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SURGIFLO", registrada con el
número 535451 en fecha 16 de diciembre de 2021 a favor de Johnson & Johnson y SURGITEC", registrada con
el número 576132 en fecha 17 de enero de 2024 a favor de Surgitec Comércio e Fabricagao de productos
médicos e hospitalares Ltda..../... Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../...no

ha lugar a lo solicitado': -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) El riesgo de confusión entre las

marcas es necesario realizar un cotejo de las mismas, siempre desde una visión de conjunto.../... El análisis

no puede circunscribirse a la idenüficación de los caracteres compartidos de las marcas confrontadas.../... Si

bien las denominaciones SURGIPRO, SURGIFLO y SURGITEC utilizan la misma raíz SIJRGI, es de uso

común.../.. Además de las marcas SURGIPRO y SURGITEC a nombre de diferentes titulares, existen otras

marcas que en su denominación contienen palabras que utilizan la misma raí2, sin causar confusión alguna

a los consumidores..../... Por lo anteriormente expuesto, peticiono: revocar la Resolución N" 1609/2024

Que, corresponde a esta instancia 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

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

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

entre Ia solicitud de registro de la marca "SURGIPRO", clase 10, con las marcas base de re

ll;"t'"-,r..",,,,;, ;\,
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Resolución-"$§

POR I.A CUAL SE REVOCALARESOLUCION N" T609 DE FECHA 29DE OCTUBRE DEaO}4,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITI.JD DE REGISTRo DE LA MARCA
"SURGIPRO", CIáSIE 10, EXPEDIENTE N" 4028612023, A NOMBRE DE AO POTI SA..-.

SURGIPRO

SURGIFLO y SURGITEC

(marca solicitada)
(marcas base del rechazo)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna "SURGIPRO" (solicitante) vs "SURGIFLO y SURGITEC" (antecedentes) no se leen
de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán
pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no
existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.------

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen a la disünción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, siendo así, la marca de la sohcitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca base de rechazo, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a
los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes
que pueden efectivamente ser reivindicados.----

Siendo así, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables
diferencias y no asÍ las únicas letras compartidas por ellas.---

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (ZlZ¡.' - - - - - - -

Que, adicionalmente, otro cnterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 02 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda
realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:
SURGIFLO, Registro N" 535451 a nombre de Johnson & fohnson; SURGITEC, Registro N" 576132 a nombre de
Surgitec Comércio e Fabricagao de productos médicos e hospitalares Ltda.; INTUITIVE SURGICAL, Registro
N'542728 a nombre de Intuitive Surgical Operations, Inc; TAISIER-MED SURGICAL SUTURES & MESH
(SLOGAN), Registro N' 507698 a nombre de Infinity International S.a.; ISD INNOV
DEVICES, Registro N" 513472 a nombre de Francisco Tiburcio Valhuerdi ; extremo que
vocablo SURGI es de uso común en el rubro, por ende, esta Dirección no encuentra
que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ;:.--"-.---,;[;

I Dcrccho de Marcas. Jorgc Otamcndi. Editorial: LexisNcxis - Abe lcdo-Pcrrot RñO: ZOO:

i
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Resolución N" fl *t "..-

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1609 DE FECHA 29DE OCTUBRE DE2O24, DICTADA POR
I.A, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SURGIPRO", CLASE IO, EXPEDIENTE N" 40286/2023, A NOMBRE DE AO POTI SA.---

Que, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna
contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en
todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno
del público consumidor. ------------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TN]ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1609 de fecha 29 de octubre de 2024 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL Ie

ArL 2e

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de stro de la marca "SURGIPRO",

clase I0, Acta No 4028612023. solicitada a nombre d<e AO

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 273 DE FECHA 29 DE MAYO DEaOL3,DISTADA POR LA
DIRECcIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LmGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA",
ctÁ,sE 29, EXPEDIENTE N' 85594/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA

Asunción, 2 g r],i r','-i

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

DE CRIADORES DE BRANGUS, en contra de la Resolución N" 273 de fecha 29 de mayo de2O23, dictada por

la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ---------'-'
RESULTA:

Que, en fecha O5 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de ASOCIACIÓN DE

CRIADORES DE BRANGUS, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'273 de fecha 29

de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 16 de noviembre de 2O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 2l de febrero de 2024, el representante convencional de ASOCLACTÓN Of CruADORES

DE BRANGUS, expresó agravios; en fecha 28 de mayo de2024, se presenta la representante convencional

de HENRIQUE DINIZ IUNQUEIRA y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama

autos para resolver en fecha 3l de marzo de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas en Pugna
BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada)

vs. BRANGIJS (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas

existen diferencias en el aspecto visual, como asÍ también en el aspecto fonéüco e ideológico.../... Es

importante mencionar que la parte solicitante ya posee el registro de su marca NELORE ESTRELLITA EL

NELORE QUE PAGA LA CIJENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, en las c/ases 35, jl y 29 (Registros N" 514.725;

51i.122; 513.12i); tanto el eslogan como la etiqueta utilizada en tales registros se asemejan a kas que se

pretende registrar.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada reúne los requisitos de novedad,

especialidad y originalidad.../... Por todo lo expuesto y de conformidad al ordenamiento juridico marcario

vigente, esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente por así orresponder a

derecho."--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ASOCIACIÓN DE CRIADORES OE BRANGUS, y

manifiesta: "(...) Si bien la marca pedida en estos autos constituye una marca compleja, formada por dos

elementos integrantes, no es menos cierto que la marca BRANGUS, invocada como base de oposición, es

reproducida en su totalidad en ella, transcribiéndola en su elemento principal y preponderante y
agregando elementos restantes a la palabra ESTRELLITA y al slogan EL BRANGUS QUE PAGA TU CUENTA

que hace las veces de frase publicitaria, Ias cuales no otorgan distintividad ni originalidad a la marca pedida

debido a que las mismas están colocadas en una posición secundaria.../... El elemento que ocupa el

elemento principal y preponderante y par ende acapara toda la atención del consumidor, siendo el

primeramente aprehendido, además de ser el primero a cuanto al orden que ocupa es la palabra BRANGUS,

la cual además corresponde a la parte principal del nombre comercial de mi principal.../...

de confusión y/o asociación se verán notoriamente acrecentadas debido a qus.!§

aldo

!l.na
i¡d I¡dui¡ri¿i

J Inrtlelr,la

comparten un mismo elemento, el primero de la marca peticioanda.../... Las

., ],i
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.¿, RESOLUCIÓN N" 273 DE FECHA 29 DE MAYO DE}O}3,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOSMARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA N{ARCA "BRANGUS ESTRELLTIA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENIA (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CI.ASE29,ExPEDIENTENo85594l2o2l,ANoMBREDEHENRIQUEDINIzIUNQUEIRA

por el peticionante de autos no son capaces de alejar la posibilidad de confusión.../... Cabe recordar que la
principal caracterÍstica de un signo marcario es su caracter distintivo.../... por tanto, pido a la señora
Directora Nacional, dicte resolución revocando en todas susparfes la resolución N" 273/2023." -----------------

Que, Ia representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) Como se puede apreciar en el logotipo de mi
solicitud la palabra vedette es preponderante del conjunto de la misma es ESTRELLITA, siendo la palabra
Brangus irrelevante.../... ta palabra BRANGUS es una denominación genérica y en la pagina web de la
oponente, la Asociación de Criaderos de Brangus se menciona lo siguiente: "La raza Brangus en Paraguay
ostenta excelente adaptación a diferentes ambientes (...).../... En la misma se reconoce que BRANGLJS es una
raza de ganado vacuno, es decir es un producto de la clase 29, carne y en tal sentido la Ley de Marcas
1294/98 en el articulo dos inciso e) dispone que denominaciones genéricas no pueden constituir marcas, y a
razón de est la oponente ni ninguna persona puede tener el monopolio sobre el nombre de una raza de un
tipo anima1.../... Mi solicitud no reivindica la palabra BRANGIJS siendo la misma el producto a ser
comercializado, y por lo tanto no puede existir similitud ni riesgo de asociación entre ambas marcas,
además mi solicitud cuenta con otras palabras y logotipo que alejan cualquier riesgo de asociación o
confusión sobre las mismas.../... Manifiesta la adversa la relevancia de mi registro NELORE ESTRELLITA EL
BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA.../... Tanto en los regisytrs concedidos por la
Dirección General a mi favor con la denominación NELORE inserta como signo secundario, y la resolución
de la Dirección de Asuntos Litigiosos correctamente interpretaron la imposibilidad de tener el monopolio
del nombre de una raza, más an en el sector ganadero.../... Por tanto ruego a la Señora Directora General,
dicte resolución rechazando la expresión de agravios promovida

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

Que, en primer lugar, vemos 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
"BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) y etiqueta", clase 29 (solicitada), y
BRANGUS, clase 29 (registrada) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica
de los eventuales consumidores. ---------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes /os diversos detalles, sino las características
tÍpicas, la imfresión general y los principales elementos del signo't.-----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna "BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) y
(solicitante) vs "BRANGUS" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede nota
dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la
conceptual.se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

I BREUER M, Pedro C. Tlatado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 194ó.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I-A MARCA "BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENIA (SLOGAN) Y ETIQUEIA",
CI-ASE 29, EXPEDTENTE N' 85594/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ IUNQUEIRA

BRANGUS ESTRELLIIA El Brangus que paga la cuenta (slogan) Y ETIQUETA (solicitada), y

BRANGUS (base de oposición)

Que, en ese sentido, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el

significado de las marcas analizadas. En el caso que nos ocupa, aunque ambas denominaciones comparten

el vocablo "BRANGUS", esta coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusión. La marca

solicitada es compleja, extensa y estructurada, Ia misma incorpora un elemento distintivo central
"ESTRELLffA", vocablo con la que se identifica, posee un slogan identificador, de carácter publicitario y

diferenciador. Que, por su parte, BRANGUS (marca base de oposición) evoca directamente la raza bovina,

denominación de uso extendido en el sector agropecuario.-----------

Analizando la marca como un todo, ue existen suficientes semejanzas denominativas como para

afirmar que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos

dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N" 514.7255 de la marca NELORE

ESTRELLIA El Brangus que paga la cuenta (slogan), para la clase 29, misma clase pedida en estos autos,

también con el Registro N' 513.122 y 513.123 de la marca NELORE ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta
(slogan) para las clases 3l y 35. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un
derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta
(slogan) y con la presente solicitud solo pretende registrar una marca más. Es decir el titular de la solicitud
de autos, sencillamente pretende la protección de una marca que ya le pertenece. ------------

Que, en consecuencia, considerando que el vocablo "BRANGUS" corresponde a una denominación

de raza bovina de uso extendido en el sector y que no es reivindicado en forma exclusiva por el solicitante;

y teniendo en cuenta que el propio solicitante es titular del registro previo "NELORE ESTRELLITA EL

BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA" para las clases 29,31y 35, esta Dirección se concluye que el signo

solicitado posee entidad distintiva suficiente.-

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios

del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean

confundibles.4 Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la

balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en

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

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al

existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa Tg
percibir en el siguiente cotejo: -- -ffin

lf -+"

':Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' 273 DE FEcHA zg DE MAyo DEaI¿S,DISIADA poR LA
omrcclóN DEASUNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA 'BRANGUS ESTRELLTIA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENIA (SLOGAN) Y EIIQUETtr,
c1ASE29'ExPEDIENTEN.85594/2021,ANoMBREDEHENRIQUEDINIzIUNQUEIRA-...-

marca solicitada marca regisüada

IB lrAN(Jttti

Que, en el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas
marcas en Pugna conüenen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas
una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán
confusión en el seno del público consumidor. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General
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 confirmar la Resolución recurrida

DtREccróN NAcToNAL DE
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Kd INTELECTUAL

PARAGUAY

Art. le

Art.2e
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿, PROPIEDAD INDUSTR]AL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 273 de fecha 29 de mayo de zoz3 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) y eüqueta ", clase
29, Expediente No 8559412O2L, solicitada a de HENRIQUE DINIZ

AIt 39 NOTIFÍQUESEpor Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 11 DE FECHA II DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
T¿. MARCA "CORONEL", CI-ASE OI, EXPEDIENTE N' 7I73912OI7, SOLICITADO POR AGROFERTIL SA......-.--

Asunción,fl 
"l ;t : .

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MARUBENI
SPECLALIY CHEMICALS INC. contra la Resolución N' ll de fecha tl de febrero de 2020, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liti giosos, y;--- - - - -- - ---

RE S U LTA:

Que, en fecha 28 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma
MARUBENI SPECLñjIY CHEMICALS INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" ll de
fecha l1 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 15 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 06 de mayo de 2022, el representante convencional de MARUBENI SPECTALjIY

CHEMICALS INC. expresó agravios; en fecha 20 de junio de 2022, presentó el escrito de contestación de los
agravios el representante convencional de la firma solicitante AGROFERTIL S.A.; en fecha 12 de julio de
2022 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna
las marcas CORONEL, solicitada en clase 0l (solicitada) y CORON, clase 0l (registrada), nos damos cuenta
de que existen similitudes fonéticas y visuales, y que en suma hace que la marca solicitada carezca de
elementos diferenciadores entre ellas, por lo que se configuran las prohibiciones establecidas en el art. 2 de
la Ley 1294/98, inc. 0.../... Existen similitudes importantes entre las mismas, lo cual contribuye a generar una
compresión general similar y equivoca y las convierte en absolutamente confundibles.../... Por todo lo
expuesto, la deducida por MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS 1NC., deviene procedente.

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

marcas CORONEL (marca solicitada) vs. CORON (marca oponente) no pueden ser confundidas, asociadas o
relacionadas ¿rna con otra ya que entre las mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y
fonéticas que las vuelven muy disÍmiles.../... Las construcciones gramaticales de las denominaciones en
pugna ya que la presente base de oposición CORON es un nombre de fantasÍa, mientras que la presente
solicitud de registro hace referencia a un sustantivo.../... Mi mandante posee el registro de marca CORONEL,
clase 05, registro N" 466.885 y coexiste pacÍficamente con la presente base de oposición CORON, clase
01.../... Las marcas opuestas de ninguna manera son confundibles, el ponente pretende hacer un alevoso de
un derecho no posee.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, previos los trámites de rigor, dicte
resolución, revocando en todas sus partes la Resolución N" 11/2020."

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Si contrastamos las marcas en pugna,
en que ellas son totalmente similares y asociables. En efecto, existen evidentes simili

,nstaldo

ll Intetina
Pr.r¡ied¡d I¡dusltill
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como fonéticas entre ellas: si comparamos CORON con CORONEL vemos que la
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA I¿, RESOLUCIÓN N" 1I DE FECHA 1I DE FEBRERO DE 2O2O, DICIADA POR LA
omrccróNDEASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDTENTE DE soLICrruD DE REGISTRo DE

t.A, MARCA "CORONEL" CLASE OI, EXPEDIENTE N' 7I73912OI7, SOLICIIADO POR AGROFERTTL S3...--.-..-

totalmente la marca registrada por mi mandante (solo agrega 2 letras).../... Esto demuestra que la Resolución
N" 11 ha juzgado con sano criterio y por tanto, ella debe ser confirmada.../... En las constancias de autos, se

constata que MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS /NC. ya ha registrado la marca CORON en varios países
del mundo-../... U¡ mandante pretende evitar que el público se confunda o asocie su marca a la de otra
persona (y menos a la de la recurrente).../... La prueba de uso de la marca solicitada, tampoco aporta algún
elemento para revertir lo resuelto acertadamente mediante la Resolución recurrida.../... Por todo lo
expuesto, solicito a la Señora Directora, oportunamente, confrrme la Resolución N" 11/2020. ------------

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

ue, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las

palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna "CORONEL" (solicitante) vs "CORON" (oponente) no se leen de Ia misma manera,
como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni
representan la misma idea conceptual. La marca solicitada CORONEL incorpora una sÍlaba adicional -EL-

generando un ritmo fonético distinto. Al respecto el Dr. Otamendi refiere: "La adición de sílabas finales
sue/e sersul? ciente para descartar la confusión fonética cuando altera la cadencia y el ritmo del signo."-----

Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para
afirmar que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas"
nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfi.tndibilidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la
marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga
un contenido conceptual, o ambas, sl son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,

ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica res
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente



DIRECCIóN NACIONAL DE

if.":V GOBIERNO npr. I PARAGpÁI
\l PARAGUAY I REKUAT

V;w PROPIEDAD\§# INTELECTUAL
PARAGUAY

1.. "

ResoluciónN' l¡ i.T'_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1I DE FECHA 1I DE FEBRERO DE 2020, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

I..A, MARCA "CORONEL", CI.ASE 01, EXPEDIENTE N" 7173912017, SOLICNADO PORAGROFERTIL S.A..--------

confundibles. d Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. ------------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el oponente, en igualdad de

condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva de

su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. ------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución No 1l de fecha ll de febrero de 2020 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
ArL Ie

ArL 2e

Art.3e

DISPONER ]

"CORONEL"
la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

, clase 01, Acta N" 7173912017, solici de AGROFERTIL S.A.--

NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 132023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á,
MARCA " FOFÁO y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 83495/2024 SOLICITADA POR DELEON
NOGUEIRA

Asunción¡.

VISTA: La solicitud de registro de marca " FOFÁO Y ETIQUETA.', Acta N" 83495/2024, clase 41,

solicitada por DELEON NOGUEIRA.y; ----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2023 se presenta DELEON NOGUEIRA. y solicita el registro de la
marca "FoFÁo Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 41. -----------

Que, en fecha 25 de agosto de 2025 ha sido emitido el Dictamen N" 132023 por la Dirección de Marcas,

favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
" FOFÁO Y ETIQUETA", Acta N' 83495/2024, clase 41, solicitada por DELEON NOGUEIRA., con Dictamen de

la Dirección de Marcas N" 132023 de fecha 25 de agosto de 2025, favorable a la emisión de la respectiva
Resolución de Concesión.----------

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

se debe considerar Ia ausencia de antecedentes o de oposiciones, 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 el Art. 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 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 Ia Ley de Marcas.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos

el Director de
que la misma

incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden con
" art. 2: inc. h) "No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un

Abg.
. -..oiri

\\"* 'tt

,, podrá denegar 
"¡ísgrrfro d" upa'marca idéntica o muy

semejante a otra registrada para el'mismo producto o servicio, con notificáción al sofiéitante,'ññir-,rnediando consentimiento del
titular de la marca registrada.

ffi
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 132023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025
DICTADA POR I..A DTRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE I.A
MARCA " FOEÁO Y ETIQUETA", CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 8349512024 SOLICnADA pOR DELEON
NOGUEIRA

Que, la solicitud de registro analizada " FOFÁO", conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, no
puede ser objeto de apropiación pues la denominación "Fofáo ( pronunciación portuguesa: [fo'frri] ) es un
personaje ficücio de las serres de televisión infantiles brasileñas Baláo Mágico y TV Fofáoz. Es asÍ que, al
tener el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar protegida por el derecho de autor,
derecho cuya protección trasciende las fronteras, no siendo necesario ningún registro para gozar de
protección legal.--------

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, "Aunque en principio la esfera de
protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio
interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que
nadie se apropie de lo que no le peftenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el pais
o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino gue se
mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe";
y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir."-----

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para
constituirse en marca. Desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene
acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la
prohibición mencionada.-------------

Que, esta Dirección General considera que la denominación " FOFÁO Y ETIQUETA" no ofrece ningún
elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas básicas necesarias para
convertirse en marca.--

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2' incs. h) de la Ley N'1294/98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
menor análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección General considera que no es viable su registro en esas

condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 132023 emitido por la Dirección de Marcas y
disponer el rechazo de la solicitud.------------

Art. ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Ma¡cas N" 132023 de fecha 25 de agosto de 2025 dictada
por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la
ETIQUETA", clase 4I, Acta N" 8349512024, solicitada a no

tff-*\ GOBIERNO on¡. PARAGLJÁI
§d PARAGUAY REKUAI

$r_$

2 https://cn. wi kiucdia.ors/wiki/Fotio
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 132023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025
DICTADA POR Iá DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA
MARCA " FOFÁO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N 8349512024 SOLICmADA pOR DELEON
NOGUEIRA

OIRECCIÓN NACIONAL DE
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Art.2e

Art.3e

ArL 4s

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca " FOEÁO Y ETIQUETA", clase 41, Acta
N" 83495/2024, solicitada a nombre de DELEON NOGUEIRA

ORDENAR el archivo de Ia solicitud de registro de la marca " FOFÁO YETIQUETA",
clase 41, Acta N" 8349512024, solicitada a nom NOGUEIRA

NOTIFÍQUESE por Cédula.-- - - -

irdrd Ildusirr
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Resolución N"
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Resolución

PORI.A CUAL SE HACE LUGARAL RECURSO DEACLARATORIAENT.ARESOLUCIÓNN" I33DEFECHA3I
DE MARZO DE2O25, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA OAVANIA" CLASE
01, EXPEDIEN1E NO 00660/2016 SOLICNADO POR CARAVAN INGREDIENTS,INC..--..--.

Asunción, 2 g tJl; ¿..,,i.

MSTO: El recurso de aclaratoria Acta Ns 108347 presentado en fecha 05 de diciembre de 2025,

clase 01, solicitado por la representante convencional del solicitante CARAVAN INGREDIENTS, INC., y; ------

RE S U LTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de
que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la
decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión."

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, Ia Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de fusticia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "nuestro código de forma, al prever esterecurso o remedio
procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, asi como para suplir las

cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.

Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo
sustancial de la resolución, ni sersusceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina
De Santo, como la mayorÍa de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por
finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio
de celeridad)"' .- - - - - - - - -

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente en el visto y el ler párrafo del resulta
por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente

I FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de fusticia del Paragrray
Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

PORTANTO,
tá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N' I33 de

fecha 3t de marzo de 2025 dictada por Ia Dirección General de Propiedad
lndustnal.--

RECTIFICAR el Ier párrafo del Resulta de la resolución referida donde se consignó
como: Que, en fecha 30 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional
de la firma MYCOSKIE, LLC. e interpone recurso de apelación contra uclon
N' 834 de fecha 15 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de

de la siguiente manera: Que, en fecha 30 de el

nerepresentante convencional de la firma CARAV

matoria dc R
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Resolución N"_

PoR LA CUAL SE HACE LUGAR AL REcURSo DE AcLARAToRIA EN LA RESoLUCIÓN N. I33 DE FEcHA 31

DE MARZO DE 2025, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVANIA", CLASE
OI, EXPEDIENTE NO 0066012016 SOLICITADO POR CARAVAN INGREDIENTS,INC.-..-.-..

recurso de apelación contra Ia Resolución N" 834 de fecha 15 de marzo de 2017,

Art.3e

,rlc.n"tt ln-t

rnttrl dc ?toPtcoro

nat de troPicdra

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
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poR Lá. cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N'36 DE FECHA 02 DE FEBRERo DEzozz,DICTADApoRI-A.
otpocctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "ACELAN
PRO", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 207u2021, SOLICITADO PORPROQUIMURS-A"

Rsunción, f I

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o
entre la solicitud de registro de la marca "ACELAN PRO", clase 05, con la m

Dlt, 2U¿I

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PROQUIMUR S.A.

contra la Resolución N'36 de fecha 02 de febrero de2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;---------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 3l de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de CHR PROQUIMUR
SA.. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'36 de fecha 02 de febrero de2022, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 1l de abril de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 22 de abril de 2022. Y por providencia de fecha 17 de mayo de 2022 esta

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

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 "ACELIN", registrada con el N"
479607 en fecha 13 de marzo de 2019 a favor de Indufar C.i.s.a.. 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 Art. 6" de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo

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

marcas no son idénticas;como puede observarse, únicamente tienen en común la primera silaba, marcando
toda la diferencia entre ellas la última sÍlaba LAN junto al término PO que acompaña la denominación,
aportando mayor distintividad a la marca pretendida.../... Al pronunciar en voz alta las marcas CELIN-
ACELAN PRO surge por la silabación, fuertemente la distinción en el plano fonético.../... Es justamente en el
final de las marcas donde recaen las diferencias en el plano fonético (LIN vs. LAN PRO).../... Por tanto desde
el plano fonético no existe riesgo de confusión pues las maÍcas son indudablemente distinguibles.../... La
marca solicitada por mi mandante se halla limitada; para proteger específicamente fungicidas.../.. Hecho
que contribuye a alejar aún más cualquier posibilidad de confusión entre las marcas.../... La marca ACELAN
PRO, reúne los dos requisitos primordiales para constituir una marca.../... Por tanto, a la Señora Directora
pido oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N" 36/2022.

Que, corresponde a esta dependencia adminlstrativa 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.

ión
lN",
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Resolución."CIs;.r .#

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 36DE FECHA 02 DE FEBRERo DEaI?z,DICTADApoRLA
onrcctóN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "ACELAN
PRO", CLASE 05, EXPEDIENTE N zoTtrlzozl, SOLICITADO pORPROQUIMURS-A"----------

clase 05 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores.-------- - -

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características
tÍpicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentrdo, corresponde anahzar si

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
en su conjunto.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ACELAN PRO" y la marca registrada
"ACELIN", se advierte que las marcas en pugna contienen extensiones disÍmiles y dejan una impresión muy
diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, Ias marcas en pugna
"ACELAN PRO" (solicitante) vs "ACELIN" (base de rechazo) por más que compartan el vocablo ACE no se

leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán
pronunciación semejante. No obstante, la marca solicltada es más extensa y comple¡a e incorpora el
término adicional "PRO", que genera una estructura marcaria distinta, produce una impresión visual y
denominaüva claramente diferenciada. En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario
no protege sílabas o raíces aisladas, sino signos considerados en su totalidad."--------------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundió1es. d Así las

cosas, vemos que el hecho de comparlir un vocablo,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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar Ia posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones ACELAN
PRO (solicitada), y ACELIN (marca base de rechazo), se comparte la letra "ACE", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el
sistema informático de la Instrtución, también se encuentran registradas las marcas: ACELAGRAFT, clase 05,

Registro N" 446048 a nombre de Celgene Corporation (a Company Incorporated In The State Of Delaware);
ACEPLAN, clase 05, Registro N'380995 a nombre de Plantar S.A., ACETAL, clase 05, Registro N'467879 a

nombre de Guayaki S.a; ACILAC, clase 05, Registro N' 553368 a nombre de V Y T FARMA S.A.; ACELIN, clase
05, Registro N" 479607 a nombre de Indufar C.i.s.a. Que, extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de
las mismas dentro del mercado.------------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al
diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los plano§

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción.2013.
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la solicitud de registro de la marca
solicitada a nombre de PROQUIMUR

Resolución N" ÉE'-
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 36DE FECHA 02 DE FEBRERO DEaOL¿,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACELAN
PRO", CLASE 05, EXPEDIENTE N'2077U2021, SOLICITADO pORPROQUIMURS.A.------------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 36 de fecha 02 de febrero de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.
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Resolución N" ,._

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 927 DE FECHA IO DE NOVIEMBRE DE}OI3,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CONTRACTIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 47OI2I2O2I, A NOMBRE DE
LABORATORIO ELEA PHOENX S.A.----.-....

Asunción,2 g Di[ 2025

PARAGUAY

MSTO: El recurso
contra la Resolución N'

de apelación rnterpuesto por el representante convencional de FARMEDIS S.A.
927 de fecha 10 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y
RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de FARMEDIS SA.
e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 927 de fecha l0 de noviembre de 2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 17 de enero de 2024, el representante convencional de FARMEDIS S.A. expresó
agravios; en fecha 20 de marzo de2024, se presenta Ia representante convencional de LABORATORIO ELEA
PHOENIX SA y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la
expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha l0 de abril de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Analizando las marcas CONTRACTIL (marca solicitada)
vs. CONTRACNE (marca oponente) entre las mismas en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... Esta Dirección
considera que, aunque las mismas compartan el prefijo CON, en su conjunto son plenamente distinguibles,
por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una
coexistencia pacífica entre las mismas sea posible.../... Cabe recalcar la minuciosa atención que presta el
consumidor al adquirir cualquier producto de la clase 05. Dicha situación especial elimina todo tipo de
riesgo de confusión.../... De conformidad al ordenamiento jurÍdico marcario vigente, esta Dirección
concluye que la oposición deducida debe ser declarada improcedente por corresponder así en derecho." ---

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: " (...) Las marcas son denominativas y son
idénticas e/? sus siete (7) primeras letras, por lo que sólo restan como supuestamente diferentes las dos (2)
ulümas., TIL en a solicitada y... NE en la rergistrada..../... No solo comparten el prefijo CON, sino que además
comparten otras cinco letras más, lo que le otorga similitud estructural extrema, que las hace muy
confundibles y por ende imposible de una coexistencia pacífica.../... En caso de que CONTRACTIL sea

concedida, pueda generar una dilución en la marca de mi representada.../... una ligera variación en la
desinencia, no aporta a la solicitud las características propias para que sea considerada una maÍca y no
podrán coexistir pacíficamente.../... Precisamente por el mov aludido que guarda relación con la
personas es que debe evitarse la confusión que inevitablemente se daría en el presente caso,

la marca solicitada.../... Por tanto pido a la Señora Directora, oportunamente, dictg
resolución recurrida en todas sus partes.' -Ñ¡;:l
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Resolución No ,. . i, f '

ET,:
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 927 DE FECHA IO DE NOVIEMBRE DE}O¿3,DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I.A MARCA "CONTRACTIL", CLA,SE 05, EXPEDIENTE N" 47OI2I2O2I, A NOMBRE DE
LABORATORIO ELEA PHOENX Sá.-...--...-

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Nada más

alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la oponente../... las marcas
CONTRACTIL-CONTRACNE presentan una diferente cantidad de letras integrantes y por ende, distinta
longitud, a más de que sus desrhen cias o partes finales no son las mismas (TIL-NE).../... Las marcas en pugna
presentan notorias diferencias desde todos los planos.../... El simple hecho de que las marcas en conflicto
compartan unas letras no significa que ellas serán confundidas y/o asociadas entre sÍ, pues las letras en

común también son usadas en otras marcas../... La marca CONTRACTIL se encuentra registrada a favor de
mi mandante, en su país de origen, Argentina, bajo el N" 2.512.748.../... El mencionado registro extranjero
demuestra, además, que mi mandante no se ha inspirado en la marca oponente ni en la de ningún
tercero.../... Debe ser tenido en cuenta que la solicitud de registro fue depositada por mi mandante de
manera limitada.../... La marca CONTRACTIL no es idéntica ni similar a la marca CONTRACNE de la
oponente, invocada como base de esta oposición y tampoco su registro podría causar riesgo de confusión o

asociación con ella por cumplir ambas una diferente finalidad.../... en consecuencia, sohcito a la Señora
Directora, dicte resolución confrrme en todas sus partes la Resolución N" 927/2023

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

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

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

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre Ia solicitud de registro de la marca "CONTRACTIL", clase 05, con la oponente "CONTRACNE" clase
05.-----------

CONTRACTIL
CONTRACNE

(marca solicitada)
(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONTRACTIL" y la marca oponente
"CONTRACNE', por más que compartan el vocablo CONTRA (término común y de uso frecuente en el

lenguaje técnico y farmacéutico) no se leen de Ia misma manera, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semej ante.-- - --- -- ---

Conceptualmente, los signos conducen a ideas distintas, lo cual reduce significativamente el riesgo
de asociación indebida. CONTRACTIL (solicitada) puede evocar la idea de contracción o acción muscular,
la marca oponente CONTRACNE, remite claramente al acné, afección dermatológica específica.---------------

Que, si bien comparten el inicio, Ia sintesis fonética final es claramente distinta"CTIL/ACNE". La

sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia
nítidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege
prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." El elemento
distintivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora.----------

Que, la diferente longitud y la terminación visualmente contrastante de las denomina
una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuertq

,', " , lr j
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Resolución N" ! f,

É
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 927 DE FEC}IA 10 DE NOVIEMBRE DE2023, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CONTRACTIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 4IAL2I2O2I, A NOMBRE DE
LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A...-....-..

confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de
uso general o necesario'i Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles.ú Así las

cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo "CONTRA", 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante "CONTRACTIL", es una denominación novedosa, y al

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

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final
promedro normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de
productos medicinales.-------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a Ia
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 927 de fecha 10 de noviembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

AIt.ls

Art.2a ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"CONTRACTIL", clase 05, Acta N" 47012/2021, solicitada a nombre de I ABORATORIO ELEA

Art. 3e NoTIFÍQUESE por Cédula.-----

2 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resolución N"r_
Vlr

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA FGSOLUCIÓN N" 927 DE FECHA IO DE NOVIEMBRE DE2O23, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CONTRACTIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 47OL212021, A NOMBRE DE
LABORATORIO ELEA PHOENIX SA.-.-. --..--

debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan
ambas es bastante disÍmil.

Que, siendo asÍ, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los
intereses de Ia firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que
pueden efectivamente ser reivindicados.----

Siendo asÍ, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables
diferencias y no asÍ las únicas letras compartidas por ellas.---

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (7lz¡.r-------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
"CONTRACTIL", (solicitada) "CONTRACNE' (oponente), comparten la sílaba "CONTRA", existen otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada
en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicltante y las marcas oponentes, también
se encuentran registradas las siguientes marcas: CONTRAVAL, clase 05, Registro N" 501.660 a nombre de
Delibra S.a.; COIr¡TR {r{C, clase 05, Registro N" 539.023 a nombre de Virbac S.a.; COITITR {DOL, clase 05,

Registro N" 594.365 a nombre de Indufar C.l.S.A;CONTRACTUBEX, clase 05, Registro N'573.663 a nombre de
Merz Pharma Gmbh & Co. Kgaa; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del
mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con
la cual ya coexisten previamente.----------

Que, siendo asÍ, la sílaba "CONTRA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N'129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio'. -----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a

lorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y
colación al Dr.

menciona "Una

partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partÍcula de uso
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia

I Dcrccho dc Marcas. Jorgc Otarncndi. Editorial: LcxisNcxis - Abclcdo-Pcnot eÑO: 2003
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Resolución N"_.;_;l

POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN N" 881 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROADCROSS TIRES Y ETIQUETA", CLASE 12,

EXPEDIENTE N' 4642612024 SOLICITADO POR FAUSE RI-ADE ASSAF..-----

ñí\r
Asunción, / .1

VISTO: La Resolución N' 881 de fecha 12 de diciembre de 2025, en el expediente de solicitud de

registro de la marca "ROADCROSS TIRES Y ETIQUETA", clase i2, Expediente N" 4642612024 solicitado por
FAUSE RIADE ASSAF, y: ------------

RES ULTA:

Que, el tut. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin

embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de

que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la
decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decrsión."

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudencrales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "nuestro código de forma, al prever esterecurso o remedio
procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las

cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.

Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podrÍa ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo
sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una difrcultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina
De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por
finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injusti{icado del proceso (principio
de celeridad)"'.- - - - -- - - -

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente el número de acta de la resolución
referida.----

Que, a fin de acatar el principio de celeridad y economía procesal dispuesto en el Art. 32 de la Ley N'
6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" que textualmente cita: "Principio de Celeridad y
Economía Procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y
celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que consütuyan mero formalismo,
a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenami,
base a los considerandos precedentes formulados, corresponde aclarar la 12 de

diciembre de 2025.---- ------"" Z*

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I..A PROPIEDAD

RESUELVE

I FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paragrray en materia de Recursos de Nulidad, Apelación,
Reposición y Aclaratoria. Pág. 5ó.
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Resolución N"

POR LA CUAL SE ACIARA LA RESOLUCIÓN N' 88I DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROADCROSS TIRES Y ETIQUETA", C[á,SE 12,
EXPEDIENTE N" 4 6426 I 2024 SOLICITAD O POR FAUSE RTADE ASSAE... - - -

Art.le ACLARAR la Resolución N" 881 de fecha t2 de diciembre de 2025 dictada por la
Dirección General de Propiedad Industrial

Art.2'

Art.3e

RECTIFICAR elArt. 2'de la resolución refenda donde se consignó como número de
Acta el 4642612014, quedando de Ia siguiente rnañffiECta.N" 46426\202!



Que, la representante convencional de Ia firma oponente
presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y
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ResoluciónN"r_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1056 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2009, DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'LINETECH Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N'3018U2007 A NOMBRE
DE INTCOMEX DE LAS AMERICAS, S.A-..

Asunción,2 § ¡'" '' ."v u+r ill .l

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

TECNOCENTRO SA. en contra de la Resolución N' 1056 de fecha 15 de octubre de 2009, dictada por Ia
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 16 de noviembre de 2OO9 se presenta el representante convencional de

TECNOCENTRO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1056 de fecha 15 de

octubre de 2009, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 09 de diciembre de 2009 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 25 de abril de 2015, el representante convencional de TECNOCENTRO S.A. expresó

agravtos; en fecha l2 de febrero de 2015, el representante convencional de INTCOMEX DE LAS AMERICAS,

S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de junio de 2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Entre la ,marca LINETECH (solicitada) y
LIVETECH (oponente) encontramos que,si bien es cierto las marcas enfrentadas poseen elementos
comunes, ello resulta totalmente irrelevante puesto que la marca peticionada ha sido depositada para
cubrir productos comprendidos en la clase 09, mientras gue la marca oponente ha sido registrada para
cubrir productos de la clase ll, motivo por el cual una probable confusión entre las marcas marcas en

pugna deviene absolutamente imposible e improbable.../... En virus del Art. 7" de la Ley de Marcas, ha
adoptado el Sistema Uniclase.../... De acuerdo a las consideraciones llevadas a cabo, las oposiciones
deducidas contra ésta deben ser desestimadas.--------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TECNOCENTRO S.A. y manifiesta: "(...) LAs

denominaciones en conflicto son prácticamente idénticas LINETECH-LIWTECH con similitud gráfica y
fonética porque las letras N Y V además de tener sonido débil, se encuentran en la misma posición en

ambas denominaciones y rodeada de letras idénticas y distribuidas en el mismo orden por lo que la
impresión de conjunto que presentan es la misma.../... EL análisis que realiza la Sra Jefe se reduce a una
aspecto numérico de clases: 09 y 11 cuando es conocido por todos los dedicados a esta rama del derecho
que entre las clases 09 y 11 existe una estrecha relación entre productos.../.... Por las razones expuestas no
cabe duda que la marca LINETECH no podrá coexistir pacÍficamente con la denominación LIVETECH por el
riesgo de confusión que presenta al público consumidor.../... Por lo tanto solicito: declare procedente y

6t.ó, u.grr-"n
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POR I.á, CUAL SE CONFIRMA 1¿. RESOLUCIÓN N'1056 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2009, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE L¿, MARCA',LINETECH Y mQUE-IA", CLASE 09, EXPEDIENTE N'3018U2007 A NOMBRE
DE INTCOMEX DE LAS AMERICAS, SA..--.---

denominaciones en pugna son diferentes para considerar que no existen elementos que pudieran hacer
que el consumidor promedio pudiera caer en conflicto de confusión.../.. La marca base de la oposición ha
sido registrada para cubrir productos de la clase 11 y en nada pueden confundirse con aquellos productos
cubiertos por la marca principal, puesto que los productos protegidos por cada una de las marcas
enfrentadas difieren absolutamente.../... La cobertura de la marca solicitada en nada afecta de manera
alguna la cobertura de la marca oponente.../... Las marcas contrapuestas deben ser analizadas desde su
visión de conjunto y no sus aportes integrantes en forma separada.../... Las variaciones que presentan los
radicales de las marcas en pugna en los planos ortográficos, gráficos y fonéticos, cump)en una función
sumamente importante al aportar a la marca solicitada el carácter diferenciador.../... Por todo lo
anteriormente expuesto, en cuanto a las diferencias que existen entre las marcas enfrentadas, la resolución
N" 105ó/2OO9 debe ser confirmada.-"-

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de oposición, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N" 441615 de la marca "LIVETECH"

a nombre de TECNOCENTRO S.A. venció el 2l de junio de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la
misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa
claramente el Art. 19 de la Ley N" 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la
renovación dentro de un plazo de gracia de sel'smeses posteriores al vencimiento (...)".------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravto, por Io que corresponde confirmar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites
del registro de la marca'LINETECH Y ETIQUETA", solicitada por INTCOMEX DE LAS AMERICAS, S.A.--------

Aft.IE

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 1056 de fecha 15 de octubre de 2009 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de
"LINETECH Y ETIQUETA", clase 09, Expediente No 3018U2007, solicitada

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

la marca

a nombre
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Resolución N"

POR T.A CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 136937 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE2025
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á,
MARCA "ñA ToRA EMpANADAS", CLASE 43, EXpEDIENTE N'110039/2024 SoLICmADA poR MAURICIo

IOSÉ cARCÍn UUUE.-- -------------- --,.-----

Asunción; ' ''' "'i

MSTA: La solicrtud de registro de marca "ÑA TORA EMPANADAS", Acta N' 110039/2024, clase

43, solicitada por MAURICIO IOSÉ GARCÍA HUME y;

RES ULTA:

Que, en fecha I0 de diciembre de 2024 se presenta MAURICIO IOSÉ GARCÍA HUVE y solicita el

registro de la marca "ÑRTORA EMPANADAS", para amparar servicios de la clase 43.-----------

Que, en fecha 12 de noviembre de 2025 ha sido emiüdo el Dictamen N" 136937 por la Dirección de

Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"ÑA TORA EMPANApAS", Acta N" 110039/2024, clase 43, solicitada por MAURICIO JoSÉ GARCÍa HuvE,
con Dictamen de la Dirección de Marcas N' 136937 de fecha 12 de noviembre de 2025, favorable a la

emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

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

se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, 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 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 constrtuir 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.--

Que, en ese senüdo, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma

incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constiturr marcas:

"art. 2: inc. j) "(...) los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografras que puedan reJdcionar\con
personas vivas, sin su consentimiento, o muertas, sin el de sus herederos hasta el

, Arüculo óo.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el¡egrstrÜ [iiut]ii *lJfdet'aE{rBdá b'-uy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitantel g.$.4.rnediando consentimiento del
titulai de la marca relistrada.' §'c-''' -i-' '

de
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 136937 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "ÑA TORA EMPANADAS", CLASE 43, EXPEDIENTE N" IIOO39/2O24 SOLICITADA POR MAURICIO
JosÉ cARCÍeHuuE.--

Que, la solicitud de registro analizada "Ñe fOne EMPANADAS", conforme a lo expuesto en el párrafo
precedente, no puede ser objeto de apropiación pues la expresión ÑR TORA" el cual corresponde al
seudónimo con el que se identifica públicamente a una persona ampliamente conocida en el paÍs, Nidia de
Cuevas, madre del exfutbolista Nelson "Pipino" Cuevas, gozando dicho apelativo de reconocimiento social y
asociación directa con la persona mencionada, más allá del rubro o actividad comercial que se pretenda
distinguir.--

El uso de un seudónimo no constituye un elemento arbitrario o de fantasía, sino que remite
inequívocamente a la identidad de una persona real, generando una apropiación indebida. El agregado del
término "EMPANADAS", de carácter meramente descriptivo respecto de los servicios de comercialización
comprendidos en la clase 35, no es suficiente para que el caso se excluya de la mencionada prohibición, ya
que el núcleo distintivo del signo contrnúa siendo el seudónimo. Por el contrario, su utilización en un
contexto comercial acentúa el riesgo de que el público consumidor presuma una relación directa,
autorización o explotación legÍtima por parte de la persona conocida como "Ñe fORe"

Que, esta Dirección General considera que a falta de acreditación del consentimiento expreso de la
persona titular del seudónimo o de sus causahabientes, la denominación "ÑA TORA EMPANADAS" no
ofrece ningún elemento distintivo para el servicio ofrecido, careciendo de las caracterÍsticas básicas
necesarias para convertirse en marca.------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2'inc. j) de la Ley N' l294lg| de Marcas.
Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor
análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 136937 emitido por Ia Dirección de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 136937 de fecha 12 de noviembre de 2025
dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "ÑATORA
EMPANADAS", clase 43, Acta N" 110039/2024, solicitada a nombre de MAURICIO

JOSÉ cARCÍe UUprE.--

RECFIAZAR la solicitud de registro de la marca "Ñ.

Acta No llOO39l2O24, solicitada a nombre de
-------------=-----:-l

Art.2e
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 136937 DE FEC}IA 12 DE NOVIEMBRE DE2O25
DICTADA POR I..A. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "ÑA TORA EMPANADAS', CLASE 43, EXPEDIEN]T N' 1IOO39/2024 SOLICÍTADA POR MAURICIO

IOSÉ cARCÍe uuU¡.--

Art.3e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ÑA TORA

EMPANADAS", clase 43, Acta N' 110039/2024, solicitada a nombre de MAURICIO

Art.4e NOTIFÍQUESE por Cédula. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.)
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Resolución N"

POR I.¿. CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" I2I55Z DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á,
MARCA "PEINING", CI.ASE 38, EXPEDIENTE N" 01836/2024 SOLICNADA POR MD. YAHTYA P.K.-.-.------------

Asunción,t I Llii ¿,¡lt

VISTA: La solicitud de registro de marca "PEINING", Acta N' 0183612024, clase 38, solicitada por
MD. YAHIYA P.K y; -------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de enero de 2024 se presenta MD. YAHIYA P.K y solicita el registro de la marca
"PEINING", para amparar servicios de la clase 38.-----------

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N' 121552 por la Dirección de
Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"PEINING", Acta N" 0183612024, clase 38, solicitada por MD. YAHIYA P.K, con Dictamen de la Dirección de
Marcas N" 121552 de fecha 17 de diciembre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de
Concesión.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la üabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, 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' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en 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 resüicciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley L294198 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas:
"art. 2: inc. i) "(...)...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese interés o por
quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero",. En consecuencia, no ha lugar a lo
solicitado'r

Que, la solicitud de registro analizada "PEINING , conforme a lo expuesto en el párrafr te, no
puede ser objeto de apropiación pues la denominación "PEINING" no constituye un § del

unsolicitante, sino que identifica y distingue actividades comerciales desarrolladgg:§én
tercero claramente individualizado.--------- /í¡--f-A

11:j \

-t^ 

rl
'ArHculo 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún
titular de la marca registrada.

..1
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'I2I552 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE2024
DICTADA poR LA pmEccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA
MARCA "PEINING", CLASE 38, EXPEDIENTE N' 01836/2024 SOLICTTADA POR MD. YAHTYA P.K....------...---

Que, en el caso de autos,la solicitud presentada por MD. YAHIYA P.K. carece de legitimación, toda vez
que el solicitante no ha acreditado vÍnculo jurÍdico alguno con la empresa PEINING IMPORTAQÁO Op
ELETRÓNICOS LTDA2., autorización expresa, representación comercial o relación societaria que justifique
la pretensión de exclusividad marcaria.---

Que, conforme sosüene Carlos Fernández-Nóvoa, "el derecho de marca no puede nacer del despojo,
ni del aprovechamiento parasitario de un signo previamente creado y explotado por un tercero"i.--

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para
constituirse en marca. --

Que, esta Dirección General considera que la denominación "PEINING" no ofrece ningún elemento
distintivo para el servicio ofrecido, careciendo de las caracteristicas básicas necesarias para convertirse en
marca.------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a Io mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2' incs. i) g) de la Ley N' 1294198 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
menor análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 121552 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.------------

ArL Ie

PORTANTO,
I.á, DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE I.á. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 121552 de fecha 17 de diciembre de 2024 dictada
por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "PEIMNG', clase
38, Acta N" 0I836/2024, solicitada a nombre de MD. YAIIIYAP.K

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PEINING", clase 38, Acta N'
0183612024, solicitada a nombre de MD. YAHIYA P.K.----------

DtREcctóN NActoNAL DE

q#I§8J¿E8+BO'
PARAGUAY

Art.2e

Art.3e

ArL 4e

ResoluciónN"

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PEINING", clase 38, Acta
N'01836/2024, solicitada a nombre de MD. YAHIYA F.(-.-------------\-----

2 hnps://peinin g.cor¡.br/
I Tratado sobre Derccho de Marcas.

NOTIFIQUESE.
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-
POR LA CUAL SE REVOCA EL DISTAMEN DE MARCAS N' 123406 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025
DICTADA POR I¿, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PEINING", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 01838/2024 SOLICTTADA POR MD. YAHTYA P.K.-------.------.

t '' ll
Asunción, e '

MSTA: La solicitud de registro de marca "PEINING", Acta N" 0183812024. clase 35, solicitada por
MD. YAHTYA P.K y; -------

RES ULTA:

Que, en fecha 10 de enero de 2024 se presenta MD. YAHIYA P.K y solicita el registro de la marca
"PEINING", para amparar servicios de la clase 35.-----------

Que, en fecha 15 de enero de 2025 ha sido emitido el Dictamen N' 123406 por la Dirección de Marcas,
favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"PEINING", Acta N' 0183812024, clase 35, solicitada por MD. YAHIYA P.K, con Dictamen de la Dirección de
Marcas N' 123406 de fecha 15 de enero de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de
Concesión.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para Ia correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, 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" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en 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.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas:
"art. 2: inc. i) "(...)...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese interés o por
quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecia a un tercero",. En consecuencia, no ha lugar a lo
solicitado'r

Que, la solicitud de registro analizada "PEINING , conforme a lo expuesto en nte, no
puede ser objeto de apropiación pues la denominación "PEINING" no rio del

'A¡üculo 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá dehegar el
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con noüficación al soficitante, á(i
titular de la marca registrada. \ii:. , ,,;

por unsolicitante, sino que identifica y distingue actividades comerciales
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POR I.¿, CUAL SE REVOCA EL DISTAMEN DE MARCAS N" 123406 DE FECFI,A T5 DE ENERO DE 2025
DICTADA POR Ij, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PEINING", CLASE 35, EXPEDIENTE N' OI83812O24 SOLICITADA POR MD. YA}ITYA P.K---..-----...-..

Que, en el caso de autos, la solicitud presentada por MD. YAHIYA P.K. carece de legitimación, toda vez
que el solicitante no ha acreditado vÍnculo jurÍdico alguno con la empresa PEINING IMPORTA§ÁO OE

ELETRÓNICOS LTDA2., autorización expresa, representación comercial o relación societaria que justifique
la pretensión de exclusividad marcaria.---

Que, conforme sostiene Carlos Fernández-Nóvoa, "el derecho de marca no puede nacer del despojo,
ni del aprovechamiento parasitario de un signo previamente creado y explotado por un tercero"s.------------

Que, de todo esto, se concluye, que Ia solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para
constituirse en marca.--

Que, esta Dirección General considera que la denominación "PEINING" no ofrece ningún elemento
distintivo para el servicio ofrecido, careciendo de las caracterÍsticas básicas necesarias para convertirse en
marca.------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
A-rt. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2' incs. i) g) de la Ley N" 1294198 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
menor análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N" 123406 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.----------

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 123406 de fecha 15 de enero de 2025 dictada
por Ia Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "PEINING", clase
35, Acta N' 01838/2024, solicitada a nombre de MD. YAHIYAP.K

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PEINING", clase 35, Acta N'
0183812024, solicitada a nombre de MD. YAHIYA P.K.----------

Art.2e

Art.3e

ArU 4e

I httos:/,treining.conr.br/
r Tratado sobrc Dcrccho dc Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro
N'01838/2024, solicitada a nombre de MD. YA IYA P.K.------\---

35, Acta

NOTIFÍQr.JESE.
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA EL DISTAMEN DE MARCAS N" I2I553 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE2024
DICTADA POR IA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PEIMNG" CLASE 39, EXPEDIENTE N' 01842/2024 SOLICNADA POR MD. YAHTYA P.K----.-...-----..

Asunción, 't

MSTA: La solicitud de registro de marca "PEINING", Acta N" 0184212024, clase 39, solicitada por
MD. YAHTYA P.K y: -------

RESULTA:

Que, en fecha l0 de enero de 2024 se presenta MD. YAHIYA P.K y solicita el registro de la marca
"PEINING", para amparar servicios de la clase 39.-----------

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N' 121553 por la Dirección de
Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"PEINING", Acta N' 0184212024, clase 39, solicitada por MD. YAHIYA P.K, con Dictamen de la Dirección de

Marcas N' 121553 de fecha 17 de diciembre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de

Concesión.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la üabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, 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" L294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en 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.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
" art. 2: inc. i) "(...) ...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese interés o por
quien conocia o debiera conocer que el signo pertenecÍa a un tercero",. En consecuencia, no ha lugar a lo
solicitado'r

Que, la solicitud de registro analizada "PEINING, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, no
puede ser objeto de apropiación pues la denominación "PEINING" no constituye un sign
solicitante, sino que identifica y distingue actividades comerciales desarrolladas con an

'Arüculo 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegal él
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante; a

titular de la marca registrada.

io del
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Art.4s

ResoluciónN"

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de "PEINING", clase 39, Acta
N" 01842/2024, solicitada a nombre de MD. Y A P.K.

nteflna
ad Indusiria

2 httLrs://.peining.com.br/
I Tratado sobre Dcrecho dc Marcas.
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POR I.A. CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'I2I553 DE FECFI,A 17 DE DICIEMBRE DE2024
DICTADA POR LA DTRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PEINING" CI.ASE 39, EXPEDIENTE N" OI84212O24 SOLICITADA POR MD. YAHTYA P.K

Que, en el caso de autos,la solicitud presentada por MD. YAHIYA P.K. carece de legitimación, toda vez
que el solicitante no ha acreditado vínculo jurídico alguno con la empresa PEINING IMPORTAQÁO OE
ELETRÓNICOS LTDA2., autorización expresa, representación comercial o relación societaria que justifique
la pretensión de exclusividad marcaria.---

Que, conforme sosüene Carlos Fernández-Nóvoa, "el derecho de marca no puede nacer del despojo,
ni del aprovechamiento parasitario de un signo previamente creado y explotado por un tercero"3.--

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para
constituirse en marca.--

Que, esta Dirección General considera que la denominación "PEINING" no ofrece ningún elemento
distintivo para el servicio ofrecido, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en
marca.------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2o incs. i) g) de la Ley N" I294l98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
menor análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 121553 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.----------

Art le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 121553 de fecha 17 de diciembre de 2024 dictada
por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "PEINING", clase
39, Acta N'01842/2024, solicitada a nombre de MD. YAHIYAP.K

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PEINING", clase 39, Acta N"
0184212024, solicitada a nombre de MD. YAHIYA P.K.----------

NOTIFÍQr.JESE.

d Intrleitua
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 121554 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE2024
DICTADA POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PEINING", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 01843/2024 SOLICNADA POR MD. YAHTYA P.K

Asunción, / I it 2025

MSTA: La solicitud de registro de marca "PEINING", Acta N' 0184312024, clase 09, solicitada por
MD. YAHTYA P.K y; -------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de enero de 2024 se presenta MD. YAHIYA P.K y solicita el registro de la marca
"PEINING", para amparar productos de la clase 09.----

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N" 121554 por la Dirección de
Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de Ia marca
"PEINING", Acta N" 0184312024, clase 09, solicitada por MD. YAHIYA P.K, con Dictamen de la Dirección de
Marcas N' 121554 de fecha 17 de diciembre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de
Concesión.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyr a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, 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 el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distrnguir
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 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.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de Ia Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas:
"art. 2: inc. i) "(...)...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuuiese interés o por
quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero",. En consecuencia, no ha lugar a Io
solicitado\

Que, la solicitud de registro analizada "PEINING , conforme a lo expuesto en el párrafo te, no
puede ser objeto de apropiación pues Ia denominación "PEINING" no constituye un sig
solicitante, sino que identifica y distingue actividades comerciales desarrolladas
tercero claramente individualizado.- - - ----- -

'Arüculo 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante,
titular de la marca registrada.

del
un
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ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de
Acta N' 0184312024, solicitada a nombre de MD. YAf{lYA P.K.--------
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ResoluciónN"

POR I.A CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'I2L554 DE FECTIA 17 DE DICIEMBRE DE2024
DICTADA POR I.á, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA"PEINING" CI.ASE 09, EXPEDIENTE N'01M3/2024 SOLICITADAPORMD.YA}ITYAP.K--------....---.

Que, en el caso de autos, la solicitud presentada por MD. YAHIYA P.K. carece de legitimación, toda vez

que el solicitante no ha acreditado vÍnculo jurÍdico alguno con la empresa PEINING IMPORTAQÁO pp

ELETRÓNICOS LTDA2., autorización expresa, representación comercial o relación societaria que justifique
la pretensión de exclusividad marcaria.---

Que, conforme sostiene Carlos Fernández-Nóvoa, "el derecho de marca no puede nacer del despojo,
ni del aprovechamiento parasitario de un signo previamente creado y explotado por un tercero»T.------------

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para
constituirse en marca. --

Que, esta Dirección General considera que la denominación "PEINING" no ofrece ningún elemento
distintivo para el servicio ofrecido, careciendo de las caracterÍsticas básicas necesarias para convertirse en
marca.------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sosterudo, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2'incs. i) g) de la Ley N' 1294198 de

Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
menor análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones
por Io que corresponde revocar el Dictamen N" 121554 emiüdo por la Dirección de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.----------

Art. le

PORTANTO,
IJq' DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dietamen de Marcas N" 121554 de fecha 17 de diciembre de 2024
dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "PEINING',
clase 09, Acta N' 0184312024, solicitada a nombre de MD. YAHTYA P.K

RECFIAZAR la solicitud de registro de la marca 'PEINING', clase 09, Acta N"
0184312024, solicitada a nombre de MD. YAHIYA P.K.----------

Iliicclora, lla
.Di,¡is¡ió$ 
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Resolución -"$ ü

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1124 DE FECHA Il DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR I.á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'FERROCEMENTO", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 88723/20T8 A NOMBRE DE
FERROCEMENTO S.A.-. --. -...-

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

JORGE PEYRU Y MARIA ROSA GASPES. en contra de la Resolución N' 1124 de fecha 1l de diciembre de

2019, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de ERNESTO

IORGE PEYRU Y MARIA ROSA GASPES., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'
Il24 de fecha 11 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos

Que, en fecha 18 de agosto de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 1l de febrero de 2021, el representante convencional de ERNESTO ]ORGE PEYRU Y
MARIA ROSA GASPES. expresó agravios; y en fecha 23 de diciembre de 2021, el representante convencional
de FERROCEMENTO S.A. contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada

la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de marzo de 2022.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que,analizadas las marcas "FERROCEMENTO"

(marca solicitada) Vs. "FERROCEMENT" (marca oponente), esta dirección es del criterio que las marcas
enfrentadas son distintas una de la otra a los efectos de su coexistencia pacifica.../... Se observa que las

marcas en pugna difieren ampliamente en desinencias.../.... Es de relevancia mencionar que actualmente
coexisten pacÍfrcamente en varias c.lases marcas con el sufijo FERRO.../... Si dichas marcas coexisten
pacÍficamente entre si, no existen causales para impedir que la marca solicita sea registrada a favor del
peticionante.../... Por Io expresado, es criterio de esta Dirección corresponde no hacer lugar a la oposición
deducida.--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ERNESTO ]ORGE PEYRU Y MARIA ROSA

GASPES.y manifiesta: ...(..)..." No obstante lo resuelto por el Inferior, debemos recalcar que entre la marca
"FERROCEMENTO" solicitada y la marca "FERROCEMENT" de mi mandante existen notorias semejanzas en
los planos visual, gráfrco, ortográfico y fonético..../... Su simple lectura y comparación sirven para confirmar
la similitud confusionista que existe entre ambas denominaciones.../... Que la única diferencia entre las

denominaciones radica en la última sílaba, hecho que por sí solo no puede considerarse un elemento
diferenciador, puesto que no aporta distintividad ni caracteristicas especiales a la marca solicitada.../... la
marca solicitada no solo utiliza el sufijo, sino la raíz de la marca FERROCEMENT registrada a nombre de mi

DrREcctóN NAcToNAL oE
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mandante, y existen notorias identidades.../... Provoca una misma impresión en la
consumidores por lo que es susceptible de causar confusión.../... Por lo tanto a la SeñoJa
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oportunamente dictar resolución revocando en todas suspartes la Resolución N" I,
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Resolución ¡o r, .i; ."-;

POR LA CUAL SE CONFIRMA T¿. RESOLUCIÓN N'1124 DE FECHA II DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FERROCEMENTO", CI..A,SE 37, EXPEDIENTE N' 88723/2018 A NOMBRE DE
FERROCEMENTO S.A".--.--. -..

Que, la representante convencional de la firma solicrtante FERROCEMENTO S.A. presenta el escrito
de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Mientras la marca pedida
por mi representada constituye una marca puramente denominativa, es decir, carece de etiqueta, la marca
de los oponentes es una marca mixta.../... Que las marcas deben ser apreciadas en su conjunto
(denominación + parte figurativa) pues es de dicha manera como el público las encontrará en el mercado, y
es justamente al apreciarlas en conjunto cuando se nota que las marcas enfrentadas en autos son
claramente diferentes y distinguibles entre sí.../... Nuestra legislación marcaria tiene establecido el sistema
UNICLASE para el registro de marcas, por el cual, una marca es concedida para una sola clase de la
nomenclatura oficial.../... que los oponentes tienen registrada la marca FERROCEMENT Y ETIQUETA en las
Clases 1 y 19 MAS NO EN LA CLASE 37..../.... La marca FERROCEMENTO fue depositada de manera ümitada,
pretendiendo amparar solamente los servicios de construcción de tanques, bebederos y comederos..../... mi
mandante aPera en rubro ganadero.../... Que la solicitud de la marca FERROCEMENTO hace alusión directa
al nombre comercialmi mandante, FERROCEMENTO 5.A.../... Ya goza de amplio reconocimiento en nuestro
paÍs, lo cual demuesfra su presencia en las siguientes redes sociales Instagram y Faceebook, en donde
además se destaca los servicios gue pretende proteger.../,En consecuencia, solicito a la Señora Directora,
dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución N" 1124/2019."-----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas FERROCEMENTO (solicitada en clase 37) y la marca
FERROCEMENT (registrada en clases 01, y l9).----

Que, en primer lugar, al realizar el anáhsis 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 sr 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, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la
marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes productos de la clase 0l y 19: cubriendo la
totalidad de las c/ases; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de: §e¿y¿c¿c¡-de
construcción de tanques. bebederos. comederos comprendidos en la clase 27."

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios,
debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como uniclase,
el cual se encuentra estipulado en el Art. 7' de la Ley de Marcas, y 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. Que, del mismo modo para determinar la
vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios ti
naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el

eflna
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Resolución N'$-]-

POR I.á, CUAL SE CONFIRMA I.¿, RESOLUCIÓN N' II24DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR I.¿. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'FERROCEMENTO", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 88723/2018 A NOMBRE DE
FERROCEMENTO SA.--...-..-

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es

suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros
elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en
conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un
servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda
posibilidad de confusión.------------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

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

constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, FERROCEMENTO S.A.; es decir, que la marca
solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la

ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se

adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podrÍa existir mala fe por parte de la misma pues,

solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la

cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca

solicitada "FERROCEMENTO" no causarÍa riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente
"FERROCEMENT", asÍ como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que
corresponde confirmar la resolución recurrida

Art. le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" ll24 de fecha ll de diciembre de 2Ol9 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"FERROCEMENTO", clase 37, Expediente N' 88723/2018, solicitada a nombre de

FERROCEMENTO SA-.--..--.-

AIt.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resolución¡"_
poR Lá, cuAL sE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1O2O DE FECHA 21 DE JUNIO DE}O}3,DICTADA POR t¿.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'NATUML
BARS y ETIQUETA',, C[,A.SE 35, EXPEDIENTE N' 33555/2022, SOLICITADA POR SANTIAGO PEREYRA
PERANZI Y FELIPE BOTELLO DELGADO.

Asunción, 2 g

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por
PEREYRA PERANZI Y FELIPE BOTELLO DELGADO, contra

el representante convencional de SANTIAGO
la Resolución N' 1020 de fecha 21 de junio de

2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de SANTIAGO

PEREYRA PERANZI Y FELIPE BOTELLO DELGADO e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución N' 1029 de fecha 2l de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de enero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 15 de febrero de 2024, el representante convencional de SANTIAGO PEREYRA

PERANZI Y FELIPE BOTELLO DELGADO expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión
de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada maÍca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir maÍcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan

enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,

o que pueda seruir en el comercio para calificar o describir alguna caracterísüca del producto o servicio."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Cabe hacer un minuciosos
análisis de la marca NATURAL BARS y realizando una búsqueda en el sistema informático de la DINAPI
encontramos que existe una infinidad de marcas que incluyen la palabra NATURAL.../... Este tipo de arcas

que están compuestas por este tipo de vocablos, han venido siendo definidas tanto por la doctrina como
por la jurisprudencia como MARCAS DÉBILES.../... La marca NATURAL BARS es especial, novedosa y
lícita.../... El Señor Director de Marcas no tuvo en cuenta la coexistencia de otras marcas con la misma

palabra, lo que nos lleva de que no puede considerarse genérica una marca cuando la misma ya se

encuentra en coexistencia con otras.../... Por tanto solicitó: revocar la resolución dictada por la Dirección de

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

Que, en uso de las

de analizar la viabilidad
atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa

para la correspondiente concesión del registro de una

.6:,8

solicitud de

interpuesto.
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ResoluciónN"j 
¡1

POR LA CUAL SE CONFIRMA L¿. RESOLUCIÓN N" lO2O DE FECHA 21 DE JUNIO DEaO}3,DICTADA pOR LA
OMTCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUo oE npclsTRo DE LA MARCA,NATURAL
BARS Y ETIQUETA", CIASE 35, EXPEDIENTE N' 33555/2022, SOLICITADA pOR SANTIAGO PEREYRA
PERANZI Y FELIPE BOTELLO DELGADO.

debe considerar Ia 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 el ert. 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 conshtuir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendrendo 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 "NATURAL BARS" es la combinación de dos vocablos en
inglés ampliamente comprendidos por el público consumidor: NATURAL: describe una cualidad del
producto (ingredientes naturales, ausencia de aditivos, perfil saludable) y BARS: término genérico que
designa directamente el tipo de producto (barras).--

Que, a Ios efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "NATURAL BARS Y ETIQUETA"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual del servicio que solicrta. 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 "NATURAL BARS Y ETIQUETA"
pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, que textualmente describe: "!ilpgÉAgié!,
exPortación )¡ comercialización de barras de cereal"De ello se colige que,la solicitud de autos sÍ 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) del Art. Z. ------------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación NATURAL BARS en
letras imprenta y en el centro de ambas palabras la figura de un rayo de color verde, siendo la expresión
NATURAL BARS la parte más fuerte del signo pretendido

NATURAL ,BARS/-

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 reivindicaciones, 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
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues
NATURAL BARS Y ETIQUETA como denominación, sólo describen el sentido o s
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1O2O DE FECHA 2l DE JUNIO DEaO¿3,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE [.A MARCA'NATURAL
BARS y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 33555/2022, SOLICITADA POR SANTIAGO PEREYRA
PERANZI Y FELIPE BOTELLO DELGADO.

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. ]orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
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 seria engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
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

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."l. Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designacionesgenéricasdefinennodirectamenteel
objeto 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 "NATURAL BARS" es una designación que define
específi camente lo comercializa. ------------

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. 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 regrstro, 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 IN1ERÍNA DE I.¿. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 1020 del 21 de junio de ZO23 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.le

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "NATURAL BARS Y
ETIQUETA", clase 35, Acta N" 33555/2022, solici
PEREYRA PERANZI Y FELIPE BOTELLO DELGADO.

ArL 3e NOTIFfQUESE.-----------

I "DERECHO DE MARCAS' - rorge Otamendi. g' Ed.. CABA. Abeledo Perrot, zOU - Pag.'76
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Resolución*' Ü ü2v
POR LA CUAL SE CONFIRN4A Iá RESOLUCIÓN N' 605 DE FECFI,A 25 DE AGOSTO DEaOL3,DICTADA POR
IA DIRECCIÓN DE ASUNTOS \,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ',CRISPY CUKS Y ETIQUE'IA", CLASE 29, EXPEDIENTE N 2236712021, A NOMBRE DE
HEINLEIN FOODS SA..........

Asunción, 3 i] ilt 2Ü25

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de McCain
Foods Limited en contra de la Resolución N' 605 de fecha 25 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha O5 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de McCain Foods
Limited e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'605 de fecha 25 de agosto de2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha O5 de octubre de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha O8 de noviembre de 2023, el representante convencional de McCain Foods Limited
expresó agravios; en fecha 29 de mayo de 2024, se presenta la representante convencional de HEINLEIN
FOODS SA..y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en
fecha 04 de junio de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Realizando el análisis sobre la viabilidad o no del
registro de la marca CRISPY CUKS Y ETIQUETA ante la oposición deducida en base al registro de las
marcas, CR/SPERS y CRISPERS FRIET (MCCAIN).../... Esta Dirección constata que estamos en presencia de
dos marcas que comparten las expresiones similares CRISPY y CRISPERS, que cabe destacar, la marca
solicitada constituye una marca compuesta integrada por más de una palabra, cuyo requisito de novedad,
disüntividad y novedad está dado por la combinación de las mismas y no por la existencia de una misma
palabra.../... La palabra CUKS que acompaña a la marca solicitada no se encuentra en la marca oponente,
siendo un hecho reconocido que las marcas compuestas deben ser analizadas y comparadas en su conjunto
y no en forma aislada.../... De conformidad a la Ley N' 1294/98, esta Dirección concluye que la oposición
deducida debe ser declarada improcedente por así corresponder a derecho.---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante McCain Foods Limited y manifiesta: "(...) Si bien la

marca CRISPY CUKS Y ETIQUETA constituye una marca compleja, formada por dos elementos integrantes,
uno de ellos actúa como principal y preponderante, el cual corresponde en estos autos, a la palabra CRISPY
dado que es Ia primera palabra en ser aprehendida ante los ojos del consumidor.../... Una de las finalidades
de la Ley marcaria es impedir posibles confusiones que se producirÍan.../... Cabe destacar que la etiqueta que
acompaña a la marca pedida tampoco dota de sufrciente carácter diferencial como para distinguirla.../... Los
consumidores se confundiria respecto al origen del producto.../... En definitiva no se puede conceder el
registro de una marca extremadamente similar y altamente asociable a otras preexistentes siendo además

maÍcas que gozan de fama y notoriedad.../... por lo tanto, ruego a la Señora Directora General, dicte
resolución revocando en todas sus partes la resolución N" 605/202i(...)". --------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de

expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La adversa se

resolución, la cual se halla ajustada a derecho y fue fundamentada de

srn razon
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Resorución."og I 2
poR LA cuAL sE coNFIRMA Iá RESoLUCTóN N' 605 DE FECHA 25 DE Acosro DEzozS,DIgrADA poR
tA DIRECcTóN pEesuNTosMARCARJos Lmclosos, ENELEXpEDIENTE DE soLICtruD DE REcISTRo
DE I-A MARCA ',CRISPY CUKS Y ETIQUETA:, CIA,SE 29, EXPEDIENTE N" 2236712021, A NOMBRE DE
HEINLETN FOODS S4...--..--..

se peticiona un nuevo estudio del expediente en una estopa ya preclusa.../... I modo de ejemplo cabe

destacar que la marca de la adversa coexiste pacíficamente con la marca MCCRISPY registrada bajo el N"
560922 y TENDERCRISP registrada con el N" 53162ó.../... Por tanto, considerando que Ia resolución recurrida
ha sido dictada correctamente, corresponde que la misma sea confrrmada en todos sus términos.-------------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya

existente (oponente), 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, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las

palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna "CRISPY CUKS Y ffiQUETA" (solicitante) vs CRISPERS y CRISPERS FRIET

(MCCAIN)" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por
ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual.---------

Que, los signos comparados presentan como elemento común la raiz "CRISP", derivada del inglés,

ampliamente utilizada en el sector alimenticio para aludir a productos crujientes, dicha raíz posee un
carácter descriptivo o evocativo débil en la clase 29, por lo que no puede ser considerada el núcleo
distintivo fuerte. Siguiendo con el análisis CRISPY CUKS es una expresión compuesta por dos palabras, con
estructura visual distinta, pues la combinación no reproduce un concepto idéntico al de CRISPERS, sino
que introduce un componente fantasioso, capaz de individualizar el origen empresarial.-------------

Que, si bien las marcas en pugna comparten un vocablo en común, no es menos cierto que cuentan
con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su

inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de Ias marcas en conflicto

Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para
afirmar que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo
en conjunto con otÍos elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.4 Así, vemos que el hecho de compartlr un vocablo no es elemento suficiente
balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los
conjunto en la presente resolución. ----------- -------:,:;

!j¡l
'il

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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Resolución*.u Y Ü 2
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 605 DE FEcHA 25 DE Acosro DEzoz3,DIcrADA poR
rA DIREccróNopesuNTos MARCARIoS LITIGIosos, EN ELExpEDIENTE DE soLrcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',CRISPY CUKS Y ETIQUETA',, CLASE 29, EXPEDIENTE N" 2236712021, A NOMBRE DE
HEINLEIN FOODS SA.--...-..--

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones CRISPY

CUKS Y ETIQUETA (solicitada), y CRISPERS y CRISPERS FRIET (MCCAIN) (oponente), se comparte el

vocablo "CRISP", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese

sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran
registradas las marcas: MCG]§PY registrada bajo el N' 560922 a nombre de Mcdonald S Corporation, Una
Corporación De Delaware; TENDER§AISP registrada con el N' 531626 a nombre de Burger King Company
LLC,; CRISPY CRUSH registrada bao el N" 624975 a nombre de Luiz Fernando Peres Pereira, extremo que
demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. ---------------

Que, siendo asÍ, elvocablo "CRISP" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utrlizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de Ia Ley N" 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". AsÍ las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolución
recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el

mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

Que, al respecto Carlos Fernández Novoa, expresa: "el análisis de confundibilidad no debe detenerse
en coincidencias parciales, srho atender a la percepción global y al riesgo real de error del consumidor
medio en condiciones normales de mercadd ". En este senüdo, no se advierte un riesgo concreto de que el

consumidor confunda el origen empresarial de los productos ofrecidos bajo el signo solicitado con los
productos identificados por la marca registrada.-

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud
diferencia del oponente que es denominativa. -------

marca solicitada

r Femández Novoa, op. cit.

denominaüva
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Resolución N"_

POR I.á, CUAL SE CONFIRTVÍA LA RESOLUCIÓN N' 605 DE FECFI,A 25 DE AGOSTO DEhOL3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ',CRISPY CUKS Y mQUETA", CIASE 29, EXPEDIENTE N" 2236712021, A NOMBRE DE
HEINLEIN FOODS SA..-........

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y disüntiva
de su antecedente, por Io que podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. - - -- -- --- -- -

PORTANTO,
Iá DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL ls CONFIRMAR la Resolución N' 605 de fecha 17 de diciembre 2019 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'CRISPY

CUKS Y ETIQUETA", clase 29, Expediente. No 2236712021, solicitada a nombre de

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resolución^,Q§b 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' tzTsDE FEcHA 13 DE DIcIEMBRE DEzorz,DIcrADApoR
LA DIREcclóN op MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITuD DE REcISTRo DE Iá, MARcA "FLou y
ETIQUE"[A", CIASE 41, EXPEDIENTE N' 5188I/2010 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER
BENITEZ.-- ---l--------

r' fl Ir¡"
Asunción, 

u utL /U/5

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Federico Wolfgang

Wagener Benitez en contra de la Resolución N" 1275 de fecha 13 de diciembre de 2012, dictada por la

Dirección de Marcas, y¡- -- -- - - - - -'

RESULTA:

Que, en fecha 2l de diciembre de 2012 se presenta la representante convencional de Federico

Wolfgang Wagener Benitez e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1275 de fecha

13 de diciembre de 2012, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de febrero de 2013 fue dictada la providencia que ordena que el recurrente exprese

sus agravios en contra de la resolución impugnada. -----

Que, en fecha 03 de marzo de 2014, la representante convencional de Fedenco Wolfgang Wagener

Benitez expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos

para resolver en fecha 13 de enero de 2024.

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 FLOVI, registrada
con el número 279208 en fecha 16 de junio de 2005 a favor de DAVID GERBER. Comentario: Que, ambas

denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma

clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores..." -------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante Federico Wolfgang Wagener Benitez y manifiesta:

"(...) Antes de entrar a analizar en detalle las caracteristicas de ambas marcas es necesario hacer hincapipé
en el reconocimiento público del que goza la marca "FLO(J" como léxico que identifica a un gruPo musical
(...) De esta manera quedaría bien claro que el pub FLOW es un local que ofrece sus se¡vicios de

esparcimiento en un domicilio y lugar establecido, que es un bar, y que FLOU es un grupo musical cuyo
objeto desde sus lnicios y a lo largo de todos estos años fue siempre el de brindar melodias y canciones

para ser oÍdas por el público (...)» -------'-'-

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

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

vrgente. En este senüdo, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N" 279208 de la marca "FLOW" a

nombre de DAVID BERGER fiie renovado por el registro 404168, el cual venció el 16 de junio

venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habi

para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N' 1294198

textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de,gryc¡1

posteriores al vencimiento (...)". ---l-':\-J:Y9llJfr
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Resorución-p 
I I 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I?TSDEFECHA 13 DE DICIEMBRE DEhOIL,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLOU Y
ETIQUETA, CLASE 41, EXPEDIENTE N' 5188U2010 A NOMBRE DE FEDERICO WOLFGANG WAGENER
BEMTEZ.--

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca "FLOU Y ETIQUETA", clase 41, expediente N.o 5188U2010 a nombre de Federico
Wolfgang Wagener Benitez.

Art. le

PORTATITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR Ia Resolución No 1275 de fecha 13 de diciembre de 2012, dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites de Ia solicitud de

"FLOU Y ETIQUETA", clase 41, expediente N.' 5188U2010 a

Art.3e

orREcctóN NActoNAL DE

f \PROPIEDAD
\J INTELECTUAL

PARA6UAY

ArL 2e registro de la marca

nombre de Pederico
Wolfgang Wagener Benitez.
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Resorución..üjl s &
POR LA CUALSE REVOCALARESOLUCIÓN N" 1338 DE FECHA15 DE OCTUBREDE 2019, DICIhDAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T T\P, CLASE
35, EXPEDIENTE N' 7 0569 I2OI8 A NOMBRE DE EADI CHAHINE EL KASSIS.

Asunción,30D]C 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FADI
CHAHINE EL KASSIS en contra de la Resolución N" 1338 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de FADI CHAHINE
EL KASSIS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1338 de fecha 15 de octubre de
2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha l0 de octubre de 2020, el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSTS

expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 26 de noviembre de 2O2O. -------

CONSIDERANDO:

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

citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TW", registrada con el número
46748i en fecha 3l de julio de 2O18 a favor de EDGAR CACERES URDAPILLEM Comentario: Que, ambas
denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica en una misma
clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al afticulo ó" de la
Ley N'1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.».------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Las marcas son distintas, no son

exactamente iguales; la solicitada posee una construcción de j letras pero un espacio entre la primera y las

últimas dos y la marca antecedente i letras todas juntas.../... Se trata de marcas conformadas por iniciales,
esfo es por letras únicamente, por lo que cualquier variación en el orden o disposición ya marca la
diferencia.../... Al ser pronunciadas en forma sucesiva, suenan muy distintas, considerando por tanto que no
existe preponderancia de los elementos gramaticales aunque sean similares en su construcción.../... Si bien
Ios servicios amparados por ambas se encuentran en la misma clase, no existe siquiera conexión
competitiva entre TVT../, U¡ representado ya cuenta con el registro de la marca T TV en clase 09, Registro
N" 5O2l3O que ampara los productos que a su vez desea comercializar.../... La marca registrada coexiste
también con otras marcas registradas.../... Que están conformadas por iniciales de letras más la inicial W.../...

Por estas consideraciones pido, se dicte resolución revocando la Resolución recurrida en todas sus

partes"-----

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones tenerse presente

que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general marcario, sin

artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de de las marcas puede ser

asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia admini
TV, clase 35 (solicitada), y TVT, clase 35 (base de rechazo) pueden o no ser

determinar si las

un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N" 1338 DE FECHA 15 DE ocruBRE DE 2019, DICTADA poR LA
ptRpccróN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE LA MARCA 'T TV', cLAsE
35, EXPEDIENTE N" 7O569I2OL8ANOMBRE DEFADI CHAHINE ELKASSIS.

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinanfes /os diversos detalles, sino las caracterÍsticas
tipicas, la impresión general y los principales elementos del signon. En ese orden de ideas, si bien es cierto

que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "TVT", no necesariamente causarán

confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan

una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se

puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

TTV (solicitada), y

TVT (base derechazo)

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, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se

encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante han
limitado su solicitud a la cobertura de lqportacjón. exportación
instrumentos cientÍficos. electrónicos. náuticos. geodésicos. eléctricos (incluida la radio\. fotografras.
cinematográficos, ópticos de pesar de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (de

salvamento) y de enseñanza, aparatos automáticos, máquinas parlantes, cajas registradoras,máquinas de
calcular, aparatos extintores, receptores satelitales en gral; gestión de negocios comerciales; administración
comercial; trabajos de oficina; publicidad mientras que la marca base del rechazo cubre importación,
exportación, comercialización y venta de aparatos electrónicos de vigilancia (cámaras y videocámaras,
vigilabebes con cámaras) como así también publicidad por medios de difusión masiva.

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es

suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros
elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en
conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un
servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de

confusión.-

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundjbles.4 Asi las

cosas, vemos que el hecho de compartir letras, 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, adicionalmente, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, se ha constatado que la
marca solicitada -T TV- ya se encuentra registrada bajo el N' 502130, clase 09. Si bien, en vi4ud
la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, la solicitud de autos ya posee defébho.
la clase de productos que desea comercializar, la misma pertenece a una misma familia de m

' BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 194ó.
I Sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunci ón.2O13.

E
\\:r..

\
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Resorución-fi§-f,j 4
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' Bra nE FrcHA 15 DE-ocruBRE DE 2019, DICTADA poR L-A.

nnpcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA'T T\r, cLASE
35, EXPEDIENTE N'7056912018ANOMBRE DE FADI CFIAHINE ELKASSIS.

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

ArLle

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 1338 de fecha 15 de octubre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
clase 35, Expediente N" 7056912018, solicitada a nombre de FADI

marca'ITV",
CHAHINE EL

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resolución-&¿u 5
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN N' Ir95 DE FEcHA2g DE DIcIEMBRE DE 2020, DIcTADApoR
LA DIREccróN pe MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLICmuD DE REGISTRo DE LA MARcA "u ur-:tRA
Y ETIQUEIA", CLASE 41, EXPEDIENTE N' 09650/2020 A NOMBRE DE NILDA MARIA BOGARIN
GONZALEZ

Asunción, 1 '

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NILDA
MARIA BOGARIN GONZALEZ. en contra de la Resolución N" 1195 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada

por la Dirección de Marcas, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de NILDA MARIA

BOGARIN GONZALEZ. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" Il95 de fecha 29 de

diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha l5 de marzo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 12 de abril de 2021, el representante convencional de NILDA MARIA BOGARIN

GONZALEZ expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 14 de junio de 2021.----

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 ULTRA, registrada
con el número 379667 en fecha O2 de mayo de 2013 a favor de Diego Agustin Maidana Bogado; Comentario:

Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica en

una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se

reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6" de la Ley N"
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante NILDA MARIA BOGARIN GONZALEZ y

manifiesta: "(...) Las denominaciones en pugna poseen diferencias que son esenciales: las marcas

enfrentadas poseen claros elementos provistos de una significativa carga diferencial y dichas diferencias
son decisivas para su convivencia pacifica en el mercado.../... Los servicios de ambas denominaciones son

disímiles.../... Coexisten pacÍficamente otros registros sin causar riesgo de confusión.../... Sírvase por tanto la

Señora Directora, dictar resolución revocando en todas susparfes la Resolución N" 1995/2020.---------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si

vigente. En este sentido, según Ia base de datos de la

la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
DINAPI, el Registro N" 379667

nombre de DIEGO AGUSTIN MAIDANA BOGADO, venció el

plazo de gracia, y Ia misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el
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Resorución..Q$8 5
poR L-A. cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 1195 DE FEcHA IIDEDICIEMBRE DEzozo,DIcrADApoR
LA DIRECCIÓN pB MARCAs, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA"UULTRA
Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N' 09650/2020 A NOMBRE DE NILDA MARTA BOGARIN
GONZALEZ

tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N" 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(...)

Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de sels meses posteriores al vencimiento (...)".--

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del

agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca "U ULTRA Y ETIQUETA", solicitada por NILDA MARIA BOGARIN GONZALEZ

ArL le

Ar[ 2e

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1195 de fecha 29 de diciembre de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca'U
ULXRA Y ETIQLJETA", clase 41, Expediente No 0965012020. solicitada a nombre de

NILDAN{ARIABOGARIN GONZALEZ ---F-

Art.3s

::4

it 0\
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Resolución *" ü E [i q']

poR LA cuAL sE REvocA LA npsoructóN N" lrog DE FEcHA 16 DE SEmEMBRE DE 2019, DIcTADA poR
LA DIREcctóN oe MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISIRo DE LA MARcA "MADRID
CENTERY ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENIE No 6605412018, SOLICITADO pOR FADI FAYEZ MOHAMAD.

Asunción,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FADI FAYEZ
MOHAMAD contra la Resolución N' 1109 de fecha 16 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de
Marcas, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha lt de octubre de 2Ol9 se presenta el representante convencional de FADI FAYEZ
MOHAMAD e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1IO9 de fecha 16 de sepüembre de
2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha Ol de septiembre de 2025, el representante convencional de FADI FAYEZ MOHAMAD
expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de
2025.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibición: Art. 2 Inc. b) ...los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso
corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones
internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas, Madrid es un municipio y ciudad de España. La
localidad, con categorÍa histórica de villa, es la capital del Estado y de la Comunidad de Madrid. Dentro del
término municipal de Madrid, el más poblado de España, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-
(...)".-- ---- ---

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Como punto principal vengo a

compartir y exponer que la nomenclatura Madrid, se halla registrada a mi nombre, algunos inclusive fueron
presentados antes de que la marca de autos.../... Se comparten otros casos de otros titulares.../... es

importante destacar que la marca solicitada cuenta con un logotipo, el cual es un elemento
diferenciador.../... Por todo lo expuesto, a VE dirijo el sgte petitorio: oportunamente y previos los trámites de
ngor, otorgue el registro a la solicitud de autos (...)".---------

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

Que, el A-quo ha fundado su resolución en el inciso b) del A¡t. 2 de la Ley Ne 1294198 de Marcas. AsÍ
Ias cosas, tenemos que el Art. 2 prescribe que: "No podrán registrarse como marcas: inc. b)
distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las

jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvogyesean
misma§'.--- -----;,.*---'--,;--(

{F,
\ü

udos,
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Resolución*'0É # C
poRLAcUALSE REVocALARESoLUcIóN N" uo9 DE FEcHA16 DE SEpTIEMBRE DE 2019, DICTADApoR
LA DIRECCIÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA .MADRID

CENTERYETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE No 6605412018, SOLICnADO PORFADI FAYEZ MOHAMAD.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MADRID CENTER Y ETIQUETA"
incurre dentro de dicha prohibición para los productos que pretende amparar. En ese sentido, tenemos
que la denominación "MADRID CENTER Y ETIQUETA" la clase 14 del nomenclador internacional, la cual
comprende "la totalidad de los productos." /, no constituye una imitación o reproducción de marca alguna
ya que en el Informe de Fondo obrante a fs. 13 el Examinador no mencionó antecedentes, y a criterio de esta
Dirección General entiende que la denominación solicitada no incurre en la prohibición señalada por el
A-quo; considera que la misma es una palabra arbitraria para la clase 14, resultando una denominación
novedosa y original.--

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con con la marca registrada MADRID CENTER Y ETIQUETA, clase 09, Registro N"
502126 y 599513; clase 35, Registro N" 502127. Si bien, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el Sistema
adoptado es el de Uniclase, la solicitud de autos ya posee derecho adquirido con la denominación
preponderante, la misma pertenece a una misma familia de marcas, Por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años.---

Que, otro elemento relevante a Ia hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicltante se erige en una solicitud de marca mixta.--

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" 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le

ArL 2s

REVOCAR la Resolución N' lI09 de fecha 16 de septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"MADRID CENTER Y ffiQUETA", clase 14, Expedie solicitada a

nombre de FADI FAYEZ MOFIAMAD

NOTIFIQUESE.



DIRECCIÓN NACIONAL DE

,W ,*\" GOBIERNO onT. PARAGUÁI
\:d PARAGUAY REKUÁI

Vi* PRoPIEDAD
\ü# INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución.Q*L$ 7
POR LA CUAL SE CONFIRT,ÍA LA RESOLUCIÓN N' I.153 DE FECHA 22 DE IUMO DE 2018, DICTADA POR LA
omEccIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIS,IRo DE LA MARCA "SALOON
MARKE , CLASE 35, EXPEDIENTE NO 3384912016, SOLICTThDA POR BRIBEN SA.C.G...

Asunción,J 0 0jt /0/5

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

SAC.G., contra la Resolución N' 1.153 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por Ia Dirección de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de BRIBEN

SA.C.G. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1.153 de fecha 22 de junio de 2018,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 15 de febrero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 25 de marzo de 2019, el representante convencional de BRIBEN SAC.G. expresó

agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

02 de julio de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que habiéndose realizado elexamen 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 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.", En consecuencia no ha

lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi mandante
niega categóricamente que la marca "SALOON MARKET" sea genérica; por el contrario, "SALOON

MARKET" es una marca evocaüva para la clase i5.../... y en consecuencia no puede considerarse incursa en

la prohibición del art. 2 de la Ley de Marcas.../... fn segundo lugar, cabe destacar que en el mundo marcario

existen marcas registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con la denominación
"MARKET" para la misma clase y no fueron consideradas genéricas, las cuales individualizar
seguidamente.../... A más de lo expresado cabe agregar que "SALOON MARKET" es una marca conocida y de

gran renombre en el mercado, vale decir gue sus servicios gozan de gran difusión, de hecho, mi mandante

BRIBEN S.A.C.G. posee una conocida e indiscutible trayectoria en el mercado por lo cual la marca evoca

indefectiblemente su origen empresarial (...)".-------

Que, corresponde a esta Dirección 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

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan v
derecho a constituir una marca. ------r-i¡-lrf,st¡''ur*'*-i--:!{

l.

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a
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POR LA CUAL SE CONFIRtvfA Lá, RESOLUCIÓN N' 1.153 DE FECHA 22 DE IUMO DE 2018, DIC-IADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A MARCA,SALooN
MARKE , CLASE 35, EXPEDIENTE NO 338r'¡9 I aOIí,SOLICTIADA POR BRIBEN S á. C.G...

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 marca cuya inscripción se solicita la denominación "SALOON

MARKET" se compone exclusivamente de dos vocablos del idioma inglés, de uso común en el comercio,
cuyo significado es inmediatamente comprensible para el público relevante. "SALOON": salón;
establecimiento vinculado al cuidado personal, belleza o estética; "MARKET": mercado; ámbito de
compra-venta o comercialización.--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SALOON MARKET" resulta
genérica para elproducto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye
la designación usual del producto 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 "SALOON MARKETY ETIQUETA", pretende obtener
cobertura para productos de la clase 35, que textualmente describe: "servicios de importa
! comPra-venta al Por mayor de productos cosméticos y productos para el cuidado personal.
comorendidos en la clase 3<

Que la combinación de ambos términos no genera un significado nuevo, arbitrario u original, sino
que describe directamente un mercado o espacio comercial vinculado a salones de belleza y productos de
cuidado personal. En consecuencia, la denominación solicitada está íntegramente conformada por
expresiones que, en su conjunto, carecen de distintividad, pues describen de manera directa el destino,
cualidad, uso y composición del servicio ofrecido..---

Que, es oportuno traer a colación las expresiones de Fernández-Nóvoa donde afirma que: "las
combinaciones de términos descriptivos carecen de fuerza distinüva cuando el conjunto no introduce un
signifr cado nuevo. "t - - - -

Que, a su vez, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y
Carlos Alberto Módica, quienes señalan:"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivot pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (...)".' Expresan igualmente los autores: " Se consideran genéricos los nombres comunes referidos a
una categorÍa determinada de objetos, sin una determinación precisa. Tienen la naturaleza misma de las
cosas designadas y están enteramente incorporados a ellas. Por ejemplo, Naranja no puede ser marca de
frutas, ni Caramelo marca de golosina. La prohibición de registrar signos genéricos protege
eventuales abusos, como el que se provocaría, por ejemplo, si alguien registrara como
para productos al imenücios(...)".3 -

I (Tratado sobre Derecho de Marcas) Femández-Nóvoa
2 Barciro de Módicu, G.E ¡' Módicu, C.A (2020).Oposición u la solicitucl de Registro. Manual de Derechos lntelecünles. (2" Ed. p.
t Boreiro de Módica, G.E ¡' Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registo. Manual de De¡echos lntelectudles. (2' Ed p. 173). Editorial La Ley.



GOBIERNO nr.r.

RAGUAY
PARAGUAY

poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1.153 DE FECFIA 22 DE JUMO DE 2018, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'SALOON
MARKE'T", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 33849/2016, SOLICITADA POR BRIBEN SA.C.G.-.

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 reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya

factibilidad no resiste el menor análisis.-----

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

expone: Respecto a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, escribe: "Existe una
lÍnea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos

evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mrsmas caracterisücas,
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

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna

deproductososervicios.Nosucede]omismosiseregistraSeUnadesignacióndescriptiva

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 "SALOON MARKET" es una designación que define
especÍfi camente lo comercializa. ------------

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
SALOON MARKET 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, 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. 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.le CONFIRMAR la Resolución N' 1.153 del22 de junio de 2018 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro
clase 35, Expediente N'33M9/2016, solicitada a n

ú*\ PRoPIEDAD
\J{s INTELECTUAL

nesolucion N0 *%
I PARAGVÁI
I REKUAT

ornecc¡óH NAcToNAL DE

Art.2e

ArL3s
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Resorución.ffi ü 'fu 
ü

POR t.¡q, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 330 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2004, DICIADA pOR LA
OM¡CCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINTEX",
CI-ASE 34, EXPEDIENTE N' 0422012004 A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LTMITED.--

Asunción,

VISTO: el recurso de apelación inteqpuesto por el representante convencional de BRITISH

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED. en contra de la Resolución N'330 de fecha 02 de julio de 2004,

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

RESULTA:

Que, en fecha t2 de septiembre de 2008 se presenta el representante convencional de BRITISH

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución
N" 330 de fecha 02 de julio de 2004, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 10 de febrero de 2023, el representante convencional de BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) LIMITED expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de marzo de2023.----

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 MINT registrada
con el número 367077 en fecha j0 de agosto de 2012 a favor de Nifaplus Paraguay S.a; Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica en una
misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artÍculo 6" de la Ley N" 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)

LIMITED y manifiesta: "(...) Sobre elparticular, informamos que la marca MINT clase 34, registrada con elN"
367.077 ha vencido en fecha 19 de diciembre de 2021 sin que su propietario haya realizado los trámites
tendientes a su renovación.../... En consecuencia, como bien puede corroborarse ya no existen motivos que
obstruyan a la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada.--

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este senüdo, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No 361077 de la marca "MINT" a

nombre de NIFAPLUS PARAGUAY S.A., venció el 19 de diciembre de 2021, venciendo a su vez el plazo de

gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como
lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N" 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "

solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de sers mesesposten ores 4.1,1
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Resolución*'O I I
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 330 DE FECHA 02 DE JULIo DE 2004, DICTADA poR LA
omrccróN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "MINTEX",
CLASE 34, EXPEDIENTE N" 04220/2004 A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED...

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficloso el estudio del

agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de Ios trámites del

registro de la marca'MINTEX", solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED.--

Art.Ie

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

RE S UE LVE:

REVOCAR la Resolución N' 330 de fecha 02 de julio de 2004 dictada por la Dirección
de Marcas.-

ArL 2s

Art.3e

ORDENAR la prosecución de los trámites de la
"MINTEX', clase 34, Expediente N' 04220/2004,

AMERTCAN TOBACCO (BRANDS) LrMmD.----;

solicitud de registro de la marca

solicitada a nombre de BRITISH
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Resorución*.o $ ffi $
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" l8r4 DE FECHA 03 DE JULIo DEzozs DIcIADAroRLA
omgcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "cEMlMS",
CLASE 09, EXPEDIENTE N' 05402/2024, SOLICNADA POR INTER SPACE'O. --

Asunción, ,.

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INTERSPACE S.A. .

contra la Resolución N'1814 de fecha O3 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------------

RESULTA:

Que, en fecha ll de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de TNTER SPACE

SA. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' l8t4 de fecha 03 de julio de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas.-

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

apelación interpuesto

Que, en fecha 07 de noviembre de 2025, el representante convencional de INTERSPACE S.A expresó

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

ll de noviembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GEMINI", registrada con el N"
5j0844 para la clase 09 a favor de Gci Technologies Corp. Comentario: Que ambas denominaciones son casi

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6" de la Ley )294/98, no ha lugar a lo
s ol icitado."- - - - -- - -- - - - - -

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

palabra GEMINIS o GEMINI es una sÍlaba de uso común en marcas que designan productos o servicios.../...

El que ha registrado la sÍlaba GEMINIS o GEMINI como parte de una marca se arriesga a otros interesados

puedan hacer lo mismo con el mismo e igualitario derecho.../... En el presente caso cabe la aplicación del
Principio de la Especialidad .../... AsÍ el ArL7 de la Ley 1294/98 claramente establece que: El registro de una

marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial (...).../... en el caso de autos no existe

ninguna relación entre las clases 09 y 35 ya que se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad.../...
Por lo tanto, y en mérito de lo expuesto considero formular lo siguiente: oportunamente dictar resolución
revocando en todas sus aportes la Resolución N" 1814/2025.------'--

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

Que, en primer lugar, vemos 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

consumidores. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortográfico, foné
solicitante "GEMINIS" y la marca base de rechazo "GEMINI", primeramente
reproduce la mayor parte de la denominación de la marca base de rec
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ResoluciónNo-_

POR t¿. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' l8l4 DE FECFLA 03 DE JULIO DE 2025 DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGI§TNO DE Iá. MARCA "GEMINIS",
CLASE 09, EXPEDIENTE N" 05402/2024, SOLICITADA POR INTER SPACE SA ..---.-.-

semejanza con respecto a la base de rechazo en los aspectos ortográfico y fonético, e identidad en el plano
conceptual, como puede visualizarse en el siguiente cotejo.

(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, tanto la jurisprudencia como la doctrina sobre la materia, han establecido que las marcas deben
ser distinguibles; en ese sentido, la condición esencial para la registrabilidad de un signo es que este sea
inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como
especialidad, que la marca sea especial con respecto a otrasl.

Que, esta dependencia considera que el contenido conceptual de la palabra "GEMINIS", presentada
por la solicitante tiene un peso considerable que podria generar confusión en el público consumidor,
teniendo en cuenta que fonéücamente son casi idénticas.--

Que, dicho extremo nos permite concluir, con mayor precisión, que de la forma en que ha sido
presentada la solicitud de registro "GEMINIS" no podrÍa coexistir pacíficamente con la marca base de
rechazo "GEMINI", por ser susceptible de generar confusión en el consumidor final, al momento de la
compra. Al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la
compra es el criterio que marcariamente interesa2, siendo relevante el primer impacto que se obüene de
una aprehensión espontánea y prerreflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de
semejanza.

Que, Ia posibilidad de darse Ia confusión en el público consumidor se ve acentuada por el hecho de
tratarse de productos que comparten el mismo nomenclador internacional, clase 09, y que las marcas en

Pugna abarcan la totalidad de la clase comprendida, de lo que se concluye que existiria la posibilidad de
que lleguen a compartir los mismos lugares de venta. Por consiguiente, no serÍa posible al consumidor
distinguir entre el origen de un producto y otro, con las consecuencias negativas que dicha confusión
generarÍa al titular de la marca ya registrada.-------------

Que, por otro lado, cabe destacar que los signos en pugna son de tipo denominativas, por lo que, al no
existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.-

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 ArtÍculo5 §e y 2e

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 pacifica entre las mismas.

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

RESUELVE

ArL le CONFIRMAR la Resolución N" l8i4 de fecha 03 de julio de 2025 dic
de Marcas.

l.f orge Otamendi. Derecho de Marcas. 8" Edición actualizada y ampliada. Rbeledo Perrot. 0912. Buenos Aires. p. f2i 
\

'?Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 8'Edición actualizada y ampliada. ebeledo Perrot. Buenos Aires - 0912. P 234. P.234
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ArL 2e

Art.3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de Ia marca "GEMINIS ", clase 09, Acta N'

Clautlia F'amcla
r"tora Gcncral lnterin¿

llirt¿;iuir tmi:ll ' Pi.ii.,l,i Ji,jrii,;
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Resorución.09g g
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N' l8l3 DE FECHA 03 DE ]ULrO DE2025 DTCTADA pOR LA
pmrcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD og REctSTRo DE LA MARcA "cEMIMS",
CLASE 35, EXPEDIENTE N' 0540U2024, SOLICTTADA POR INTER SPACE SA. .--..--.-

Asunción,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INTER SPACE S.A. .

contra la Resolución N" l813 de fecha 03 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------------

RESULTA:

Que, en fecha ll de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de INTER SPACE

SA. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 1813 de fecha 03 de julio de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 07 de noviembre de 2025, el representante convencional de INTER SPACE SA. expresó
agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
Il de noviembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GEMINI", registrada con el N"
530844 para la clase 09 a favor de Gci Technologies Corp. Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad alArt. 6" de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La
palabra GEMINIS o GEMINI es una sílaba de uso común en marcas que designan productos o servicios.../...
El que ha registrado la sílaba GEMINIS o GEMINI como parte de una marca se arriesga a otros interesados
puedan hacer lo mismo con el mismo e igualitario derecho.../... En el presente caso cabe la aplicación del
Principio de la Especialidad .../... Asi elArt. 7 de la Ley 1294/98 claramente establece que: El registro de una
marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial (...).../... en el caso de autos no existe
ninguna relación entre las c/ases 09 y j5 ya que se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad.../...
Por lo tanto, y en mérito de lo expuesto considero formular lo siguiente: oportunamente dictar resolución
revocando en todas sus aportes la Resolución N" 1813/2025.---------

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

Que, en primer lugar, vemos 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 administra!úa -determi
GEMINIS , clase 35 (solicitada), y GEMINI, clase 09 (base de rechazo) n,yffi-ci'Tno:tt,,ry
mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumido íit.7Ul1;--.--- Abg' Lt

,Jurrrruvr!o./s , , 
--il'-riii

llá i, : l:t:: :
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PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N'r8l3 DE FEcHA 03 DE JULIo DE 2025 DrgrADA poR tA,
onncclóN DE N,IARcAS EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUo oE R¡ct-smo DE L¿. MARCA "cEMINIS",
CLASE 35, EXPEDIENTE N' O54OII2O24, SOLICMADA POR INTER SPACE Sá. ..--..--.

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su hbro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinanfes /os diversos detalles, sino las caracterisücas
típicas, la impresión general y los principales elementos del signo". En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GEMINIS/GEMINI", no necesariamente
causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de Ia otra y
dejan una impresión dlferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.
Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

GEMINIS (solicitada), y
GEMINI (base de rechazo)

Que, si bien ambos signos comparten una raíz común, la adición de la letra "S" final en GEMINIS, ello
produce una diferenciación auditiva clara, suficiente para que el consumidor medio no confunda ambos
signos al momento de la adquisición. En signos cortos, pequeñas variaciones adquieren mayor relevancia
diferenciadora.- ------ - - -

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos,la distintividad
está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de
fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación,
de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. --------------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confund¡b1es. aAsÍ las
cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre,
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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "GEMINI" registrada para productos de la clase 09 comprende: "la totalidad de los
producto§'; mientras que la marca en trámite de registro "GEMINIS" solicita la cobertura para los servicios
comprendidos clase 35 tales como importación, exportación y comercialización de, máquinas lavadoras de
roPas a gas y eléctricas, máquinas lava-vajillas, máquinas secadoras de ropas eléctricas y a gas, exprimidores
eléctricos de frutas, molinos eléctricos y máquinas para hacer pasta, máquinas centrifugadoras eléctricas,
procesadores eléctricos de comida, licuadoras eléctricas, agitadoras eléctricos, aparatos de alumbrado, de
calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de
distribución de agua e instalaciones sanitarias, máquinas para hacer hielo y helados, refrigeradores y
heladeras de cualquier tipo, cerraduras de puerta digitales; paneles digitales para exhibir carteles;
semiconductores; cargadores de baterias para dispositivos de telecomunicaciones móviles; proyectores de
video; descodificadores de televisión; unidad de estado sólido (SSD);teléfonos inteligentes [smartphones];
relojes inteligentes; altavoces; ordenadores ponibles; auriculares de botón; sen.sores eléctri,

frsica ponibles; cámaras fotográfrcas; ordenadores; monitores de ordena4qí., tabtetas

/': ' .(
ffiarcasdefábncayde-comerclo.Editoria|Robins.BuenosAires.l94ó.l!'-:,,ihgb
'?sánchezHerrero,Andrés. "ConfusjóndeMarca{ EditorialLaLey.Asunción.Zol3. {i; . 

,, ,jri,;j
lt - i1... i"u

electrónicos para unidades de visualización; lápiz óptico para pantallas táctiles; monitores
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Resorución$W Ü
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' l8l3 DE FECHA 03 DE IULIO DE 2025 DICTADA POR L-A.

DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA "GEMINIS",
CLASE 35, EXPEDIENTE N' 0540U2024, SOLICITADA POR INTER SPACE S.A. .......-.

televisores; ordenadores móviles; teléfonos celulares; bolsas especiales para ordenadores portátiles; bolsas

adaptadas o con forma para contener blocs de notas electrónicos; bolsitos para teléfonos móviles; bolsitos
para teléfonos inteligentes [smartphones]; fundas y carcasas protectoras para tabletas electrónicas; bolsas

adaptadas para tabletas electrónicas; marcos de monitores de televisión; carcasas adaptadas para
proyectore,s,' carcasas de protección para proyectores; maletines adaptados para proyectores; pieles para
proyectores; carcasa para baterías de videoproyectores; carcasas para teléfonos inteligentes; películas de
protección para teléfonos inteligentes [smartphones]; adhesivo protector para pantalla de cristal líquido de
teléfonos inteligentes [smartphones]; vidrio reforzado especialmente adaptado para su uso como pantallas
de teléfonos inteligentes [smartphones]; fundas protectoras para auriculares de botón; estuches de
protección para auriculares de botón; correas para relojes inteligentes; bandas para relojes inteligentes;
vidrio reforzado especialmente adaptado para su uso como pantalla de relojes inteligentes; pantallas para
proyectores; archivos de imagen descargables; archivos multimedia descargables; archivos de imágenes
descargables, a saber, bienes virtuales descargables con teléfonos inteligentes, relojes inteligentes,
altavoces, ordenadores ponibles, auriculares de botón, ordenadores, tabletas electrónicas, ordenadores
móuiles, teléfonos celulares, aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas, anillos inteligentes,
collares inteligentes, pulseras inteligentes, etiquetas inteligentes, relojes que no sean de uso personal,
relojes de uso personal y electrodomésdcos para su uso en el metaverso, servicios de información
comercialización a través de sitio web, marketing, publicidad a través de red informática, difusión de
anuncio informático, publicidad radiofonica y televisiva, explotación del nombre comercial;'

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. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica entre las marcas GEMINIS/GEMf NI.------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en
confusión.-

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese

sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un producto de un
servicio, la diferencia de los implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad

de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD

RESUELVE
INDUSTRI,AL

de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original
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Resolución N'

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N'l8r3 DE FEcI-LA 03 DE IULIo DEzoz5 DICTADA poR LA
NNECCTÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUO »P N¡CT-STRO DE LA MARCA "GEMINIS",
CLASE 35, EXPEDIENIE N' O54OLI2O24. SOLICTTADA POR IN]ER SPACE S.A. .-.....--

ArL le REVOCAR la Resolución N' I8l3 de fecha 03 de julio de 2025 dictada por la Dirección de
Marcas.

Art.2e

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de stro de la marca "GEMIM',
clase 35, Acta N' O54OU2O24, solicitada a nombre de

NOTTFfQUESE.
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Resorución.0gg 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1815 DE FECHA 03 DE IULIO DE 2025 DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCTTUD DE REGIS]RO DE LA N{ARCA "GEM[N[S",
CLASE 11, EXPEDIEN]E NO O54O512O24, SOLICMADA POR INTER SPACE SA. ..---..--

esunción,8 0 DIC 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INTERSPACE S.A. .

contra la Resolución N' l8l5 de fecha 03 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de INTER SPACE

S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' I8I5 de fecha 03 de julio de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 07 de noviembre de 2025, el representante convencional de INTERSPACE S¿.. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
ll de noviembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GEMINI", registrada con el N'
5j0844 para la clase 09 a favor de Gci Technologies Corp. 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 Art. 6' de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo
solicitado.'r-- - - - -- - -- - - -

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

palabra GEMINIS o GEMINI es una sílaba de uso común en marcas que designan productos o servicios.../...

El que ha registrado la silaba GEMINIS o GEMINI como parte de una marca se arriesga a otros interesados
puedan hacer lo misma con el mismo e igualitario derecho.../... En el presente caso cabe la aplicación del
Principio de la Especialidad .../... AsÍ el Art.7 de la Ley 1294/98 claramente establece que: El registro de una
marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial (...).../... en el caso de autos no existe
ninguna relación entre las c/ases O9 y 35 ya que se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad.../...
Por lo tanto, y en mérito de lo expuesto considero formular lo siguiente: oportunamente dictar resolución
revocando en todas sus aportes la Resolución N' 1815/2025.---------

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

Que, en primer lugar, vemos 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 even
consumidores. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortográfico, fonético y ton,
solicitante "GEMINIS" y la marca base de rechazo "GEMINI", primeramente se

reproduce la mayor parte de la denominación de la marca base de rechazo,
it!
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Resorución-09 I 1
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N'r8r5 DE FEcHA 03 DE JULIo DE 2025 DIgrADApoRtÁ,
pnEcctóN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE Lá, MARCA "GEMINIS",
CLASE II, EXPEDIENTE N' O54O512O24, SOLICITADA POR INTER SPACE S.A. .--.--.--

semejanza con respecto a la base de rechazo en los aspectos ortográfico y fonético, e identidad en el plano
conceptual, como puede visualizarse en el siguiente cotejo.

GEMINIS
GEMTNI

(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, tanto la jurisprudencia como la doctrina sobre la materia, han establecido que las marcas deben
ser distingübles; en ese sentido, la condición esencial para la registrabilidad de un signo es que este sea

inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es Io que se denomina como
especialidad, que la marca sea especial con respecto a otrasr,

Que, esta dependencia considera que el contenido conceptual de la palabra "GEMINIS", presentada
por la solicitante tiene un peso considerable que podría generar confusión en el público consumidor,
teniendo en cuenta que fonéticamente son casi idénticas.--

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases
relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la marca solicitada "GEMIMS" pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 11,

presentando su solicitud con la siguiente descripción: "todos los artÍculos de la clase ll, comprendiendo
entre ellos aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de
secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, máquinas para hacer hielo y
helados, refrigeradores y heladeras de cualquier tipo los aparatos e instalaciones de aire acondicionado".
Por su parte, la marca base de rechazo "GEMINI" tiene registrada una cobertura que abarca la totalidad de
los productos dentro de la clase 09..----------

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se

puede pasar por alto lo establecido en 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 üene 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 inviable la coexistencia pacífica entre las
mismas.

Que, en consecuencia, si bien nos enconüamos ante dos marcas en clases distintas, las mismas
presentan extremas similitudes en sus aspectos gráfico y auditivo. Además de ello, el contenido conceptual
de la solicitante no logra evocar en la mente del consumidor una idea diferente que logre distinguir al
servicio del ya existente en el mercado, situación que podría fácilmente generar la asociación en la mente
del consumidor con el servicio de la marca registrada.-

Que, por otro lado, cabe destacar que los signos en pugna son de tipo deno
eistir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.- ---------/r-.

tí
ií,
li r

\i
tllf,,

rJorge Otamendi. Derecho de Marcas. 8'Edición actualizada y ampliada. Abeledo Perrot. 0912. Buenos Aires. p. 129 - '
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' l8r5 DE FEcHA 03 DE JULIo DE 2025 DIcTADAeoRLA
onpccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REcISTRo DE LA MARcA "cEMINIS",
CLASE II, EXPEDIENTE NO O54O512O24, SOLICITADA POR INTER SPACE S.A. ..-----.-

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 $e y 2e

inciso 0 de la Ley N' IZ94l98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE [á, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 1815 de fecha 03 de julio de 2025 dictada por la Dirección de
Marcas.

ArL le

Art.2s

Art.3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de I "GEMINIS ", clase ll, Acta N'
o54o5t2o?4, solicitada a nombre de INTER§peCp SA.---------)

NorrFfQUESE.------------ --- - ,ÉS
IiP,

\1i;
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' I4a}DEFECHA U DE AGOSTO DEhO2LDISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AYUDAMOS A Vt\4R UAS V MEJOR (SLOGAN)", CIASE 44, EXPEDIENTE N" 7867212021, SOLICÍTADA pOR
LABORATORIOS RICHMOND SAC.I.E----------- ---- -------l---------,,, --

Asunción, 3 $ ti'

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LABORATORIOS
RICHMOND SA.C.I.F: contra Ia Resolución N' 1422 de fecha ll de agosto de 2022, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de IáBORATORIOS
RICHMOND SAC.I.F e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 1422 de fecha 11 de
agosto de2OZ2, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 3O de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de marzo de 2023, elrepresentante convencional de IABORATORIOS RICHMOND
SAC.I.F expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 02 de mayo de2O23.

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 "AYUDANDO A VIVIR MEJOR
(slogan)", registrada con el N" 514208 para la clase O5 a favor de AVANCE PHARMA S.a.c.i. 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 Art.6" de
la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado.»-------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: '(..)
Teniendo en cuenta como base lo que dicta la Ley de Marcas es que solicitamos la marca AYUDAMOS A
VIVIR UÁS V MEIOR (SLOGAN) especifrcando los servicios (...) mientras gue la marca antecedente
comprende servicios de laboratorios de recetas artesanales.../... La diferencia de los servicios son notables
ya que mi mandante es un laboratorio dedicado al desarrollo, producción y comercialización de
medicamentos farmacéuticos.../... Los servicios solicitados por mi cliente nada tienen que ver con los
servicios protegidos por la marca antecedente.../... Ambas marcas son plenamente diferenciables, la
comparación se debe realizar de manera conjunta y si bien comparten palabras similares, existen
diferencias en la denominación principal.../... Existen varios titulares diferentes que también obtuvieron el
registro de palabras similares para seruicios diferentes e incluso para los mismos senticios.../... La marca base
de rechazo es perfectamente diferenciable de la marca solicitada por mi principal por lo que podrán
coexistir pacifrcamente en el mercado.../... Por consiguiente, dicte resolución revocando la Resolución N"
1422/2022.-

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaci

ii,¡¡,'i¡n l'i':' l:rri i'r I l"i'l

que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general
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Resolución."O $- $ i:
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCTóN N" r4zzDg FECHA lr DE Acosro DE zo2z DICTADA poR
LA DIRECCIÓN OE MARCAS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"AYUDAMOS A VMR TT'TÁS Y MEJOR (SLOGAN)", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 786721202I, SOLICITADA POR
LABORATORIOS RICHMOND SAC.I.E-----....-.

arüficiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortográfico, fonéüco y conceptual, entre la
solicitante "AYUDAMOS A VIVIR MÁS Y MEJOR (SLOGAN)" y la marca base de rechazo "AYUDANDO A
VIVIR MEJOR (slogan)', pnmeramente se advierte que la solicitante reproduce íntegramenter la
denominación de la marca base de rechazo, la solicitante presenta gran semejanza con respecto a la base de
rechazo en los aspectos ortográfico y fonético, e identidad en el plano conceptual, como puede visualizarse
en el siguiente cotejo.

AYT.JDAT{OS AVMR rr¿ÁS y MEJOR (SLOGAN)

A\IrDANDO AVMR MEJOR (slogan)
(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, tanto la jurisprudencia como la doctrina sobre la materia, han establecido que las marcas deben
ser disünguibles; en ese sentido, la condición esencial para la registrabilidad de un signo es que este sea
inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como
especialidad, que la marca sea especial con respecto a otrast.

Que, esta dependencia considera que el contenido conceptual de la palabra "AYUDAMOS A VIVIR
tr¿Ás y MEJOR (SLOGAN)", presentada por la solicitante üene un peso considerable que podrÍa generar
confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta que fonéücamente son casi idénticas.--

Que, dicho extremo nos permite concluir, con mayor precisión, que de la forma en que ha sido
presentada la solicitud de registro "AYUDAMOS A VIVIR VÁS y MEJOR (SLOGAN)" no podría coexistir
pacÍficamente con Ia marca base de rechazo "AYUDANDO A VIVIR MEJOR (slogan)", por ser susceptible de
generar confusión en el consumidor final, al momento de la compra. Al respecto, la doctrina más destacada
sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa
2, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y prerreflexiva pues,
ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. -----------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases
relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la marca solicitada "AYUDAMOS A VIVIR MÁS Y MEIOR (SLOGAN)" pretende obtener la
cobertura para servicios de la clase 44, presentando su solicitud con la siguiente descripción. "Exploración
médica; seruicios de análisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos y
terapéuücos; servicios de banco de tejidos humanos; asesoramiento médico para personas con
discapacidad; consultorÍa sobre salud; servicios de medicina altemativa; servicios de dispensarios médicos;
servicios de centros de salud; alquiler de equipos médicos; seruicios terapéuticos; servicios de
telemedicina; cirugia plástica; cirugía estética; asesoramiento en materia de farmacia; servicios de hospicios
[casas de asistencia]; servicios de bancos de sangre; servicios de residencias con asistencia médica;
servicios de sanatorios; terapia frsica; fisioterapia; servicios de ópticos; asistencia médica;
servicios hospitalarios; servicios de casas de convalecencia; quiropráctica; servicios de c.

Por su parte, Ia marca base de rechazo "AYUDANDO A VIVIR MEJOR (slogan)" ti

I 
Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. 8' Edición actualizada y ampliada. Abeledo Perrot. 0912. Buenos Aires. p. ll

'1Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 8'Edición actualizada y ampliada. Abeledo Perrot. Buenos Aires - OSt2. p.
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Resoluciónff-

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1422 DE FECHA II DE AGOSTO DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE LA MARCA
"AYUDAMOS A VMR VÁS V MEIOR (SLOGAN)", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 7867212O2t, SOLICITADA pOR

I.-ABORATORIOS RICHMOND SAC.I.E-.--...-.-.

cobertura que abarca: Productos medicinales, farmacéuticos, de veterinaria e higiene y, en general todos
los demás productos dentro de la clase 05..----------

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se

puede pasar por alto lo establecido en 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 üenen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las

mismas.

Que, en consecuencia, si bien nos encontramos ante dos marcas en clases distintas, las mismas
presentan extremas similitudes en sus aspectos gráfico y auditivo. Además de ello, el contenido conceptual
de la solicitante no logra evocar en la mente del consumidor una idea diferente que logre disünguir al
servicio del ya existente en el mercado, situación que podrÍa fácilmente generar la asociación en la mente
del consumidor con el servicio de la marca registrada.-

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 (e y 2e

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

ArL le

PORTANTO,
Lq, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 1422 de fecha Il de agosto de2022 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca .AYUDAMOS A VIVIR Tr¿ÁS Y
MEIOR (SLOGAN)", clase 44, ActaN" 7867212021, soli re de I.ABORATORIOS
RICHMOND SA.C.I.E.-.-

ArL 3s
//
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1423 DE FECHA II DE AGOSTO DE 2022 DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AYUDAMOS A VIVIR tvt¡,S V MEIOR (SLOGAN)", CLASE 05, EXPEDIENTE N'78675/2021, SOLICIADA POR
I".ABORATORIOS RICHMOND S3-C.T.E ----...-..-

Asunción,J i ij:-il ?j?\

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de IABORATORIOS
RICHMOND Sá"C.I.E contra la Resolución N'1423 de fecha 1l de agosto de2022, dictada por la Dirección de
Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 11 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de LABORATORIOS

RICHMOND SA.C.I.F e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 1423 de fecha 11 de
agosto de2022, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 3O de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 01 de marzo de 2023, elrepresentante convencional de IABORATORIOS RICHMOND
SAC.I.F expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 02 de mayo de2O23.

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 "AYUDANDO A VIVIR MEJOR
(slogan)", registrada con el N" 514208 para la clase O5 a favor de AVANCE PHARMA S.a.c.i. 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 alkt.6" de
la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado "-------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) El
hecho de que las dos marcas pertenezcan a la clase O5 hace que el riesgo de confundibilidad disminuya
aúna más por lo general, los medicamentos son vendidos bajo receta la cual es expedida por un profesional
médico, lo cual hace imposible algún tipo de confusión.../... Mi mandante es una empresa con un
posicionamiento intachable, pues mi cliente es reconocido en la Argentina dedicqado a la fabricación y
comercialización de productos famacéuticos.../... Ambas marcas son plenamente diferenciables, la
comparación se debe realizar de manera conjunta y si bien comparten palabras similares, existen
diferencias en la denominación principal.../... El público consumidor jamás podrá confundir la
denominación de mi mandante con la marca antecedente por las grandes diferencias.../... ta marca base de
rechazo es perfectamente diferenciable de la marca solicitada por mi principal por lo que podrán coexistir
pacifrcamente en el mercado.../... Por consiguiente, dicte resolución revocanda la Resolución N"
1423/2022.-

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones d

que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el ,
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artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de I
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Resorución,{*# 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 1423 DE FEcHA n DE Acosro DE 2022 DICTADA poR
LA DIREcCIÓN pE T{ARcAS EN EL ExPEDIEN,IE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I.A MARcA
"AYUDAMOS A VTUIR UaS V MEJOR (SLOGAN)", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 78675/2021, SOLICITADA pOR
LABORATORIOS RICHMOND SAC.I.E.-.. -..-...

asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortográfico, fonético y conceptual, entre la
solicitante 'AYUDAMOS A VIVIR MÁS Y MEJOR (SLOGAN)" y la marca base de rechazo "AYUDANDO A
VIVIR MEJOR (slogan/, primeramente se advierte que la solicitante reproduce íntegramenter la
denominación de la marca base de rechazo, la solicitante presenta gran semejanza con respecto a la base de
rechazo en los aspectos ortográfico y fonético, e identidad en el plano conceptual, como puede visualizarse
en elsiguiente cotejo.

AYUDAMOS AVMR vÁs v MEJOR (SLOGAN)
AYI.JDA}.IDO A VMR MEIOR (slo gan)

(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, tanto la jurisprudencia como Ia doctrina sobre la materia, han establecido que las marcas deben
ser disünguibles; en ese senüdo, la condición esencial para Ia registrabilidad de un signo es que este sea

inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como
especialidad, que la marca sea especial con respecto a otrasr.

Que, esta dependencia considera que el contenido conceptual de Ia palabra "AYUDAMOS A VIVIR
MÁS Y ME]OR (SLOGAN)", presentada por la solicitante tiene un peso considerable que podría generar
confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta que fonéticamente son casi idénticas.--

Que, dicho extremo nos permite concluir, con mayor precisión, que de la forma en que ha sido
presentada la solicitud de registro "AYUDAMOS A VIVIR VÁS y MEJOR (SLOGAN)" no podría coexistir
pacÍficamente con la marca base de rechazo "AYUDANDO A VIVIR MEJOR (slogan)", por ser susceptible de
generar confusión en el consumidor final, al momento de la compra. AJ respecto, la doctrina más destacada
sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa
2, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y prerreflexiva pues,
ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. -----------

Que, la posibilidad de darse la confusión en el público consumidor se ve acentuada por el hecho de
tratarse de productos que comparten el mismo nomenclador internacional, clase 05, y que las marcas en
pugna abarcan la totalidad de la clase comprendida, de lo que se concluye que existirÍa la posibilidad de
que lleguen a compartir los mismos lugares de venta. Por consiguiente, no serÍa posible al consumidor
distinguir entre el origen de un producto y otro, con las consecuencias negativas que dicha confusión
generaría al ütular de la marca ya registrada.-------------

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 Artí
inciso f; de la Ley N" 1794198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa qu
confirmar la Resoluciónapelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las misni

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPTEDAD

RE S UELVE

'?otamendi, Jorge. Derecho de Marcas.8" Edición actualizaday ampliada. Abeledo Perrot. Buenos,c.ires - 09t2. p. 234
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Resorución.Q-Lg 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" r4z3DE FEcFIA u DE Acosro DE zo22 DICTADA poR
LA DIRECcIÓN nE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AyuDAMos A rr'nrtR uÁs v MEJoR (sLocAN)", CLASE 05, EXrEDIENTE N" 78675/2021, SoLICITADA poR
LABORATORIOS RICHMOND SAC.I.E,----

Art. le CONFIRMAR la Resolución N' 1423 de fecha 11 de agosto de2022 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AYUDAMOS A VMR tr¡ÁS Y
MEJOR (SLOGAN)", clase 05, Acta N'78675/2021, solicitad de IABORATORIOS

Art.3e

:er¡na
Indusirial

Inttleitua
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Resorución^ü§j 4
POR IA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N' 496D8 FECHA 27 DEABRIL DEaOLI,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE I.A MARCA IG}.IDY TÚ
DLTLCE MAIE Y mQLJE"[A", CLASE
CANDOLO MAR'TÍNEZ

Asunciónt 0 |I'" 20li

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

GRACIELA CAI.IDOLO MARTÍNEZ en contra de la Resolución N' 496 de fecha 27 de abril de2O2l, dictada
porlaDireccióndeMarcas,yi------------ 

;;;;;;

Que, en fecha 05 de mayo de 2021 se presenta el representante convencional de NORMA GRACIELA

CANDOLO MARTÍNEZ e interyone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 496 de fecha 27 de

abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 10 de junio de 2O2l fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
inte¡puesto

Que, en fecha 30 de junio de 2021, el representante convencional de NORMA GRACIELA CANDOLO

MARTÍNEZ expresó agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agraüos y llama autos

para resolver en fecha 21 de julio de2OZ2.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de

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

registada con el número 51O975 en fecha 27 de octubre de 2020 a favor de Plascory S.R.L. Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica en una
misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6"
de la Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.».------------

Que, enhe otros argumentos, se agraüa el apelante y manifiesta: "(...) Si bien ambas denominaciones

comparten la particula KANDY ni es menos cierto que la maÍca de mi mandante esta compuesta y
acompañada de otos elementos que la hacen diferentes y sufrcientes para permiür una coexistencia
pacifica ente las marcas en cuestión.../... la solicitud de mi mandante va acompañada de una etiqueta.../...

está limitada a la producción exclusivamente de caramelos saaborizados naturales para mate.../... El titular
de la marca antecedente no ha promouido oposición contra la presente solicitud.../... Sirvase por tanto;
dictar resolución revocando en todas sus partes la resolución N" 496/2021.»------'--"-'

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto

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 senüdo, en los aspectos gráfico y fonéüco, entre la marca base de rechazo "I(ANDY y la

solicitud de regisho de la marca "I(ANDY fÚ OUfCg MAfE', se eüdencia que la parte principal de la
denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido,

tenemos que "KANDY TÚ DULCE MATE" es idénüca a la marca registrada "KANDY", diferenciándose

30, EXPEDIENTE N'7474,/,12018 A NOMBRE DE NORMA GRACIEIá,

simplemente la solicitante por la inclusión del slogan "TÚ DULCE MATE". En el siguiente

corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:
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Resoluciónll{fVÜ 4
POR I.A CUAL SE CONFIRMA 1A RESOLUCIÓN N' 496D8 FECHA 27 DEABRIL DEaOLI,DICIADA POR I^A,
DIRECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.'D DE REGISTRO DE I¿. MARCA KANDY TÚ
DLTLCE I{AIE Y EflQLJEIA', CLASE 30, E)GEDIENTE No 7474r',IZOLB A NOMBRE DE NORI\,ÍA GRACIEI¿.
CAI.IDOLO MARÍNEZ

IGNDYTÚ DULE MATE (solicitada), y
KANDY (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada KANDY TÚ DULE
MATE, resulta indudablemente similar o idénüca a la marca base de rechazo. Esto es así, ya que el elemento
en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel princrpal y
protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT
VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto deteminado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas'MotVedette'...", "es correcto, portanto, valorizar la impoftancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a frn de precrba¡ su elemento "decisivo" que es lógicamente el
que desempeñará más cabalmente el papel de idenüficación comercial de los productos."t-------

Que, respecto a la denominación solicitada, tenemos que la Mot Vedette es "KANDY fÚ OUl,Cf
IvfAIE'. También, conüene señalar la preponderancia que üene el radical de una marca. AI respecto,
üondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al
"Análisis del conjunto. Partes relevantes, Partes iniciales"y expresa: "En lo que hace a la confotmación de la
marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder disüntivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus
radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente reüene el consumidor."z dicho esto, se

advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idénüca al radical de la
registrada, por lo que se colige que no podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las
mismas.----

De la contastación 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 fonéüca,
tenemos que la impresión audiüva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrárr coexisür 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 üsión 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 KANDY TÚ
DULCE MATE no podrá coexistir con la marca base de rechazo KANDY con la cual presenta más semejanzas
que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas comercializadas. Si bien la
solicitante se encuentra constituida además por una eüqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos
el grado de semejanza de la palabra analizada

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitada pretende cobertura en la clase 30 para "caramelos saborizados ", y la
marca base de rechazo tiene cobertura para la totalidad de los productos en la misma clase ?O del
nomenclador intemacional, siendo así, muy probable la asociación entre ambas marcas. Que, no se puede

Pasar Por alto lo establecido en 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 r

' Otamendi, Jorge. Derecho de Ma¡cas. LeúsNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.' utamenclr,.lorge. L,erecno de Marcas. LeilsNe)os - Abeleclo-Perrot. Ano 2ool. 
1 .l

'z "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g' Ed.. CABA, Abeledo perrot,2017
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Resorución..sg s 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 496 DE FECHA 27 DE ABRIL DEaOLI,DISTADA POR I.á.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IJq. MARCA KANDY TTJ
DLTLCE MAIE Y ETIQUE"[A", CLq,SE 30, EXPEDIENTE No 747/,r'.12OL8 A NOMBRE DE NORMA GRACIELA
CANDOLO MARTÍNEZ

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 ma¡cario 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 consurnidor pueda creer que
tienen un origen común, resulta inüable la coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, desde el punto de üsta gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, üene acompañada de

una eüqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada en el párrafo anterior.----

Que, en consecuencia, las mismas presentan extremas similitudes en sus aspectos gráfico y audiüvo.
Además de ello, el contenido conceptual de la solicitante no logra evocar en la mente del consumidoruna
idea diferente que logre distinguir al producto del ya existente en el mercado, situación que podrÍa
ftcilmente generar la asociación en la mente del consumidor con el producto de la marca registrada.-

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 ArtÍculos 6 y 2

inciso f) de la Ley N" l294l9S de Marcas; es criterio de esta dependencia administraüva que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

ArL le

PORTAI',ITO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.,q. PROPTEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 496 de fecha 27 de abril de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de regisko de la marca I(ANDY fÚ pUl-CP

MAIE Y EllQUE"tA', clase 30, Expediente No 747412018, solicitada a nombre de
NORMA GRACIELA CA}.IDOLO MARTÍNEZ.. - - -. - - - - - - - - - -.

'lr:,1 :

ArL 2e

tXrx:li

ArL 3e NOTtrfQUESE.

cagE\..
íÉ*uerr/:, s
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Resolución."0$- V; lj
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUctóN N' r4zsDg FEcHA 3l DE ocruBRE DE 2019, DICTADA poR
I-A DIREcctóN pr MARcAS, EN EL DpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LA MARCA cENTRo
PIONEER", CI-ASE 35, DpEDIENIE N' 574152018 A NOMBRE DE ALI SAMIR IABER.----------

Asunción, jn ¡ .U i¿tv ¿¿¿,j

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALI SAMIR

IABER en contra de la Resolución N" 1425 de fecha 3l de octubre de 2019, dictada por la Dirección de

Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de ALI SAMIR

JABER e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1425 de fecha 31 de octubre de 2019,

dictada por la Dirección de Marcas.

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

apelación interpuesto

Que, en fecha 27 de diciembre de 2019, el representante convencional de ALI SAMIR JABER expresó
agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
28 de mayo de 2020.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PIONEER",
registrada con el número 429210 en fecha 14 de septiembre de 2016 a favor de PIONEER CORPORATION.
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 articulo 6'de la Ley N' 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.».------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) LLa marca solicitada por moi
comitente cuenta con tres términos, constituyéndose asi en una denominación compuesta, mientras que la
marca base antecedente cuenta tan solo con un término, por lo que se tarta de una denominación
simple.../... Otro hecho diferenciador entre las marcas en cuestipon ya que la solicitud de mi cinmitente, es
netamente denominativa, mientras que la marca base de antecedente se constituye en una marca mixta.../...
En los s.¡stemas informáticos se puede constatar que el registro N' 429210 se halla registrado en la clase 09,
mientras que la solicitud de registro para cubrir servicios de la clase 35.../... Mi mandante ya cuenta con un
registro concedido por esta Dirección, para la marca CENTRO PIONEER, por el cual el mismo ya cuenta con
un derecho adquirido.../... pOr todo lo expuesto, solicito al Señor Director, dicte resolución revocando
inte gramente I a Resol uci ón N" 142 5/20 I 9" - - - - - - - - -

Que, corresponde a esta Dirección 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. ----------- ----------- 

_,;.;r;;;:qr.--
,,!a-",.''. 

" :,1]...\,

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base Áe'rechazo:lP$,¡g-eR" y la

solicitud de registro de la marca "CENTRO PIONEER ", se evidencia que la parte
denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de

lR,,
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Resolución N' i

POR LA CUAL SE CONFIRMATARESOLUCIÓN N" 1425 DE FECHA3I DE OCTUBRE DE 2019, DICTADAPOR
I.á. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA CENTRO
PIONEEtr, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 574152018 A NOMBRE DE ALI SAMIR IABER.----------

tenemos que "CENTRO PIONEER " es idéntica a la marca registrada "PIONEER", diferenciándose
simplemente la solicitante por la inclusión de los vocablos "CENTRO". En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

CENTRO PIONEER

PIONEER

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada CENTRO PIONEER,

resulta indudablemente similar o idéntica a la marca base de rechazo. Esto es asÍ, ya que el elemento en

común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sÍ, asumiendo el papel principal y
protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT
VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas 'Mot Vedexe'...', "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca comfleja a fin de precrsar su elemento "decisivo" que es lógicamente el
que desempeñará más cabalmente el papel de idenüficación comercial de los productos."t---

De la contrastación 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 fonéüca,
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

dogmáticas 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 administraüva considera que la solicitud de registro de la marca CENTRO

PIONEER no podrá coefstir con la marca base de rechazo PIONEER, con la cual presenta más semejanzas

que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas comercializadas.---------------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitada pretende cobertura en la clase 35 para "Serv¡c¡os ae comerc
electrodomésticos. cámaras htográficas. anteo,ios de sel. electrónica en general. e-clusivamente",y la
marca base de rechazo tiene cobertura para Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópücos, de pesaje, medida, señalización, verificación (control),
salvavidas y educativos, máquinas vendedoras automáticas y mecanismos para aparatos monederos, cajas
registradoras, aparatos de extinción de incendios, aparatos para grabación, transmisión o reproducción de
sonidos o imágenes de (...) la clase 09, del nomenclador intemacional, siendo así, muy probable la
asociación entre ambas marcas.---

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294195, el cual expresamente
prohibe 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,

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros yÁS¿ 
"1lt:. I

rl -l

' Otamendi, jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003. tti ia

\.'.tt.,.-:,+i

situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el re.gis¡ro
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ResoluciónN $5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1425 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA CENTRO
PIONEER',, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 574152018ANOMBRE DEALI SAMIRIABER.----------

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 consecuencia, las mismas presentan extremas similitudes en sus aspectos gráfico y auditivo.

Además de ello, el contenido conceptual de la solicitante no logra evocar en la mente del consumidor una

idea diferente que logre distinguir al servicio del ya existente en el mercado, situación que podría
fácilmente generar la asociación en la mente del consumidor con el producto de la marca registrada.-

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 0 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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 1425 de fecha 31 de octubre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2s ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CENTRO PIONEER',

clase 35, Expediente N'574152018, solicitada a nombrrdéTtf§{ryfiRIABER.---------

ArL 3e NOTIFÍQUESE.

\ü,,
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' I426DEFECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
I.A, DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.AN,ÍARCA CENTRO
DEL PIONEER DEPARTAMENT STORE", CI.ASE 35, EXPEDIENTE N'57418/2018 A NOMBRE DE ALI SAMIR
IABER.------

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALI SAMIR

JABER en contra de la Resolución N' 1426 de fecha 3t de octubre de 2019, dictada por la Dirección de

Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de ALI SAMIR

]ABER e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1426 de fecha 3l de octubre de 2019,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha t3 de diciembre de 2019 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 27 de diciembre de 2019, el representante convencional de ALI SAMIR JABER expresó
agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
28 de mayo de 2020.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de

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

registrada con el número 429210 en fecha 14 de septiembre de 2O16 a favor de PIONEER CORPORATION.
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 ó" de la Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.».------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) LLa marca solicitada por moi
comitente cuenta con tres términos, constituyéndose así en una denominación compuesta, mientras que la
marca base antecedente cuenta tan solo con un término, por lo que se turta de una denominación
simple.../... Otro hecho diferenciador entre las marcas en cuestipon ya que la solicitud de mi cinmitente, es

netamente denominativa, mientras que la marca base de antecedente se constituye en una marca mixta.../...
En los srstemas informáticos se puede constatar que el regisf¡o No 429210 se halla registrado en la clase 09,

mientras que la solicitud de registro para cubrir servicios de la clase 35.../... Mi mandante ya cuenta con un
registro concedido por esta Dirección, para la marca CENTRO PIONEER, por el cual el mismo ya cuenta con
un derecho adquirido.../... pOr todo lo expuesto, solicito al Señor Director, dicte resolución revocando
integramente la Resolución N' 1425/2019"----- - - --

Que, corresponde a esta Dirección 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 Ia
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

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

principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la
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ResoruciónN, 09 u o
poR LA cuAL sE coNFIRMALARESoLUcIóN N" r4z6DEFEcHA3l DE ocruBRE DE zol9, DIcTADApoR
LA DIRECCIÓN P¡ MARCAS, EN EL HGEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I.A MARCA cENTRo
DEL PIONEER DEPARTAMENT STORE", CI.ASE 35, EXPEDIENTE N' 574I812OI8 A NOMBRE DE ALI SAMIR
IABER------

ese sentido, tenemos que "CENTRO DEL PIONEER DEPARTAMENT STORE" es idéntica a la marca
registrada "PIONEER", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de los vocablos
'CENTRO- DEPARTMENT STORE". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética
entre las marcas en pugna:

CENTRO DEL PIONEEB DEPARTAMENT STORE

PIONEER

(solicitada), y
(marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada CENTRO DEL

PIONEER DEPARTAMENT STORE, resulta indudablemente similar o idéntica a la marca base de rechazo.
Esto es asÍ, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sÍ,

asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación
doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto
determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo üene significación superior; criterio éste que se
ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...', "es correcto, por tanto, valorizar la
importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento
"decisivo" gue es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de idenüfrcación comercial de
los productos. " 

1-- - ------- -

De la contrastación 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 podria causar confusión en el público consumidor.--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en elmercado 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 si existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca CENTRO

DEL PIONEER DEPARTAMENT STORE no podrá coexistir con la marca base de rechazo PIONEER, con la
cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios por
ambas comercializadas.- - ------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitada pretende cobertura en la clase 35 para "Serv¡c¡os ae comerc
electrodomésticos. cámaras fotográficas. anteojos de sol. electrónica en general. exclusivamente",y la
marca base de rechazo üene cobertura para Aparatos e instrumentos cientÍficos, náuticos, geodésicos,
eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, medida, señalización, verifrcación (control),
salvavidas y educativos, máquinas vendedoras automáticas y mecanrimos para aparatos monederos, cajas
registradoras, aparatos de exünción de incendios, aparatos para grabación, transmisión o
sonidos o imágenes de (...) la clase 09, del nomenclador internacional, siendo asÍ, r

asociación entre ambas marcas.---

de
la

' Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I426DEFECHA 3I DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
I.á. DIRECCIÓN DE N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE LA MARCA CEN'IRO
DEL PIONEER DEPARTAMENT STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 57418/20T8 A NOMBRE DE ALI SAMIR
IABER------

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en 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, en consecuencia, las mismas presentan extremas similitudes en sus aspectos gráfico y auditivo.
Además de ello, el contenido conceptual de la solicitante no logra evocar en la mente del consumidor una
idea diferente que logre distinguir al servicio del ya existente en el mercado, situación que podrÍa
fácilmente generar la asociación en la mente del consumidor con el producto de la marca registrada.-

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 6y 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 las mismas.

Art.le

ArL2e

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

RESUELVE

CONRRMAR la Resolución N" 1426 de fecha 3l de octubre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CENTRO DEL PIONEER

DEPARTAMENT STORE', clase 35, Expediente No solicitada a nombre de

ALI SAMIRIABER ----------i:---

Art.3e NOTIFÍQUESE. ----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA Lá. RESOLUCIÓN N" 1023 DE FECHA 16 DE IUNIO DEaOL¿,DICTADA pOR tA.
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaExpress", CIA,SE 35, EXPEDTENTE 7467312021, SOLICIADA POR DYSA HEALIHCARE SA.--------------

Asunción,3 0 DIt 2l]25

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA
HEAIjIHCARE SA contra Ia Resolución N' 1023 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de
Marcas, y; - -- -- -- -- - - -

RESULTA:

Que, en fecha 0l de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEALIII{CARE
S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 1023 de fecha 16 de junio de 2022,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de agosto de2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de septiembre de 2022 el representante convencional de DYSA HEAIÍIICARE Sá.
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de septiembre de 2022. -------

CONSIDERANDO

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

registrada con el número 455101 en fecha O7 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER S.A.

Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica en una misma clase sln crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de
conformidadalarticu]o6.de]aLeyN"1294/98deMarcas,nohalugara]osolicitado

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Cabe aclararque las marcas en
pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../... Si bien es cierto que ambas marcas poseen
denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente
distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 35.../... la marca de mi principal FARMAEXPRESS se

trata de una especialidad especÍfica y además ha sido limitada para cubrir Importación, exportación, venta y
comercialización de productos de higiene, desinfectantes, productos medicinales y veterinarios, aparatos e
instrumentos quirúrgicos, software y hardware. en la clase 35 .../... Cabe destacar que existen varios
antecedentes de denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, 10, 35 y 42,

44. debido a que la cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y
otras.../... Coexisten de manera pacÍfica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../... No
resulta lógico que sea vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con
los requisitos precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../... SÍrvase
por tanto Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución N" 102i/2022."--------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la.proeedencia

Resolución *" 0ffdy*^-



DINECCIóN NACIONAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

rg ^\ GOBIERNO nnr PARAGUÁI
\§É PAMGUAY REKUÁI

Resolución-09i\
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" lo23 DE FECHA 16 DE IUNIo DEzozz,DIgtADA poR LA
ompccróN DE MARcAS EN EL EXpEDTENTE DE soI-lcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA
"FarmaExpress", CLASE 35, EXPEDIENTE 7467312021, SOLICITADAPORDYSAHEALTFICARE SA--------------

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.

En ese sentido, en cuanto a los aspectos gráficos y fonéticos, entre la marca base de rechazo

'EARMACENTER EXPRESS" y la marca solicitada "FarmaExpress" se evidencia que comparten el elemento
inicial "FARMA", que domina la percepción visual incorporan el término "EXPRESS", idéntico y plenamente
coincidente. Desde una apreciación de conjunto, el signo solicitado reproduce Íntegramente los elementos
más relevantes de la marca registrada, omitiendo un término intermedio que no resulta suficiente para
neutralizar la similitud, especialmente cuando el consumidor tiende a abreviar o simplificar las

denominaciones extensas.----------

Por lo tanto, se concluye que la marca solicitada "FarmaExpress' es idéntica a la marca registrada
"FARMACENIER EXPRESS". Conceptualmente, ambos signos evocan un establecimiento o servicio
vinculado al sector farmacéutico. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonéüca
entre las marcas mencionadas: -----------

FarmaExpress (marca solicitante), y
FARMACENTER EXPRESS (marca base de rechazo)

De la contrastación 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 elpúblico consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de Ia marca 'FarmaE4press" pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35,

presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...lmportación, exportación, venta y
comercialización de productos de higiene, desinfectantes, productos medicinales y veterinarios, aparatos e
instrumentos quirúrgicos, software y hardware . Y su publicidad por todos los medios de difusión masiva...".

Por su parte, la marca base de rechazo "EARMACENTER EXPRESS" tiene registrada una cobertura que
abarca importación, exportación, comercialización de productos farmacéuticos en general y otros de uso
médico. dentro de la misma clase. Fácilmente se cohge que el contenido de la cobertura es similar y por
ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica,
sino que al proteger los mismos servicios de la clase 35, estarÍan compartiendo los mismos lugares de venta,
razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven
acrecentadas.-----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en elmercado 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 resul
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibüdad de confusión entre las marcas en

\

conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro

j'/
'.::--L{
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Resorución,üS-g 7

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 35, Acta

poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" lO23 DE FECHA 16 DE JUNIO DEaO¿¿,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaExpress", CLASE 35, EXPEDIENTE 7467312021, SOLICIADAPORDYSAHEATjIHCARE S.A.------------"

"FarmaExpress" no podrá coexistir con la marca antecedente "EARNI{CENTER EXPRESS", con la cual

presenta más semejanzas que diferencias, máfme considerando la naturaleza de sus servicios.

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual
expresamente prohibe 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 lnducir 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 tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos $o y 2o

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución N" lO23 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art. le

ArL 2e

Art.3e

7467312021, solicitada a nombre de DYSA HEAI

NOTIFIQUESE.

a
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VISTO: El recurso
HEAIIHCARE SA contra
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REKUÁ,

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á, RESOLUCIÓN NS IO25 DE FECHA 16 DE IUMO DEaO¿},DICTADA POR LA
DIREccIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISIRO DE LA MARCA
"FarmaE:rpress", CI.ASE 44, EXPEDIENTE 7467612021, SOLICITADA POR DYSA HEALIFICARE S.A.'-"""-"'-

Asunción,

de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA

la Resolución Ns 1025 de fecha 16 de junio de2022, dictada por Ia Dirección de

Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEATiIHCARE

SA. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ne lO25 de fecha t6 de junio de 2022,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 01 de septiembre de2O22 el representante convencional de DYSAHEATjIHCARE SA
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de septiembre de 2022. -----"

CONSIDERANDO

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

citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS",

registrada con el número 455101 en fecha O7 de febrero de 2Ol8 a favor de CADENA FARMACENTER S.A.

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

conformidada]artículo6,de]aLeyN")294/98deMarcas,nohalugara]osolicitado

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Cabe aclararquelasmarcasen
pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../... Si bien es cierto que ambas marcas poseen
denominaciones similares no es menos ciefto que los productos que protegen son diametralmente
disüntos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 44.../... la marca de mi principal FARMAEXPRESS se

trata de una especialidad especÍfica y además ha sido limitada para cubrir Servicios de farmacias, servicios
de laboratorios clínicos en la clase 44 .../... Cabe destacar que existen varios antecedentes de

denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, 10, j5, 37,42 y 44. debido a que

la cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras.../... Coexisten de

manera pacífrca dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../... No resulta lógico que sea

vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con los requisitos
precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../... SÍrvase por tanto
Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución Np 1025/2022."-------'

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la proceckqeia
' Fln 'nr'' ' :' 

-

interpuesto ---------.f"i---------,
ono
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS 1025 DE FECHA 16 DE JUNIO DEIOLL,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD óT REGISTRo DE LA MARcA
"FarmaExpress", CLASE 44, EXPEDIENTE 7467612021, SOLICrTADA POR DYSA HEATjIHCARE S.A.-------------

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

En ese sentido, en cuanto a los aspectos gráficos y fonéticos, entre la marca base de rechazo
'EARMACENTER EXPRESS" y la marca solicitada "FarmaExpress" se evidencia que comparten el elemento
inicial "FARMA", que domina la percepción visual, incorporan el término "EXPRESS", idéntico y
plenamente coincidente. Desde una apreciación de conjunto, el srgno solicitado reproduce Íntegramente
los elementos más relevantes de la marca registrada, omitiendo un término intermedio que no resulta
suficiente Para neutralizar la similitud, especialmente cuando el consumidor tiende a abreviar o simplificar
las denominaciones extensas.-- -

Por lo tanto, se concluye que la marca solicitada "FarmaExpress" es idéntica a la marca registrada
"FARMACENTER EXPRESS". Conceptualmente, ambos signos evocan un establecimiento o servicio
vinculado al sector farmacéutico. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética
entre Ias marcas mencionadas: -----------

FarmaExpress (marca solicitante), y
FARMACENTER EXPRESS (marca base de rechazo)

De la contrastación 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, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases
relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la marca solicitada "FarmaExpress' pretende obtener la cobertura para servicios de la
clase 44, presentando su solicitud con la siguiente descripci ón: "servicios de farmacin servicios de
laboratorios clÍnicos". Por su parte, la marca base de rechazo "EARMACENTER EXPRESS" tiene registrada
una cobertura que abarca importación, exportación, comercialización de productos farmacéuticos en
general y otros de uso médicodentro de la clase 35..-----------

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede Pasar por alto lo establecido en 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 asociaclón 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 Ia 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 consecuencia, si bien nos encontramos ante dos marcas
presentan extremas similitudes en sus aspectos gráfico y auditivo. Además



:ÍF *\ GOBIERNO pu. I PARAGVÁI
\I PARAGUAY REKUAI

Resorución.0$-$ I
POR LA CUAL SE CONFIRMA I..A. RESOLUCIÓN N9 1025 DE FECHA 16 DE JUNIO DEaOL¿,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaExpress", CLASE 44, EXPEDIENTE 7467612021, SOLICIADA POR DYSA HEAIJHCARE S.A.--"'--------

de la solicitante no logra evocar en Ia mente del consumidor una idea diferente que logre distinguir al

servicio del ya existente en el mercado, situación que podría fácilmente generar la asociación en la mente
del consumidor con el servicio de la marca registrada.-

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 Artículo5 $o y 2o

inciso 0 de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criteno de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

orREccróN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

ArL le

ArL 2e

ArL 3e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Tá. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución Nq 1025 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de regrstro de la marca "FarmaExpress", clase 44, Acta
7467612021, solicitada a nombre de DYSA
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS NS 129883 DE FECHA 21 DE IULIO DE 2025
DICTADA POR I.¿. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A.

MARCA " JAGUI 
y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N" 6243212024 SOLICnADA POR JUAN IGNACIO

CAITEAGA GADEA..-..

t'
Asunción, .'

VISTA: La solicitud de registro de marca " IAGUI Y ETIQUETA", Acta N' 6243212024, clase 28,

solicitada por fUAN IGNACIO ONIEAGA GADEA y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2024 se presenta ]UAN IGNACIO CAREAGA GADEA. y solicita el registro
de la marca JAGUI Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 28. ---------'

Que, en fecha 21 de Julio de 2025 ha sido emitido el Dictamen Ns 129883 por la Dirección de Marcas,
favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
" JAGUI Y ETIQUETA", Acta N" 6243212024, clase 28, solicitada por JUAN IGNACIO CAREAGA GADEA., con
Dictamen de la Dirección de Marcas Ne 129883 de fecha 2l de fulio de2025, favorable a la emisión de la
respecüva Resolución de Concesión.-----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, 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 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 Ia 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.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que Ia misma

incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:

"art. 2: inc. h) "No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor
(...)"---------

Que, la solicitud de registro analizada " IAGUI", conforme a lo expuesto en el párrafo
puede ser objeto de apropiación pues la figura en la denominación "Tirika es la popular y
mascota oficial del Team Paraguay (Comité Olímpico Paraguayo - COP), un

IJirect

,Arüculo 6o.- La Dirección de la Propiedad lndustrial en interés del público, podrá denegar el lelistro de
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún-
titular de la marca registrada.

(
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N9 129883 DE FECHA 2I DE JULIO DE 2025
DISTADA poR LA pmEccróN DE MARcAS EN EL HrpEDIENTE DE soLIcITUo p¡ ngclsrRo DE LA
MARCA " IAGUI Y ETIQUETA" CLASE 28, EXPEDIENTE No 6243212024 SOLICITADA pOR IUAN IGNACIO
CAIIEAGA GADEA.--.-

montés) del Chaco paraguayo que simboliza al deporte nacional y es una figura clave en eventos deportivos
y acüvidades del COP, como las Colonias OlÍmpicas de Verano y las promociones para los Juegos
Panamericano§.- - - - - - - -

Que, el Comité OlÍmpico Paraguayo es una entidad de relevancia institucional, reconocida a nivel
nacional e internacional, integrante del Movimiento OlÍmpico, cuyos sÍmbolos gozan de protección
especial. Es asi que, al tener el reconocimiento mencionado, la imagen o figura pasa a estar protegida por el
derecho de autor, derecho cuya protección trasciende las fronteras, no siendo necesario ningún registro
para gozar de protección legal y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir-------

Que, esta Dirección General considera que la denominación " JAGUI Y ETIQUETA" no ofrece ningún
elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las caracterÍsticas básicas necesarias para
convertirse en marca.--

Que, en conclusión, efecüvamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2' incs. h) de la Ley N' 1294198 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
menor análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección General considera que no es viable su registro en esas

condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen Ne 129883 emitido por la Dirección de Marcas y
disponer el rechazo de la solicitud.------------

Art.le

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas Ns 129883 de fecha 2l de Julio de 2025 dictada por
la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca JAGLI YETIQUETA',
clase 28, Acta N' 6243212024, solicitada a nombre de fUAN IGNACIO CAIIEAGA
GADEA---.

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca'IAGUI Y ffiQUETA', clase 28, Acta
N" 6243212024, solicitada a nombre de IUAN IGNACIO CAREAGA GADEA.----

Art.2e

Art.3e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de
clase 28, Acta N" 6243212024, solicitada a nombre
GADEA.----

Art.4e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

la marca " IAGUI Y ETIQUEXA",
de ]U¿N IGNACIO CAREAGA

t0
2 https://wrwt.cop.orq.ovr

)ii^iició¡ Nacion¡1 d
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POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCION N'll15 DE FECHA 14 DE JUNrO DE 2018 DICTADA PORLA
pmnccróN DE MARcAS EN EL EXIEDIENTE DE soLIcITr.JD nr nrcnrrio DE LA MARcA "sERvr,AIERos
Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N' 18148/2017, SOLICITADA pOR CLAUDTA ROMINA D1AZ FIORIO .--

Asunción,

MSTO: El recurso de apelación
DIAZ FIORIO . contra la Resolución
Marcas,

interpuesto por el representante convencional de CI-AUDLA ROMINA
N' 1115 de fecha 14 DE JUNIO DE 2018, dictada por la Dirección de

v;

RESULTA:

Que, en fecha 0l de agosto de 2018 se presenta el representante convencionalde CLAUDLAROMINA
DLAZ FIORIO e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'I1l5 de fecha 14 DE JUNIO DE

2018, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 28 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 14 de marzo de 2019, el representante convencional de CLAUDIA ROMINA DLAZ

FIORIO expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 03 de junio de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Dirección considera que la misma incune en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten 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 seruicio.../... La denominación
se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger." En
consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".-------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La
Sra. Claudia Romina Diaz Fiorio, es propietaria en nuestro paÍs de la marca SERVICOM, en las clases 39, 36.

al y 45 y se ha inspirado en esa marca para la elección de la denominación SER VIAJEROS que ha escogido
como nombre para identificar a su empresa, con el fin de seguir con la misma linea SER.../... Esto de ninguna
manera evoca o hace referencia al servicio que presta y el vocablo VIAIEROS acompaña a la
denominación.../... La marca solicitada es novedosa.../... Por tanto, al Señor Director dirijo el siguiente

Que, corresponde a esta instancia 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 so-_h.gltud c

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el .ig#nb ." ".
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempref._oj eltnterel

{li; , {i'l
\e'

\{?r.'



DIRECCIóN NACIONAL DE

Viw PRoPTEDAD\id INTELECTUAL
lÉ \. GOBIERNO or.r. I PARAGUÁI\{d PARAGUAY I nnruÁl

PARAGUAY

Resorución.i@0 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' u15 DE FEcHA 14 DE JUNIo DE 2ol8 DICTADA poRLA
oRgccIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "SERVIAIERoS
Y ETIQUE TA',, CLASE 39, EXPEDIENTE N" I8t48l20t7, SOLICITADA POR CLAUDTA ROMINA DIAZ FIORIO .--

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" 1294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar Ia viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en 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 "SER VIAJEROS" de uso común, cuya significación
resulta clara e inmediata para el público relevante. "SER": verbo que expresa estado, condición o identidad;
"VIAJEROS": personas que realizan viajes.-------

Que la expresión, considerada en su conjunto, no configura una creación arbitraria o de fantasÍa, sino
que transmite un mensaje conceptual directo vinculado al acto de viajar y a la condición del usuario del
servicio..---

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SER VIAIEROS Y ETIQUETA"
resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual del producto que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicos
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 "SER VIAJEROS Y ETIQUETA" , pretende
obtener cobertura para servicios de la clase 39, que textualmente describe: "agente de viajes y servicios
turísticos, reserva de ückets y servicios de agencia de reserva, servicios de agencias de turismo, provisión d
e información relativa a los viajes y destinos de viajes, servicios de asesoramiento y consultoria relacionados
con todos los servicios.'r

Que los servicios solicitados se refieren exclusivamente a viajes, turismo, reservas y asesoramiento
turÍstico, siendo el viajero el sujeto central y destinatario natural de tales prestaciones.-------------

En ese orden de ideas, no se identifica en la denominación un elemento distinüvo, de fantasía o
arbitrario capaz de separarla de la esfera descriptiva del sector. En consecuencia, la solicitud de autos sí

define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las
prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ------------

Que es oportuno traer a colación las expresiones de Fernández-Nóvoa quien sostiene que: Las
expresiones gue se limitan a exaltar o describir la actividad o al destinatario del servicio carecen de función
di stintiva y no p ueden monopolizars e. "1 . - - - - - - - -

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene a
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de
mencionada en el párrafo anterior.----

§snVm¡snos
|l{riccióo 6uerril dr Própitdrd Indrs.ria

'lllejtio¡ \rciir¡, c, Pro¡irC;d Inr,lt:,ua
"i. .

'j 
.'

-._..::

I (Tratado sobre Derecho de Marcas)
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Resolución*"'[ CI00
POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N" 1115 DE FECHA 14 DE JUNrO DE 2018 DTCTADA pORt-A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTTIO DE LA MARCA'SERVIAIEROS
YEfiQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 18148/2017, SOLICITADAPORCLAUDLAROMINADTAZFIORIO.--

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 reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicrtud 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
SER VIAJEROS Y ETIQUETA como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del
producto a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del
referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión
directa.

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descrrptivas 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 seria engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello gue 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
evocativa na se quita del dominio público ninguna palabra que se usepara describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva

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 "SER VIAJEROS" es una designación que define
especÍfi camente lo comercializa. --- -------- -

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. 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. ---------

ArL ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 1115 de fecha 14 de junio de 2018 dictada

: "DERECHO DE MARCAS" - )orge otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 - Pag.l6.

de Marcas.
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA F.ESoLUctóN N" uI5 DE FEcHA 14 DE IUNIo DE 2ol8 DIcTADA poRLA
omEcctóN DE MARCAS EN EL ExeEDIENTE DE soLIcITUp oE Rncsr:io DE LA MARCA "sERvtAIERos
YETIQUETA", CI¿.SE 39, EXPEDIENTE No ISI4SIaOLT,SOLICITADAPORCIAUDLAROMINADLAZ FIORIO.--

Art.2e

Art.3e

ORDENAR el archivo de Ia solicitud de registro de la marc VTAIEROS Y ETIQUEIA",
clase 39, Acta N" l8l48l2}l7, solicitada a nombre de DI,AZ FIORIO..-----

[+'

Di¡cctcra Gene¡al In
nccién Gcnerai de Propiedrd
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 26IDE FECHA 19 DE ENERO DE2O24, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MM MINI
MINI Y ETIQUETA:', CLASE 25, EXPEDIENTE N" 106706/2022, A NOMBRE DE YLJAN MINGHONG. -------------

Asunción,3ii. -

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YUAN MINGHONG
contra la Resolución N' 261 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 2l de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de YUAN MINGHONG
e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'261 de fecha 19 de enero de2024, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 03 de septiembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 03 de junio de 2025. Y por providencia de fecha 06 de junio de 2025 esta

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

CONSIDERANDO:

Que, mencionada Resolucrón considera que: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MINI, registrada
con el número 437695 a favor de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT; 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
articulo 6" de la Ley N' 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La solicitud objeto de rechazo
corresponde a una marca mixta compuesta por un diseño innovador que incluye formas de letras en sL:,

conjunto y una imagen muy llamativa agradable al público consumidor.../... No se parecen ni fonética, ni
gráficamente..../... Coexistencia registral de marcas con el término MM MINI MINI en la misma clase 25.../... El
riesgo de confusión se encuentra absolutamente descartado al considerar el conjunto marcario en su
globalidad.../... La marca solicitada se encuentra dentro de los parámetros solicitados por la ley de
Marcas.../... La marca antecedente abarca solo una palabra MINI, esto reduce aún más cualquier posibilidad
de confusión en el mercado.../... Por todo lo expuesto solicito: se revoque la resolución y disponga el
otorgamiento de la marca mixta".

Que, corresponde a ésta 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 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 a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "MM MINI MINI Y ETIQUETA", clase 25, con la marca base de

rechazo "MINI", clase 25 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los

eventuales consumidores-----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características

tipicas,la impresión general y los principales elementos del signo."En ese sentido, corresponde
los signos

).
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en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales
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en su conjunto.
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Resorución.{ ¿ 0 1
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N" 261 DE FEcHA 19 DE ENERo DEzoz4,DICrADA poR L¿,
OMTCCIÓT.¡ DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MM MINI
MINI Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 106706/2022, ANOMBRE DE ytJAN MINGHONG. -------------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "MM
MINI MINI Y ETIQUE"IA" (solicitante) vs "MINI" (base de rechazo) por más que compartan el vocablo MINI
no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán
pronunciación semejante. La forma en que se presentan una y otra causarán una impresión diferente en el
consumidor de los respectivos productos que amparan. La marca solicitada se compone de 3 vocablos, lleva
el prefijo "MM" y la reiteración del término "MINI" mientras que la marca antecedente se compone de I solo
vocablo -MINI- haciendo que la pronunciación sea distinta. Analizando Ia marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------------

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

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son
diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.--------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones MM MINI
MINI Y ETIQUETA (solicitada), y MINI (marca base de rechazo), se comparte la letra "MINI", existen otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada
en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: MINI MIMO, clase
25, Registro N' 539597 a nombre de Vestiditos S.a., MINI MISS KG, clase 25, Registro N'456572 a nombre de
Kurt Geiger Limited, MINI LUNNY, clase 25, Registro N'475537 a nombre de Imperio fomaa S.r.l. entre otros.-

Que, siendo asÍ, la letra "MINI" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de Ia Ley N' 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

ue, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud. En sÍntesis, ambas marcas en
pugna contienen elementos fuertes de fantasÍa y al compararlas en su conjunto, son diferentesrdilí*ri
originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparactón. ------¿jr=.---:------r§Il--/,--

l! ..
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Dirtccion 
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' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N'261DE+ECHA19 DEENERO DEIO}4,DISTADAPORt.A
DTRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA "MM MINI
MIM y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 106706/2022, A NOMBRE DE YLJAN MINGHONG. -------------

marca solicitada marcabase de rechazo

mm
minimini

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le REVOCAR la Resolución N" 261 de fecha 19 de enero de 2024 dictada por la Dirección de

Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MM MINI
MINI Y ETIQLJETA", clase 25, Acta N' 106706/2022, solicitada a nombre de YUAN

ArL3e
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA I.A. RESOLUCIÓN N' 259 DE FECF1A 19 DE ENERO DEaOa4,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS1RO DE LA MARCA "MM MINI
MIM Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 10670U2022, A NOMBRE DE YUAN MINGHONG. -------------

Asunción, " ,, l

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YUAN MINGHONG
contra la Resolución N' 259 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------------

RE SULTA:

Que, en fecha 2l de agosto de?O24 se presenta el representante convencional de YUAN MINGHONG
e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 259 de fecha 19 de enero de2024, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 03 de septiembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 03 de junio de 2025- Y por providencia de fecha 06 de junio de 2025 esta

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

CONSIDERANDO:

Que, 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 MINI, registrada
con el número 437695 a favor de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT; Comentario:

Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en

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

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: 'Za solicitud objeto de rechazo
corresponde a una marca mixta compuesta por un diseño innovador que incluye formas de letras en su
conjunto y una imagen muy llamativa agradable al público consumidor.../... No se parecen ni fonética, ni
gráficamente..../... Coexistencia registral de marcas con eltérmino MM MINI MINI en la misma clase 35.../... El
riesgo de confusión se encuentra absolutamente descartado al considerar el conjunto marcario en su
globalidad.../... ta marca solicitada se encuentra dentro de los parámetros solicitados por Ia ley de
Marcas.../... La marca antecedente abarca solo una palabra MINI, esto reduce aún más cualquier posibilidad
de confusión en el mercado.../... Por todo lo expuesto solicito: se revoque la resolución y disponga el
otorgamiento de la marca mixta".

Que, corresponde a ésta 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 y, el resultado que arroje Ia visión en conjunto es el

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

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "MM MIM MINI Y ETIQUETA", clase 35, con la marca base de

rechazo "M[NI", clase 25 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de Ios

eventuales consumidores-----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes -/os diversos detalles, sino las características

típicas,la impresión general y los principales elementos del signo."En ese sentido,

(*

a0

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales eleme
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 259 DE FECHA 19 DE ENERO DEhO}4,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MM MINI
MINI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" tO67Ou2O2Z, A NOMBRE DE YUAN MINGHONG. -------------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "MM
MINI MINI Y ETIQUETA" (solicitante) vs "MINI" (base de rechazo) por más que compartan el vocablo MINI
no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán
pronunciación semejante. La forma en que se presentan una y otra causarán una impresión diferente en el
consumidor de los respectivos productos que amparan. La marca solicitada se compone de 3 vocablos, lleva
el prefijo "MM" y la reiteración del término "MINI" mientras que la marca antecedente se compone de I solo
vocablo -MINI- haciendo que Ia pronunciactón sea distinta. Analizando la marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------------

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

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son
diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.--------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones MM MINI
MINI Y ETIQUETA (solicitada), y MINI (marca base de rechazo), se comparte la letra "MINI", existen otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada
en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: MUjI MUNDO,
clase 35, Registro N' 606.786 a nombre de Mohan Parumal Rani, ![§! STOCK, clase 35, Registro N' 514342 a
nombre de Retail S.a., DFM MINIAUTO, clase 35, Registro N' 503004 a nombre de Chacomer S.a.e.c.a..

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado.---------------

Que, siendo así, la letra "MINI" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser uülizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud. En si
marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasÍa y al compararlas en,sü conji
disímiles, originales y distinüvas una de la otra, en todos los planos ae come¡f§ 

.f.nt;$t: il tl . {.-l, r.{r'rl.
\i : t:l -'

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 259 DE FECHA 19 DE ENERO DE2024, DICTADA POR I.-A.

DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A. MARCA "MM MINI
MINI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' tO67Ou2O22, A NOMBRE DE YUAN MINGHONG. -------------

marca solicitada marcabase de rechazo

mm
minimini

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexisür pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -- -- --- -- -- -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art ls REVOCAR la Resolución No 259 de fecha 19 de enero de 2024 dictada por la Dirección de

Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MM MINI
MINI Y ETIQUETA", clase 35, Acta N' i0670U2022, solicitada a nombre de YUAI.I

.zt',.,¡¡tEBlo

Art.3e NOTIFÍQUESE. ----------

!l ."...

.::..^...
_. &ci,H; ',ir\:ci,
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POR LA CUAL SE REVOCA I..A, RESOLUCIÓN N" 260 DE FECHA 19 DE ENERO DEaOZ4, DICTADA POR I.á.
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MM MINI
MI}ü Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N" tO67O4l2O22, A NOMBRE DE YUAN MINGHONG. -------------

Asunción, 3 ü ;-,, lt;,,i

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YUAN MINGHONG
contra la Resolución N' 260 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 2l de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de YUAN MINGHONG
e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 260 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 03 de sepüembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 03 de junio de 2075. Y por providencia de fecha 06 de junio de 2025 esta

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

CONSIDERANDO:

Que, 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 MINI, registrada
con el número 437695 a favor de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT; Comentario:

Que ambas denominaciones son casi idénticas, mlty 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 ó" de la Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La solicitud objeto de rechazo
corresponde a una marca mixta compuesta por un diseño innovador que incluye formas de letras en su

conjunto y una imagen muy llamativa agradable al público consumidor.../... No se parecen ni fonética, ni
gráficamente..../... Coexistencia registral de marcas con el término MM MINI MINI en la misma CLASE 18.../...

El riesgo de confusión se encuentra absolutamente descartado al considerar el conjunto marcario en su
globalidad.../... ta marca solicitada se encuentra dentro de los parámetros solicitados por la ley de
Marcas.../... La marca antecedente abarca solo una palabra MINI, esto reduce aún más cualquier posibilidad
de confusión en el mercado.../... Por todo lo expuesto solicito: se revoque la resolución y disponga el
otorgamiento de la marca mixta".

Que, corresponde a ésta 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 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 a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "MM MINI MINI Y ETIQUETA", clase 18, con la marca base de

rechazo "MINI", clase 18 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los
eventuales consumidores- - --- - -- -- -

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinanfes /os diversos detalles, sino las caracterÍsticas

tÍpicas, la impresión general y los principales elementos del signo."En ese sentido, corres

en el caso de autos edsten suficientes diferencias entre los principales elementos de los si
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IResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 260 DE FECHA 19 DE ENERO DE}O}4,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE LA MARCA "MM MINI
MINI Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N" tO67O4l2O22, A NOMBRE DE YUAN MINGHONG. -------------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "MM
MINI MINI Y ETIQUETA" (solicitante) vs "MINI" (base de rechazo) por más que compartan el vocablo MINI
no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán
pronunciación semejante. La forma en que se presentan una y otra causarán una impresión diferente en el
consumidor de Ios respectivos productos que amparan. La marca solicitada se compone de 3 vocablos, lleva
el prefijo "MM" y Ia reiteración del término "MINI" mientras que la marca antecedente se compone de I solo
vocablo -MINI- haciendo que la pronunciación sea distinta. Analizando la marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------------

Que, en pocas palabras, si bien es cierto que las denominaciones anaiizadas 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, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.'il De
esta manera, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la
presente resolución.

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son
diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.--------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. 41 respecto, vemos que no
existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud. En síntesis, ambas
marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasÍa y al compararlas en su conjunto, son diferentes,
disÍmiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.--------

marca solicitada marca base de rechazo

mm
minimini

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

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

RESUELVE:

Art. le REVOCAR la Resolución N' 260 de fecha 19 de enero de 2024 dictada nde

Geneml Jl P ropied ad 1 ndu srrial

§ffiú-
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fi,,' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N" 260 DE FECHA 19 DE ENERO DE2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MM MINI
MINI y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N" tO67O4l2O22, A NOMBRE DE YUAN MINGHONG. -------------

ArL 2e ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MM MINI
MINI Y ETIQUETA", clase 18, Acta N' 106704/2022, solic de YUAN

Art.3e

, ,..,r'.'\ ,,.
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1411 DE FECHA 2I DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIRO DE LAMARCA'PIEL
DE VERANO", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 5533U20II, SOLICMADA POR GUAYAKI SA..-.-.-.-..

'l :' , 
-.' ' :r.

Asunción, " ''

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

S.A., contra la Resolución N' 1411 de fecha 21 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RE S U LTA:

Que, en fecha O4 de junio de 2Ol8 se presenta el representante convencional de GUAYAKI S.A. e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' l4tl de fecha 2l de noviembre de 2013,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de abril de 2019, el representante convencional de GUAYAKI S.A. expresó agravios.
Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de
agosto de 2019.

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La denominación solicitada por
mi mandante no es genérica sino que es una denominación de fantasÍa que fue formada mediante ingenio y
creatividad.../... La marca en cuestión fue solicitada para amparar los productos comprendidos en la clase 05,

especificando los mismos.../... resulta evidente que la marca PIEL DE VERANO, no puede ser considerada
como el nombre genérico o designación de tales productos.../... La misma constituye una denominación de
fantasía compuesta por varios elementos.../... El vocablo piel es de uso común para la clase 05.../... La

denominación PIEL DE VERANO, ya contó alguna vez con registro marcario en la clase 05 a nombre de
Farmanac SACL../... Cabe destacar que la marca solicitada por mi mandante cumple con los requisitos
exigidos por la ley para la obtención de su registro.../... La misma no constituye un signo genérico, al estar
compuesta por varios elementos.../... Pn mérito a lo expuesto, solicito a la Señora Directora, oportunamente
se sirva dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N" 1411/2013."---------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia adminls
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de u
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Resorución."J-0 CI 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA Lá, RESoLUcIóN N" l41r DE FECFTA 2l DE NovTEMBRE DE 2013, DISTADA
PoR LA OmEccIÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENIE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA,PIEL
DE VERANO", CIASE 05, EXPEDIENTE N" 5533U20II, SOLICITADA POR GUAYAKI SA..-......-

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de Ias prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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, 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 denominación "PIEL DE VERANO" se compone exclusivamente de vocablos
del idioma castellano, de uso común, cuyo significado resulta comprensible para el público consumidor, es

habitualmente utilizada en el lenguaje corriente, médico y comercial para referirse al estado de Ia piel
durante Ia temporada veraniego

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PIEL DE VERANO" resulta
genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye
la designación usual del producto que solicita. En ese orden de ideas, Ia cobertura de productos solicitada
dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de
autos. En ese sentido, Ia solicitud de registro de marca "PIEL DE VERANO" pretende obtener cobertura para
productos de la clase 05, que textualmente describe: "productos farmacéuticos y veterinarios, productos
higiénicos y sanitarios para uso médico, susfanclas dietéticas para uso médico, alimentos para bebés,
emplastos, material para empasfes e improntas dentales, productos para eliminar animales dañinos,
fungicidas, herbicidas." De ello se colige que, la solicitud de autos sí define el producto que pretende
identificar, es decir, describe directamente el destino, finalidad o ámbito de aplicación de los productos.
Por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable,
específicamente el inc. e) del Art. 2. ------------

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 reivindicaciones, 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
PIEL DE VERANO como denominación, sólo describen el senüdo o significado conceptual del producto a

ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido
producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión dtrecta.---

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son.
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus

i:ral Intei

características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es

ropirdad Inrrle:rua
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ResoluciónN" fi

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 14II DE FECHA 2I DE NOVIEMBRE DE 2013, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'PIEL
DE VERANO", CLASE 05, EXPEDTENTE N' 5533U20I1, SOLICITADA POR GUAYAKI Sá..-..------

contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es ./a 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 fantasia. Al concederse una marca
evocaüva no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. 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
objeto 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 "PIEL DE VERANO" es una designación que define
específi camente lo comercializa. ------------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos preüamente, 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,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S U ELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' l4ll del 2l de noviembre de 2013 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registlg
clase 05, Acta N' 5533U2O11, solicitada a nomb6de GUA

NOTIFÍQUESE.

O",

' 'DERECHO DE MARCAS' - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2Ol7 - Pag.76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2IOO DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEaOL3,DICTADA
POR Tá, PMECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS1RO DE LA MARCA
oÁorv¡. TRANSMITIMos AMoR (sLocAN) y ETIeUETA", cLASE 35, EXeEDIENTE N" gzSgzlzozz A
NOMBRE DE CRISTIANE RODRIGUES RODRIGUES.--------

Asunción, 3 0 Diü lÜl\

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

RODRIGUES RODRIGUES en contra de la Resolución N' 2100 de fecha 04 de diciembre de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de CRISTIANE

RODRIGUES RODRIGUES e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 2100 de fecha
04 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 26 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 19 de abril de 2024, el representante convencional de CRISTIANE RODRIGUES

RODRIGUES expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 13 de mayo de2O24.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DÁDIVA",

registrada con el número 446297 en fecha 3l de agosto de 2017 a favor de SAMADY NOEL POVIGNA
OCAMPOS. Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfica en Ltna misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que
deconformidadalarticu]o6.de]aLeyN,l294/98deMarcas,nohalugaralosolicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La palabra DÁDIVA es una sÍlaba

de uso común en marcas que designan productos y servicios.../... La solicitud de mi mandante va

acompañada de una etiqueta el cual realiza un importante aporte en materia de distintividad, es por ello
que podemos decir que las mismas poseen diferencias que son esenciales para su convivencia pacÍfica en el
mercado.../... La solicitud comercializa comercialización y venta de artículos de mercerias, regalos, artesanía
(plantera, frguras decorativas), plantas, semillas, fertilizantes y la marca antecedente comercialización de
productos. Administración comercial, administración de asuntos comerciales, administración de la gestión
de empresas comerciales, publicidad, gestión de negocios comerciales, trabajos de oficina, venta de regalos
empresariales, lo cual elimina cualquier posibilidad de error.../... la denominación que se solicita no
colisiona absolutamente respecto a servicios comprendidos en la clase i5.../... Por tanto la prohibición antes
mencionada no se puede aplicar a la solicitud de mi mandante.../... ta titular de la marca antecedente no ha
promovido oposición contra la presente solicitud con los que podriamos concluir que ambas pueden
coexistir pacificamente.../... Sirvase por tanto a la Señora Directora dictar resolución revocando en todas sus

partes la Resolución N'21O0/2O23.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del reü
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N'21OO DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE2O23, DICTADA
poR tá, omEcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLrcITUD DE REGISTRo DE tá, MARcA
oÁorvn TRANSMITIMoS AMoR (sLocAN) y ETIeuE"rA', cLASE 35, EXrEDIENTE N" gz3gzlzo2z A
NOMBRE DE CRISTIANE RODRIGI.JES RODRIGUES.-----------

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen critenos generales avalados, tanto por Ia

doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similrtudes 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 rechazo "DÁDIVA" y la

solicitud de registro de la marca "DÁDIVA TRANSMITIMOS AMOR (SLOGAN)", se evidencia que la parte
principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En

ese sentido, tenemos que "DÁDIVA TRANSMITIMOS AMOR (SLOGAN)" es idéntica a la marca registrada
"DÁDIVA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión del slogan "TRANSMITIMOS AMOR".

En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

DADIVATRANSMITIMOSAMOR(SLOGAN) (solicitada), y
DÁD[VA (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada DÁDIVA

TRANSMITIMOS AMOR (SLOGAN), resulta indudablemente similar o idéntica a la marca base de rechazo.
Esto es asÍ, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sÍ,

asumiendo el papel principal yprotagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación
doctrina sobre la MOT VEDETTE; "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto

determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene signifrcación superior; criterio éste que se
ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la
importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento
"decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identifrcación comercial de
Ios productos. "?-----------

Que, respecto a la denominación solicitada, tenemos que Ia Mot Vedette es "DÁDIVATRANSMITMOS
AMOR (SLOGAN)'. También, conviene señalar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al
respecto, ahondando aún más en el análisis, el Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: "En lo que hace a la
conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder disüntivo, a las partes iniciales de las
mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor.4 dicho
esto, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al

radical de la registrada, por lo que se colige que no podrÍa darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-

De la contrastación 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
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en elrq-g5gado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis q,¡r conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que."

arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión enfre la,q n

conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro
Lna

nd u¡iti¿i' Otamendi, Jorge. Derecho de Ma¡cas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003
2 "DERECHO DE MARCAS" - forge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2Ol7 I¡ttleiturl
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" z10o DE FEcHA 04 DE DIcIEMBRE DEzoz3, DIcTADA
poR LA omrcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDTENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE t-A MARCA
oÁorve TRANSMITIMoS AMoR (sLocAN) y meuETA', cLASE 35, EXrEDIENTE N gz3gzlzozz A
NOMBRE DE CRISTTANE RODRIGUES RODRIGUES...--------

TRANSMITIMOS AMOR (SLOGAN) no podrá coexisür con la marca base de rechazo OÁOlVn, con la cual
presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas

comercializadas. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de Ias marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitada pretende cobertura en la clase 35 para "comercialización y venta de artÍculos de mercerias.
regalos. artesanÍa (plantera. figuras decorativas\. plantas. semillas. fertifizantes", y la marca base de rechazo
tiene cobertura para comercialización de productos. Administración comercial, administración de asuntos
comerciales, administración de la gestión de empresas comerciales, publicidad, gestión de negocios
comerciales, trabajos de oficina, venta de regaLlos empresariales de la clase 35, servicios en la misma clase del
nomenclador internacional, siendo asÍ, muy probable la asociación entre ambas marcas. Que, no se puede
pasar por alto lo establecido en 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 Ia coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, en consecuencia, las mismas presentan extremas similitudes en sus aspectos gráfico y auditivo.
Además de ello, el contenido conceptual de la solicitante no logra evocar en la mente del consumidor una
idea diferente que logre distinguir al servicio del ya existente en el mercado, situación que podría
fácilmente generar Ia asociación en la mente del consumidor con el servicio de la marca registrada.-

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 0 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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 2100 de fecha O4 de diciembre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de

TRANSMITIMOS AMOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase

la marca PÁove
35, Expediente N"

Art.3e

9239212022, solicitada a nombre de CRISTIANE


