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Resorución.Q-|( 1
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIóN N" 1255 DE FECHA 07 DE NovTEMBRE DEzoz4, DIcTADA
poR LA nmrccróN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL ExpEDIENTE DE sollctruD DE
REGISTRO DE I.A MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 122261202I, SOLICITADO PORAGROTEC
s.A.----------

Asunción, 3 1 l|4AR 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Bedson S.A. contra
la Resolución N' 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Lihgiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de Bedson SA. e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' i255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 11 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de septiembre de 2025, el representante convencional de Bedson SA expresó
agravios; dictándose en fecha 12 de septiembre de 2025laprovidencia 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 30 de octubre de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 03 de noviembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BADGE y la marca oponente BEDSON,
gramaticalmente al primer golpe de vista, por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de
diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas [...] Que, si bien se aprecia una
cierta similitud fonética entre las marcas BAD/GE y BED/SON, en conjunto y sucesivamente, es de
relevancia la compresión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones
permite una utilización más adecuada y específrca de cada término en contextos relevantes, promoviendo
así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la
pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacÍficamente en el mercado(...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) La cercana identidad entre ambas
marcas es más que evidente. Por lo tanto, ambas marcas no pueden coexistir sin crear situaciones gue se

encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas, como ser el riesgo de confusión del que
nos habla el artículo 2" en su inciso 0 previamente transcripto [...] A más de la cuasi identidad existente en
las denominaciones, la solicitud ha sido depositada en la clase 5, la misma clase en la que mi mandante tiene
registrada su marca en nuestro país, por lo que resulta evidente la intención de la adversa
la novedad de marca registrada anteriormente, causando así la asociación involuntaria
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poR LA omrccróN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLICITUD DE
REGISTRO DE I..A. MARCA "BADGE", CI-ASE 05, EXPEDIENTE NO 122261202I, SOLICITADO PORAGROTEC
sA----------

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

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 determrnar 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 regrstro y
las marcas oponentes.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "BADGE" (Clase 05) y la
oponente "BEDSON" (Clase 05), se advierte que la solicitada coincide con la oponente únicamente en dos
de las seis letras que componen esta última, a saber, "B" y "D", constituyendo dichas letras el único
elemento común dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al profundizar
en el análisis de Ios componentes restantes, se constata que ambas denominaciones presentan diferencias
claras y relevantes en sus desinencias, siendo "GE" en el signo solicitado y "SON" en la marca oponente, lo
cual incide de manera significativa en su configuración global. En consecuencia, al apreciar los signos en su
conjunto, se concluye que proyectan impresiones fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente
diferenciadas, circunstancia que permite descartar razonablemente la existencia de riesgo de confusión o

de asociación indebida en el público consumidor.-----------

BADGE

BEDSON

(marca solicitada), y

(marca oponente)

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

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semánüco o
conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos pr
la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen
claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada "BADGE" corresponde a un v_ocab
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE}O}4,DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 1222612021, SOLICITADO PORAGROTEC
sá.----------

inglés que, traducido al español, significa "distintivo", "credencial", "insignia", "chapa" o "placa'L, evocando
asÍ un objeto identificatorio concreto. Por su parte, la marca oponente "BEDSON" constituye
principalmente un apellido de origen inglés3, carente de un significado conceptual específico o directo para
el público en general. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no
relacionadas entre sí, lo que refuerza su adecuada diferenciación y contribuye a descartar la existencia de
riesgo de confusión o asociación en elpúblico consumidor.-------------

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada 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 pacÍficamente en el seno consumidor. ------------

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendl en su libro "Derecho de Marcas" nos dice:
"El 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
conclulr 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, 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 la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro
"BADGE", Clase 05, Expediente N' L222612O21, solicrtada bre

Art.3s

de la marca
de AGROTEC

^ ñfltttot' cencr¡'l
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Resorución*"0 1 4 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEaO}4,DICIADAPOR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA', CLASE 41, EXPEDIENTE N" 1738999,

SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.-

Asunción, 3 1 I1iIAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CINEMARK USA,

INC. contra la Resolución N' 909 de fecha 16 de agosto de 2O24, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - -- - -

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CINEMARK
USA, INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 909 de fecha 16 de agosto de 2024,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcanos Litigiosos.

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 20 de mayo de 2025, el representante convencional de CINEMARK USA, INC. expresó
agravios; dictándose en fecha 26 de mayo de 2025 la providencia por Ia 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 02 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 usary
se llamó autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2025.-------'

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) gramaticalmente al primer golpe de vista no existen

entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo
fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de
manera distinta. Que, analizando las marcas C/NES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA (solicitada) vs.

CINEMARK (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera

alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas

impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos
necesarios para su registro que son novedad y especialidad [...] Que también cabe señalar que la marca

solicitada C/NES VILLAMORRA SHOPPING cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y
original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores,

tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca

oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) Sibien es cierto que la contraparte
ha solicitado el registro de la marca "CINES VILLAMORRA SHOPPING (imagen), como mencionáramos
anteriormente, el solicitante durante el transcurso del tiempo ha ido modificando la fo
presenta la marca ante el público, y se puede observar como en un determinado mome
prácticamente idéntica a la de mi mandante [...] Es por este motivo que mi mandante
alternativa más que aponerse a esta nueva solicitud, ya que nada asegura que la soliéitan
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LA DIRECcIóN op ASUNToS IvfARcARIos LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "CINES VILL-A,MORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 1738999,

SOLICITADO POR C.I.P.E.SA..

proceda una vez más a modificar la etiqueta e intente hacer uso parasitario de una marca ajena y
notoriamente conocida en el sector al que dirige sus seryjcjo s [...] Asimismo, ponemos a consideración de la
Sra. Directora la existencia de otras solicitudes de registro la marca "CINEMAK" N" 1313446 en clases i5
(treinta y cinco) y N' 1359869 en clase 41 (cuarenta y uno), que ha solicitado esta misma empresa "C.l.PE.S.A"

bajo la denominación social "CINEMAK 5.A.", dado que los dueños de ambas firmas son los mismos e
incluso el local es el mismo. Contra estas solicitudes, mi mandante presentó las respectivas oposiciones,
logrando el archivo de la solicitud en la clase j5 (treinta y cinco) y también, recientemente ha obtenido una
decisión favorable en el caso de oposición contra la solicitud en clase 41, esto puede ser observado en la
base de datos de DINAPI [...] En efecto la empresa solicitante es la misma, ya sea que se presente como
CINEMAK S.A. o como C.l.PE.S.A, sus duelios son los mismos, el local es el mismo, y los servicios prestados
de salas de cine son los mismos, y notablemenfe su imagen fue "mutando" hasta llegar a asemejarse en
extremo a la de mi mandante, tal y como podemos percibir en las imágenes que reproducimos
anteriormente. Finalmente podemos obseruar como la contraparte ha ido cambiando con el paso del
tiempo la manera en la que exponen su marca al público consumidor, mutando de manera constante la
forma de presentación de una misma marca y recalcamos, actualmente nada asegura el solicitante, en un
futuro pueda volver a modificar la presentación de su marca creando así en psiquis del consumidor la
ficción de que los servicios identificados bajo la marca solicitada proceden de la firma oponente (...)".--------

Que, corresponde a esta dependencia adminrstrativa 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 tdeas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y
la marca oponente.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de la marca sollcitada "CINES VILLAMORRA
SHOPPING Y ETIQUETA" (Clase 4l) y las marcas oponentes registradas "CINEMARK" (Clase 4l),
"CINEMARK PREMIER" (Clase 4l) y "CINEN,ÍARK XD" (Clase 4l), se advierte que ambas comparten
únicamente el vocablo "CINE", elemento predominante en las marcas analizadas. No obstante, dicho
elemento común se encuentra en construcciones denominativas completamente distintas. Desde elpunto
de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente
distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferengi tes,
relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructu
letras,talcomoseobservaenelsiguientecotejo:

CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA (marca solicitada), y

CINEMARK (marca oponente)
CINEMARK PREMIER (marca oponente)
CINEMARK XD (marca oponente)
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LA DIRECCIÓN Og ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", C[.A,SE 41, EXPEDIENTE N. 1738999,

SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.-

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que na se

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema
informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran
registradas en la misma clase, Ias siguientes marcas: CINE SUR DISTRIBUCIÓN, clase 41, Registro N' 609124 a

nombre de BIO COMPANY SA; LEMON CINE, clase 41, Regrstro N' 588603 a nombre de LENA FERNANDEZ
CHILO; CINE LAS HORTENSIAS, clase 41, Registro N' 584932 a nombre de MIGUEL ANGEL FLECHA; CINE
AL MEDIODIA, clase 41, Registro N" 567119 a nombre de Hispanoamerica T,v. Del Paraguay S.A.; CINE LAGO
DE SALEMMA, clase 41, Registro N'505093 a nombre de SALEMMA RETAIL S.A.; extremo que demuestra Ia

coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa eltitular de la marca oponente,
pretender utilizar con exclusividad una palabra con la cual ya coexiste previamente.------------

Que, siendo así, la palabra "CINE" 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. l6 de la Ley N'129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien
en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complelas cuanto sigue: "Elmero 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"2. En ese sentido, Ias marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por Io tanto, la coincidencia en uno de sus

elementos, por sÍ sola, no es suficiente para generar confuslón ni para fundamentar el rechazo.----------------

Que, la marca solicitada
tonos naranja y gris oscuro
encuentra en el lado derecho

cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la den
y con una figura irregular color naranja que evoca un c

del logotipo, todo esto dentro de un fondo blanco. Po

'Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Diectriccs para el exanten de matctts en Paragral,,pp.
https: 'lwrvw.drnapi. eor'.nyioortal./v3/oroniedad-industrial/rnarcas/directrices
? Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Iá. DIRECCTÓN OgASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "CINES VILTAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CI-ASE 41, EXPEDIENTE N" 1738999,

SOLICITADO POR C.I.P.E.SA.-

observa en el sistema informático de la rnstitución, la trtular CINEMARK USA, INC., posee registradas
etiquetas una tipografÍa especial de color negro en un fondo blanco. En conclusión, entre la marca
oponente y Ia marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o

significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferencradores y en su conTunto, son disÍmiles,
onginales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente
coexistir pacíficamente en el seno consumidor.

Marca Solicitada Ma¡cas Oponente

Reg. N' 455553

C inesvillamcrra
',,1'(¡:-.r: )ir'l,J Reg. N'581506

CINEMAR.K

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante C.I.P.E.S.A., ya cuenta con el registro de las marcas 'VILLAMORRA SHOPPING Y
ETIQUETA" Clase 4I, Registro N'5954I1; "VILLAMORRA SHOPPING NIGHI Y ETIQUETA" Clase 4I, Registro
N'441757; "SC SUPER CLUB BY VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA" Clase 35, Registro N'612910. Por
ende, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similary
se encuenha coexisüendo con las marcas oponentes, por Io que la solcitud 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 coexrstencia 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 la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido."r. ------------

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

características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en con¡
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expue
confirmar la resolución recurrida -------------{'l:----i--

¡, :r

tt: ililxi

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,20t7 -
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Resorución-Q I 4 2
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" 909 DE FECHA 16 DE Acosro DEzoz4,DIgtADApoR
I.á, DIRECCIÓN oTASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 1738999,

SOLICITADO POR C.I.P.E.S.A.-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINADE LAPROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 909 de fecha 16 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de ,

VILLAMORRA SHOPPING Y
trámites de la solicitud de registro de la marca "CINES

41, Expediente No 3899912017,

solicitada a nombre de C.I.P.E.S.A.----

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.---- - - -- --- ----):

inoirE'cir tltlfgrar ¡ ¡r.'

Dirtcció'n Genctal ft ProPiedat'l
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 859 DE FECHA 27 DEOCTUBRE DEaO¿3,DICTADA POR

LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "COMER BIEN, VTytR BIEN. AJ AIINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N'
05513/2018, SOLICTTADO POR AIINOMOTO CO., INC. - - -

Asunción, 3l[t4AR2026

MSTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de A.| S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de CompañÍa Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima
(COPALSA) contra la Resolución N" 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 0l de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compañfa
Paraguaya de Levadr¡ras Sociedad Anónima (COPALSA) e interpone recurso de apelación contra la

Resolución N' 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta Ia representante convencional de A.f S.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 859 de fecha 27 de octubre de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,--

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los
recursos de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 28 de febrero de 2024, el representante convencional de A.f SA Calidad Ante Todo
expresó agravios; dictándose en fecha 04 de marzo de 2024 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

l"y.---------

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de AIINOMOTO CO.,INC. contestó
la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 29 de julio de2O24. -----

Que, en fecha 0l de noviembre de 2024, fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto
por el representante convencional de Compañfa Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA).---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN Al AINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección
constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar

confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de

las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁCALO CON COPALSA!|HÁGALO BIEN!
(SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en

conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene
elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos n
futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple

3

rtft';
k dustri¿'

lntelectual

distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente

Í
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Resorución^0-A¿; ;¡
poR I¿. cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 859 DE FEcHA z ot oat .,BRE DE 2023, DICTADA poR
LA DIREcclóN pEA,suNTos IvfARcARIos Lmclosos, EN ELEXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA'COMER BIEN, VTVIR BIEN. AJ AIINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N"
05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.---

no infringe las prohibiciones enunciadas en elArt. 2 de la Ley de Marcas N' 1294/98 y reúne los requisitos
de novedad, especialidad y originalidad" (...)".---

Que, se agravia el apelante A.J SA CalidadAnteTodo, y entre otros argumentos expresa "(...)Ambas
marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el
logotipo de la marca solicitada que presenta en la pafte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento
"Af" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que
recuerda a A/ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos
relacionados con la Clase 01 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el
uniclase hay que considerar que la marca registrada Al Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio
f uan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el paÍs (...)".---------

Que, elsolicitante entre otros argumentos contesta :"(...) Podemos observar, quetantográfrca,como
visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. |-Extensivamente:
observamos gue la solicitud presentada consta de SE/S grupos de letras, la oponente de DOS. 2-
VISUALMENTE , varÍan ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten ,/as supuestas
denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es

EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En
cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras /etras de la denominación social y
nombre comercial de la firma "AINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es "AJ AJINOMOTO" Y
Err QU ErA (...) ". - - - - - - - - -

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada "COMER BIEN, Vn{R BIEN. AJ A]INOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 0l) coincide con dos de las ocho
letras que conforman la marca oponente "A.1. VIERCI" (Clase 0l). No obstante, dichos elementos comunes
se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En
consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidente
fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y ffiencfecrlmente perceptrbles para el consumrdor, en cuanto a su longitud, estructura y 

ff.üencomo se observa en el siguiente cotejo: ---------- 
/r§,--,r(

COMER BIEN, VTVIR BIEN. AJ AIINOMOTO (marca solicitada), y il'. It'k lll
kc¡ied¡d l¡dustt:

r:,^'.lr¿rd lntel:ctr

A.J. VIERCI (marca oponente)
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Resolución No----_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE t-A MARCA "COMER BIEN, VTVIR BIEN. AJ AIINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N'
05513/2018, SOLICITADO POR AIINOMOTO CO., INC. ---

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuantcr
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras a de los caracferes coincidentes, el númerc,>

de palabras y la estructura de ios sr'gnos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se

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

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien
en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de
utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles'ü. En ese sentido, las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciacién similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus

elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión nr para fundamentar el rechazo.----------------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de
tres niveles horizontales, con una tipografia especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,
según se observa en el sistema informático de la institución, la oponente es marca denominativa. En
conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas 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.

Ma¡ca Solicitada

Comer Bien,Vivir Bien.

Marca Oponente

denominativa

a{rlNoMoTo

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante AIINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "AJINOMOTO"
Registro N'5I5639; "Ai AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N"603320; "Aj
ETIQUETA' Clase 30, Registro N"605686; "AJ AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA" Clase 30,

I Direccirin Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Dirvttices para cl examen de marcus cn Paraguat,,pp. 147 y 266
httns:l/wrvw.dinaoi.gov.py/portallvS/uropiedad-industrialAnarcas/directrices

'?Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcal'Editorial La Ley. Asunción.2013.

'Dircctota Gtrr\{
llirccción Genr r;l l,: Pill r t 

"

Diidición Nacional dt Irn¡ici
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n"sorucionNff 

.,l 
I .§

poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcTóN N" 859 DE FECHA 27 DE ocruBRE DE 2023, DICTADA poR

tá, DIREccróN n¡ASUNToS MARcARIoS Lrrlclosos, EN ELExpEDIENTE DE sollctruD DE REGISTRo
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIYIR BIEN. AJ AIINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 0I, EXPEDIENTE N"
05513/2018, SOLICnADO POR AJINOMOTO CO., INC.---

"AJINOMOTO COMER BIEN, VTVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N"528333;

'AJINOMOTO Y EflQUETA" Clase 30, Registro N"515638; "AII-NO-MOTO'Clase 30, Registro N'472824. Por
eonsiguiente, el ührlar de la solicihrd de autos ya cuenta con regisüos concedidos bajo una denominación
similar, incluso en la misma clase, los cudes ya coexisten con la marca oponente, 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 coexrstencia entre
marcas: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los cásos en gue se discufe 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 /a mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido,'8. -------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución No 859 de feeha 27 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
.COMER BIEN, WVIR BIEN. AJ AJINOMOTq pediente N"
05513/2018, solicitada a nombre de AflN

Aft.39 NOTIFIQUESE por Cédula.---- -

{bg. Ctaudra Pámeltr
'Ditcctora 

Gg'neral I

Art. le

Art.2e
Clase 0

'DERECHO DE MARCAS'- lorge Otamendi.9" Ed.. CABA, Abeledt¡ Perrot,2017 -
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nesorucionN'O 1 l+ 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE}O¿3,DICTADA POR

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE L¿. MARCA "COMER BIEN, VTYTR BIEN. AI AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N'
05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.- - -

Asunción, 31nllAR2|?fl

MSTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de A.J S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compañfa Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima
(COPALSA) contra la Resolución N" 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compañfa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA) e interpone recurso de apelación contra la

Resolución N" 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta Ia representante convencional de A.f SA Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N" 860 de fecha2l de octubre de2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los
recursos de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 28 de febrero de 2A24, el representante convencional de A.f S.A Cdidad Ante Todo
expresó agravios; dlctándose en fecha 04 de marzo de 2024 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

l.y.'--"----

Que, en fecha 24 de julio de 2024, el representante convencional de AfINOMOTO CO., INC. contestó
la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024. -----

Que, en fecha 07 de marzo de 2025 fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el

representante convencional de Compañfa Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA)

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN Al AINOMOTO Y ETIQUEM", ésta Dirección
constata gue se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar

confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de

las oponentes "AJ VIERC\" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER,IIÁc,eto CON COPALSA!¡HÁGAL) BIEN!

(SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las marcas en

conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene
elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos n
futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observac.

distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente

Directorl Genera\lnterina
Ditccción Gencriri dc lrirpidad Indurtri

Ilirrccióo Nrcirlrl tlf pit{¡dh'tlttrr

;.t,{
/
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nusotucio.,.0 1 4 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA I-A REsoLUctóN N" 860 DE FEcHA 27 DE ocruBRE DE 2023, DICTADA poR
L"{ DIREccróN ppesuNTos NdARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REcISTRo
DE LA MARCA'COMER BIEN, WUIR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N"
05514/2018, SOLICITADO POR AIINOMOTO CO., INC.---

no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N' 1294/98 y reúne los requisitos
de novedad, especialidad y originalidad" (...)".---

Que, se agravia el apelante A.J S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expre sa: " (...)Ambas
marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el
logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento
"AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AINOMOTO creando una estructura visual que
recuerda a AJ VIERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado. [...]Que, si bien es cierto que
nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada AJ Y ETQUEM del GRUPO
VIERCI delSr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en elpaÍs (...)",---------

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta :"(...) Podemos observar, que tanto gráfica, como
visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. l-Extensivamente:
observamos gue la solicitud presentada consta de SE/S grupos de letras, la oponente de DOS. 2-
VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuesfas
denominaciones similares, la misma ubicación en /as marcas [...] Que la marca registrada de la adversa es

EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En
cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras /efras de la denominación social y
nombre comercial de la firma "AINOMOTO", tal como obra en la solicitud, lamisma es "AJ AJTNOMOTO" Y
ETIQUETA [...] Que en el siguiente párrafo argumenta que la concesión de registro ocasionará la D\LIJCIÓN
DE MARCA y la pérdida de su capacidad distintiva. ¿De qué productos con su marcas está alegando? No
existe ni un solo producto en el mercado con las marcas de la adversa. Es importante recalcar que estamos
tratando con productos No servicios, y en la Clase 0l de la Clasificación de Niza. (...)".---------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no 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. En ese

orden de ldeas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y
la marca oponente.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada 'COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AIINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 05) coincide con dos de las ocho
letras que conforman la marca oponente "A.J. VIERCI'(Clase 05). No obstante, dichos elementos comunes
se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente dj
consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evident
fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura.ys€€uer
como se observa en el siguiente cotejo: -----:¿-.------

Abg)
Direct or':ñ"¡l

llirccción Gtncl$1 C'

Dircaión Nj^c)jiirl de l'tc

COMER BIEN, VTI/IR BIEN. AJ AJINOMOTO (marca solicitada), y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 860 DE FECFI,A 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS NIARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "COMER BIEN, VTUIR BIEN. AI AJINOMOTO Y ETIQUETA', Clase 05, EXPEDIENTE N'
05514/2018, SOLICnADO POR AJINOMOTO CO., INC.---

A.J. VIERCI (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(,..) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los

elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sÍlabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sÍlabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sÍlabas comanes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo

posterior ALEOSAN' (...)". - -' - -' -'

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien
en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: 'El mero hecho de

utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confu¡tdibles"z. En ese sentido, las marcas

examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus

elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo,---------'-----'

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominaclón de

tres niveles horizontales, con una tipografÍa especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,

según se observa en el sistema informático de la institución, la oponente es marca denominativa. En

conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnrtud, que todas 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.

Marca Solicitada

Comer Bien,Vivir Bien.

Marca Oponente

denominativa

a0rlNoMoTo

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de

titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: ".

I Direccitin Nacional de Propiedad lntelectual (DINAPI), Di,'ccl, ices para cl examen de ntarcas en Paraguay, pp. 147 y 266 i
l)ttns: /w.dinaoi.cov.nv,norlal vl¡o[ooicdad-industrial'rnaIc¡s'dircctrices

'z Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 201 3.

\r /
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poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcIóN N" 8óo DE FEcFLA 27 DE ocruBRE DE 2023, DICTADA poR
LA DIRECCTÓNOEASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "COMER BIEN, VTYIR BIEN. AI AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N'
05 514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.---

Registro N'5I5639; 'Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 3I, Registro N"603320; 'Aj AIINOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 30, Registro N"605686; "4 AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N"523551;

"AIINOMOTO COMER BIEN, Vt\4R BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N"528333;

'AIINOMOTO Y ETIQUETA'Clase 30, Registro N"515638; "AII-NO-MOTO" Clase 30, Registro N"472824. Por
consiguiente, el üh¡lar de la solicihrd de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación
simila¡, los cudes ya coexisten con la marca oponente, 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 coexrstencia entre
marcas: "Un t'actor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en gue se drscute la confusión es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcaq una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitada confusione.s es /a mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.»'. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 8ó0 de fecha 27 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
,COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AIINOMOTO Y ETI lClase 05, Ex ente N"
05514/2018, solicrtada a nombre de AfINOMOTO

Art. 3e NOTIFIQUESE por Cédula.-----

Abg. Claudra Pameir Crist
Di¡ectora General Inte¡i

l)irrcción Cr rci¡l dr f'r-p;r J;.1 ir.
i'r,c¡'ir: l' :;:rsl1: ,1 '.',, .

Art.le

Art.2e

"DERECHO DE MARCAS'- lorge Otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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Resorución.Ú4 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA 1¿. RESOLUCIÓN N" 61I DE FECHA 30 DE AGOSTO DE}OIS,DISTADA POR
LA DIRECCIÓN Pg ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VMR BIEN. AI AJINOMOTO y ETIQUE"TA", CLASE 32, EXPEDIENTE No

05510/2018, soLIctTADo PoR AIINOMOTO CO., INC.---

Asunción, 3l|r{AR2026

MSTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de A| SA Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima
(COPALSA) contra la Resolución N" 6ll de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta Ia representante convencional de ComparlÍa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA) e interpone recurso de apelación contra Ia
Resolución N' 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de A| SA Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelación contra la Resolución No 611 de fecha 30 de agosto de 2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 05 de octubre de2023 fireron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de AI SA CalidadAnte lodo
expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023la proüdencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a Ia contraparte por todo el término de
l"y.---------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023,la representante convencional de Compañfa Paraguaya de
Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA) expresó agravios; dictándose en fecha 27 de enero de2024la
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 16 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el
representante convencional de AIINOMOTO CO., INC.. Esta Dirección General llamó autos para resolver en
fecha 16 de abril de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN Al AFNOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección
constata que se tratan de signos que no tienen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar
confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de
las oponentes "AJ VIERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA COMER, HÁGALO CON C)PALSA! ¡HÁGALO BIEN!
(SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de las

conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solici
elementos fonéticos y visuales disüntivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" óI1 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE2O23, DICTADA POR

I.A. DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE I-A MARCA "COMER BIEN, VTWR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N'
05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.---

futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede
distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro
no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N' 1294/98 y reúne los requisitos
de novedad, especialidad y originalidad" (...)".'-

Que, se agravia el apelante AI S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresa: "(...)Ambas

marcas están relacionadas con productos alimenücios, y su conexión es aún más evidente al observar el
logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento
"AJ" más destacado en el centro y por debajo el elemento AIINOMOTO creando una estructura visual que

recuerda a AJ WERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos
relacionados con la Clase 32 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el
uniclase hay que considerar que la marca registrada Al Y ETQUETA del GRUPO WERCI del Sr. Antonio

Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el paÍs (...)".---------

Que, se agravia el apelante Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA), y entre

otros argumentos expre sa: " (...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior
pues, si bien la marca pedida está constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actúa como
principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es

la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre
todo, debido a la posición que ocupa, la primera, la cual uruda al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones,

sugiere una idea muy similar [...] 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. [...] En virtud de lo
expuesto, las marcas en pugna en esfos autos indefectiblemente dejarán casi el mismo recuerdo y se

recordarán de manera análoga, siendo evocativa la una de las otras (...)".--

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :

" (...) Podemos obserar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues consütuyen
dos realidades diferentes. l-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varian ampliamente en extensión.3- GRAFICAMENTE:

No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca

registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una

PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de

la denominación social y nombre comercial de la firma "AIINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la
misma es "A/ A/LNOMOTO" Y ETIQUETA (...)".---------

Que, en relación a la segunda expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :

"(...) Podemos obselar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. l- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFICAMENTE:

No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un signifrcado
una PERSONA JURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la recurrente, solo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' 61I DE FECHA 30 DE AGOSTO DEhOZ3,DICIADA POR
LA DIRECCTÓN OP ESUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VMR BIEN. AI AJINOMOTO y ETIQUE"[A", CLASE 32, EXPEDIENTE No
05510/2018, soLIcrTADo poR AIINOMOTO CO., INC.---

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las
empleadas por mi representación, la cual es "COMER BIEN, VIWR BIEN, Al AIINOMOTO Y ETIQUETA."
(...)".---------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonéüco de las marcas en conflicto, se advlerte que la marca
solicitada "COMER BIEN, VTUIR BIEN. AI AIINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 32) comparte dos de los nueve
elementos que posee la marca oponente "¡SI ES PARA COMER, gÁCeLO BIEN! ¡UÁCAI.O CON
COPALSA!(SLOGAN)" (Clase 32). De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que
conforman Ia segunda marca oponente'AI. VIERCI" (Clase 32). No obstante, dichos elementos comunes se

encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente disüntas. En
consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y
fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal
como se observa en el siguiente cotejo:

COMER BIEN, VT\IIR BIEN. AJ AIINOMOTO (marca solicitada), y

¡sI ES PARA COMER, HÁC&O BIENI ¡HÁGALO CON COPALSA! (SLOGAN) (marca oponente)
A.J. VIERCI (marca oponente)

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

I Dirección Nacional de Piopiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay,pp.147
https:, w$u.dinrp¡.eor.p),non¿livJlpropicdad-industrial/marcasidirectrices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE2O23, DICIADA POR

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO

DE LA MARCA "COMER BIEN, VMR BIEN. AI AIINOMOTO Y mQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE No

05510/2018, SoLICITADO POR AIINOMOTO CO., INC.---

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien
en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de

utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra

marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confiindibles"2. En ese sentido, las marcas

examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus

elementos, por sÍ sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de

tres niveles horizontales, con una üpografia especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,

según se observa en el sistema informático de la institución, las oponentes son marcas denominativas. En

conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o

significativa magnitud, que todas 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.

Marca Solicitada

Comer Bien,Vivir Bien.

Marcas Oponentes

denominativas

a{rlNoMoTo

Que, además de todo 1o mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las sigüentes marcas registradas: "AIINOMOTO Y
ETIQUETA' Clase 32, Registro N"461569; "Ai AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N'605686; "A]
AJINOMOTO SAZÓN Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N"523551; "AJINOMOTO COMER BIEN, VTYIR BIEN,

(SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N"528333; "{INOMOTO Y ffiQUETA' Clase 30, Registro

N'5I5638; "AII-NO-MOTO" Clase 30, Registro N'472824. Por consiguiente, el ütular de la solicitud de autos

ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase y en clases

relacionadas, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por Io que la solicitud en curso,

sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ,va le pertenece.-------------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "IJn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en gue se discute la confusión es la

coexistencia anterior de las marcas en pugna. LJna 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

Que, en base

de registrabilidad
a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
de la solicitud de registro, esta Dirección General considera

'Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
r "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi.9'Ed.. CABR, Abeledo Perrot,2ol7 -
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ResoruciónQ+4 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" 61I DE FECFIA 30 DE AGOSTO DE}O}S,DTSIADA POR
I.A DIRECCIÓN DEASUNTOS TVIARCARIOS LMGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO
DE I.A MARCA "COMER B[EN, VTT/IR BIEN. AJ AJINOMOTO Y ETIQIJETA", CIá,SE 32, EXPEDIENTE N'
05510/2018, soLIcrTADo PoR AJINOMOTO CO., rNC.---

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 Io anteriormente expuesto, corresponde
confirmar Ia resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

4ft.19

ArL2e

CONFIRMAR la Resolución N' 611 de fecha 30 de agosto de 2023 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca
"COMER BIEN, WYIR BIEN. AJ AIINOMOTO Y ETIQUETA', Clase 32, Expediente No

05510/2018,solicitadaanombredeA}INoMoToco4c-.-\-.-..-

Art.3e

tor¿ Ge lnte¡in¡
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Resolución^m4 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEaOIS,DISIADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE REGISTRO
DE Lá. MARCA "COMER BIEN, VTUIR BIEN. AI AIINOMOTO y ETIQLJETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N.
0S'La|aOIS,SOLICmADO POR A]INOMOTO CO., INC.---

Asunción, 3 1 l'{AR 2026

VISTO: Los recursos de apelación inte¡puestos por la representante convencional de A| SA Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima
(COPALSA) contra la Resolución N" ó12 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 0ó de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compañfa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA) e interpone recurso de apelación contra la
Resolución N" 612 de fecha 30 de agosto de2023, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta Ia representante convencional de A| SA Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 612 de fecha 30 de agosto de 2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fireron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de AJ SA CalidadAnte Todo
expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023la 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
l"y.---------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023,la representante convencional de Compañía Paraguaya de
Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA) expresó agravios; dictándose en fecha 0l de diciembre de 2123la
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 14 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el
representante convencional de AJINOMOTO CO., INC.. Esta Dirección General llamó autos para resolver en
fecha 16 de abril de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN Al AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección
constata que se tratan de signos que no üenen parecido gráfico y visual, por ende no pueden causar
confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de
las oponentes "AJ WERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA C)MER, UÁCLLO CON COPALSA! ¡LIAGALO BIEN!
(SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación
conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca

en
'ne

su
Ar!\'
t.\,
;i ,'.1

elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los
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ResoluciónN'-

POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A, RESOLUCIÓN N' 672DE FECFI,A 30 DE AGOSTO DEaOL3,DICTADA POR

LA DIREccIÓN DEASUNToS MARCARIoS LmGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO

DE I-A MARCA "COMER B[EN, VT\TIR BIEN. AJ AIINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N'
05512 I 2Ot8, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC. - - -

futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede
distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro
no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N' 1294/98 y reúne los requisitos
de novedad, especialidad y originalidad" (...)".--

Que, se agravia el apelante A.l S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresa: "(...)Ambas

marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el
logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN WVIR BIEN", el elemento
"Al" más destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que

recuerda a A/ WERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos
relacionados con la Clase 30 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el
uniclase hay que considerar que la marca registrada AI Y ETQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio

fuan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el paÍs (...)".---------

Que, se agravia el apelante Compañla Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA), y entre
otros argumentos expresa: " (...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior
pues, sr bien la marca pedida está constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actúa como
principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en esfos autos a la palabra COMER, dado que es

la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre
todo, debido a la posición que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones,

sugiere una idea muy similar [...] 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. [...] En virtud de lo
expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejarán casi el mismo recuerdo y se

recordarán de manera análoga, siendo evocativa la una de las otras (...)".--

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :

" (...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. l-Extensivamente: obseruamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varian ampliamente en extensión. i- GRAFICAMENTE:
No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca

registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una
PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "Al" constituyen las dos primeras letras de
la denominación social y nombre comercial de la frrma "AIINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la
misma es "AJ AJINOMOTO" Y ETIQUETA (...)".---------

Que, en relación a la segunda expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :

" (...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. l- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de NUEVE. 2- WSUALMENTE, varían ampliamente en extensión. 3- GRAFIC,

No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...]
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un signific
una PERSONA IURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la recurcente,
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Resorución.Qj-4 6
PoR LA cuAL sE CoNFIRMA LA RESoLUCTóN N' 6rzDE FECHA 30 DE Acosro DEzozS,DIcrADA poR
LA DIRECCIÓN OEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, ENEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VTyIR BIEN. AI AJINOMOTO y ETIQUETA", CIASE 30, EXPEDIENTE N"
o55t2 I 2018, SOLICnADO pOR AJINOMOTO CO., INC. - - -

palabras similares, de nueve que consütuyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las
empleadas por mi representación, la cual es "COMER BIEN, VIWR BIEN, AJ AIINOMOTO Y ETIQUETA."
(...)".---------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonéüco de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada "COMER BIEN, VTUIR BIEN. AI AIINOMOTO Y ETIQUE"IA" (Clase 30) comparte dos de los nueve
elementos que posee la marca oponente "¡SI ES PARA COMER, HÁCel-O BIEN! ¡HÁCAI-O CON
COPATSA!(SLOGAN)" (Clase 3O). De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que
conforman la segunda marca oponente "AI. VIERCI'(Clase 30). No obstante, dichos elementos comunes se

encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente disüntas. En
consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y
fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal
como se observa en el siguiente cotejo:

COMER BIEN, VTUIR BIEN. AJ AJINOMOTO (marca solicitada), y

¡SI ES PARA coMER, HÁceLo BIENI ¡HÁcALo coN CoPALSA! (SLocAN) (marca oponente)
A.J. VIERCI (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAG\JAY"sefaIan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo soi? sus letras y silabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior
posterior ALEOSAN 1 (...)". - - - - - - -' - -

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 141 y 266
hrrus: uuw.dinrpi.gov.o) nortalivJipropicdad-induslriallnlarcasrdirectriccs
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Resolución No

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 6I2DE FECHA 30 DE AGOSTO DE2O23, DISIADA POR

LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "COMER BIEN, VMR BIEN. AI AJINOMOTO Y ETIQIJETA:', CI-ASE 30, EXPEDIENTE N'
05512 I 2018, SOLICnADO POR AJINOMOTO CO., INC. - - -

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

en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de

utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra

marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles'Q. En ese sentido, Ias marcas

examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus

elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------------

Que, Ia marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de

tres niveles horizontales, con una üpografia especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,

según se observa en el sistema informático de la institución, las oponentes son marcas denominativas. En

conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o

significativa magnitud, que todas 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.

Marca Solicitada Marcas Oponentes

denominativasComer Bien,Vivir Bien.

a{f INOMOTO

Que, además de todo 1o mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante AIINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: 'Ai AJINOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 30, Registro N'605686;"AIAJINOMOTO SAZÓNYETIQUE"IA" Clase 30, Registro N'523551;

"{INOMOTO COMER BIEN, WUIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA.' Clase 30, Registro N'528333;

"AIINOMOTO Y ETIQUE"IA" Clase 30, Registro N'515638; "{I-NO-MOTO" Clase 30, Registro N"472824. Por

consiguiente, el ütular de la solicitud de autos ya cuenta con regishos concedidos bajo una denominación
similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por Io que la solicitud en curso,

sencillamente, pretende la protección de otra versií:n de una marca qlle va le pet'tenece.------------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre

marcas: "LIn 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. IJna 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 Ia

inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.'8.

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

de registrabilidad de Ia solicitud de registro, esta Dirección General considera que

características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en co
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2 Sá,nchez He¡rero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013
3 "DERECHo DE MARCAS" - Jorge otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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Resorución.044 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEaOLS,DICTADA POR
LA DIRECCTÓN OT ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VTyIR BIEN. AJ AJINOMOTO y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N.
o55t2 I 2Ot8, SOLICTTADO POR AIINOMOTO CO., INC. - - -

similitud suficiente entre Ias marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art. Ie

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 612 de fecha 30 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca
"coMER BIEN, VTyIR BIEN. AI AJINOMOTO y ase 30, Expediente N'
O55l2l20l8, solicitada a nombre de AIINOMOTO CO., INC.------

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.----- ------->
+-
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Resorución.Qa4 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE2O23, DICTADAPOR
LA DIRECCTÓN NPASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VTyIR BIEN. AI AJINOMOTO y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N.
05509/2018, SOLICITADO pOR AIINOMOTO CO., INC.---

Asunción, 3 j liirii 2020

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de Af SA Calidad
Ante Todo y la representante convencional de CompañÍa Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima
(COPALSA) contra Ia Resolución N" 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2O23 se presenta la representante convencional de AJ SA Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 610 de fecha 30 de agosto de 2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compañfa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA) e interpone recurso de apelación contra la
Resolución N" 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fireron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de AI SA CalidadAnteTodo
expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
ley'---------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023,la representante convencional de Compañía Paraguaya de
Levaduras Sociedad Anónima (COPALSA) expresó agravios; dictándose en fecha 01 de diciembre de 2023 la
providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la
contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 14 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el
representante convencional de AJINOMOTO CO., [NC.. Esta Dirección General llamó autos para resolver en
fecha 16 de abril de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, realizado el análisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN Al AIINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Dirección
constata que se tratan de signos que no üenen parecido gráfico y uisual, por ende no pueden causar
confusión. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de
las oponentes "AJ WERCI" y en el otro caso ¡SI ES PARA C)MER, HÁGAL) CoN CoPALset ¡ruÁceLo BIEN!
(SLOGAN) Que, con relación a las oposiciones deducida, al realizar una comparación de
conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca
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elementos fonéticos y visuales disüntivos propios, por lo tanto cumple con los
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Resoruciónrfi4 7
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 610 DE FEcHA 30 DE Acosro DE2o23, DISIADAPoR
Iá. DIREcctóNpeAsuNTos MARcARIoS Lmclosos, ENELExpEDIENTE DE SoLICITUD DE REcISTRo

DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AIINOMOTO Y ETIQUETÁ-, CLASE 29, EXPEDIENTE N'
05509/2018, SOLICTTADO POR AIINOMOTO CO., INC. - - -

futura concesión. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observación se puede
disünguir de las marcas oponentes [...] Que, esta dirección considera que la presente solicitud de registro

no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N' 1294/98 y reúne los requisitos

de novedad, especialidad y originalidad" (...)".--

Que, se agravia el apelante A.J S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresa: " (...)Ambas

marcas están relacionadas con productos alimenticios, y su conexión es aún más evidente al observar el

logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento
"Af' más destacado en el centro y por debajo el elemento AIINOMOTO creando una estructura visual que

recuerda a AJ WERCI. Esta disposición parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos
relacionados con la Clase 29 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el
uniclase hay que considerar que la marca registrada Al Y ETIQUETA del GRUPO WERCI del Sr. Antonio

fuan Bausüsta Vierci Mendoza goza de notoriedad en el paÍs (...)".---------

Que, se agravia el apelante Compañía Paraguaya de Levaduras SociedadAnónima (COPALSA), y entre

otros argumentos expresa "(...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior
pues, si bien la marca pedida está consütuida por varios elementos, uno de e.I/os es el que actúa como

principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es

la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atención, sobre

todo, debido a la posición que ocupa, la primera, Ia cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones,

sugiere una idea muy similar [...] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los

componentes de una marca compleja a frn de precisar su elemento "desicivo" gue es lógicamente el que

desempeñará más cabalmente el papel de idenüficación comercial de los productos. [...] En virtud de lo
expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejarán casi el mismo recuerdo y se

recordarán de manera análoga, siendo evocativa la una de las otras (...)".--

Que, en relación a la primera expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :

" (...) Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. l-Extensivamente: obseruamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varÍan ampliamente en extensión.3- GRAFICAMENTE:

No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...] Que la marca

registrada de Ia adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una

PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separación alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de

la denominación social y nombre comercial de la frrma "AIINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la
misma es "Af A|INOMOTO" Y ETIQUETA (...)".--'--'---

Que, en relación a la segunda expresión de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :

" (...) Podemos obseryar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. l- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de NUEW.2- WSUALMENTE, varÍan ampliamente en extensión.3-
No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicación en las marcas. [...]
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un signi.

una PERSONA JURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la
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Resorución.Ll4 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" ó10 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE2O23, DISTADAPOR
LA DIRECCTÓN PP ESUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VTUIR BIEN. AJ AIINOMOTO y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N"
05509/2018, SOLICITADO POR AIINOMOTO CO., INC.---

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las
empleadas por mi representación, la cual es "COMER BIEN, VIWR BIEN, AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA."
(...)".- -- -- -- - -

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

Que, en primer término, las marcas en cuesüón 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
la marca oponente.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AI AJINOMOTO Y ETIQUE-IA" (Clase 29) comparte dos de los nueve
elementos que posee la marca oponente "¡SI ES PARA COME& UÁCAI-O BIEN! ¡UÁCefO CON
COPALSA!(SLOGAN)" (Clase 29). De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que
conforman la segunda marca oponente "AI. VIERCI" (Clase 29). No obstante, dichos elementos comunes se

encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente disüntas. En
consecuencia, una apreciación global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y
fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de lekas, tal
como se observa en el siguiente cotejo:

COMER BIEN, VTYIR BIEN. AJ AIINOMOTO (marca solicitada), y

¡SI ES PARA CoMER, FIÁCeLO BIENI ¡HÁGALO CON COPALSA! (SLocAN) (marca oponente)
A.]. VIERCI (marca oponente)

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

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonéüca general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sÍlabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sÍlabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo,, ntes
signos denominativos contienen algunas sÍlabas iguales pero otras diferentes o de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directices para el examen de marcas en Paraguay, pp.
httns: uuu.drn¡ni.gor'.p),nonal,'r'Sipropicdad-indLrstrial/nrarcasr'directrices

t'47 y.266 . Cnslai,j't

birecció¡ Niiicn¡i dt Propiedad IrlLlcctu:l

DI¡..roi¡ Ginctal I nterina
Din«ión.G¡jferal de Propitda,l lnduirri il
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE2O23, DISIADAPOR
I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ AITNOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N'
05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.---

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien
en su libro "Confi¡sión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de

utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles'2. En ese sentido, las marcas

examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus

elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.----------------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación de

tres niveles horizontales, con una üpografía especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,

según se observa en el sistema informático de la institución, las oponentes son marcas denominativas. En

conclusión, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disÍmiles,

originales y distintivas una de Ia otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente
coexistir pacÍficamente en el seno consumidor.

Marca Solicitada Marcas Oponentes

denominativasComer Bien,Vivir Bien.

a{rlNoMoTo

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

ütular solicitante AIINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "Ai AJINOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 29, Registro N'567010; "{INOMOTO COMER BIEN, VTWR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUEIA"
Clase 29, Registro N'526987; "AIINOMOTOYETIQUETA" Clase 29, Registro N'515643; "{I-NO-MOTO" Clase

29, Registro N'472825. Por consiguiente, el ütular de la solicitud de autos ya cuenta con registros
concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas
oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una

mdrca que ).,a le pertenece.------------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "[Jn factor de gran importancia a tener en cuenta en ]os casos en que se discute la confusión es la

coexistencia anterior de las marcas en pugna. IJna coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas

registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la

inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido."3. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera 9Ug.-ss un
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas eñ1Conjün$

2 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
3 "DERECHo DE MARCAS" - Jorge otamendi.9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT -
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POR I-A, CUAL SE CONFIRMA TA, RESOLUCIÓN N" ó10 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICIADA POR

LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, ENELEXPEDIEN]T DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "COMER BIEN, VTVIR BIEN. AI AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N"
05509/2018, SOLICÍTADO POR AIINOMOTO CO., INC.---

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

Art. le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N" 610 de fecha 30 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"coMER BIEN, VTUIR BIEN. AJ AIINOMOTO Y
05509/2018, solicitada a nombre de AIINOMOTO

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.----- - ,.--=J,--.^

Clase 29, Expediente N'
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ResoluciónQa4 8
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
I.á. DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N' 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED.-.

Asunción, 3 ',l [4AR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DARUMASAM S.A.

contra la Resolución N' 890 de fecha 13 de agosto de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos. yi - - - - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 890 de fecha 13 de agosto de2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM SA. expresó
agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el
término genérico BET también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a

que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa "apuesta"
siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser
observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...]
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos
visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes
maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Mi mandante es titular de la marca
"BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 41645j y 416457 en las clases 35, 38, al y 4j,
respectivamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521,

44052i, 417897,417898, 417899,452142, y 451600 en las clases 9, 16,28,35,3ó,38,41,42 y45. [...] Que no solo se

ha deducido oposición en base a tJN REGISTRO ANTERIOR en la clase 41, sino DE TRECE REGISTROS

VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 41, y para los mismos productos [...] Que, es

importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también
solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada,
conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MA
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL,
"BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTI,

C¡i$ddo

il{fffi i,ffff*'*'g**ii¿'
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Resorución^m4 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE2O24, DICTADA POR
LA DIRECcTÓN PPASUNTOS MARCARIoS LITIGIOSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE I.A MARCA "COOLBET", C[¿,SE 4I, EXPEDIENTE N" 63318/2021, SOLICTTADO POR SUREWN
LIMITED...

QUE DEIO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Vs. "BETGIANK" ETIQUETA,

Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o "NOVEDOSA", y
mucho menos "ESPECIAL" (...)".-------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: " (...) La Resolución recurrida valoró
correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las

actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "BETGIANK", ello no le
otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partÍcula "BET", la cual carece de distintividad propia y es

empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros
que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha partícula es de
uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un
único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes
como "RUSHBET",'R10BET", "PYBET", 'BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en c/ases

directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases
4t,a2, y e) (...)".------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no 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. 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 "COOLBEP (Clase 4l) y
las oponentes "BETGIANK" (Clases 35,38, aly a\ y "APOSTA.LA, BY BETGLANK" (Clases 09,16,28,35,36,38,
41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al

elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras
denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y
sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes,
relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se

observa en elsiguiente cotejo:

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marcaoponente)

APOSTA.LA BY BETGLANK (marca oponente)

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

sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análi,
secuencia de las letras o caracteres,la posición de las palabras o de los caracteffi

//¡
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 890 DE FECHA t3 DE Acosro DE 2024, DICTADA poR
I.A DIRECCIÓN OE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED.--

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativoson sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. Elexamen de las sílabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN t (...)". - - - - - - - - - -

Que, las marcas analizadas no se leen de la mrsma manera por ende tampoco tendrán pronunciacrón
semejante. Desde esta perspectiva, Ia corncidencia en uno de sus elementos, por sÍ sola, no es suficiente

Para generar confusión. En ese sentido, 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 stgue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una
marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en atra marca, no necesariamente implica gue esas
marcas sean confundibles'Q. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados 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 las denominaciones de las marcas
"COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), "BETGIANK" (oponente) y "APOSTA.LA BY BETGLANK" (oponente),
coinciden en el vocablo "BET", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Instrtución
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: RI0BET, clase 41, Registro N"
504078 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; BET24HS, clase 41, Registro N' 462840 a nombre de
ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; PYBET, clase 41, Registro No 5O4O74 a nombre de NB
ENTERTAINMENT S.A.; HOTBEI clase 41, Registro N' 599953 a nombre de VIMERICA S.A.; 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 coexiste previamente. -----------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "BET" 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, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnrtud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos
pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende,

racton,

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directr¡ces para el examen de ntat'cas en Paraguay,pp.147 y 266 .

https:i/wwu,.dinani. eov.pvi oortal/v3/nrooicdad-industrial/rnarcas/directrices ,R
'z Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013. L|!"t"rt +.

,t§

R,

cia

;iW



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V \PROPIEDAD
\{d TUTELECTUAL

V \ GOIIIERNO nnr PARAGVAI\iI PARAGUAY I REKUAI
PARAGUAY

Resoruciónfla4 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA l¿, RESoLUcIóN N' 890 DE FECHA 13 DE Acosro Dgzoz4, DICTADA PoR
IA DIRECCTóN oEesuNTos MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo

DE I.¿. MARCA "COOLBET", CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN

LIMITED..-

administrativa coincide con Ia decisión final a Ia que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no

hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular sollcitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBET" Clase 9, Registro N"598506. Por ende, el

ütular de la solicitud de autos ya cuenta con un regisüo concedido bajo una denominación similar que se

encuenha coexisüendo con la marca antecedente, por lo que la solicitud en curso, senclllamente, pretende
la protección de otra verslón 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: "l/n 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. l,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 asi se lo ha reconocido."'. --'----

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe

similttud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 890 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"COOLBET", Clase 41, Expediente No 633L812O21, a nombre de SUREWN

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

q,

Art.le

Art.2e

' 'DERECHo DE MARCAS" -.lorge otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE}O}4,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA 'COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 6332012021, SOLICITADO POR SUREWIN

LIMITED.--

Asunción, 3l|l|AR 2¡,26

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DARUMASAM S.A.

contra la Resolución N' 968 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - -- -- - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'968 de fecha 28 de agosto de2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de diciembre de 2O24 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 30 de enero de 2A25, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó
agravios; dictándose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el

escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Drrección llamó
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el

término genérico BET también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a

que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa "apuesta"

siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser
observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...]
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos
visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes
maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".--------'

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:" (...) Mi mandante es titular de la marca
"BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 41ó457 en las clases 35, 38, 41 y 4j,
respecüvamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521,

440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 1ó, 28, 35, i6, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se

ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 42, sino DE TRECE REGISTROS

VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la clase 42, y para los mismos servicios [...] Que, es

importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también
solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado
conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EI
"BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE

tada,
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 968 DE FECHA 28 DE Acosro DEzoz ,DIgrADApoR
I.A DIRECCTÓN NEESUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I.á, MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 6332012021, SOLICITADO POR SUREWN
LIMITED..-

QUE DEIO PASAR EL JUZGADOR. t...1 Entre las denominaciones "COOLBET" Vs. "BETGIANK", Y
"APOSM.LA BY BETGIANK", son infimas, los cambios arguidos en la denominación cuestionada no son
diferenciadores, ni sufrcientes para ser considerada una "DENOMINACION NLLEVA" o "NOVEDOSA", y
mucho menos "ESPECIAL" (...)". - - - - - - - - -

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: " (...) La Resolución recurrida valoró
correctamente que )a partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las
actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "BETGIANK", ello no le
otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de distintividad propia y es
empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la coexistencia de múltiples registros
que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha particula es de
uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un
único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes
como "RUSHBET","RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en c/ases
directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases
41,42, y e) (...)".------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "COOLBEP (Clase 42) y
las oponentes "BETGIANK" (Clases 35,38,4y a\ y "APOSTA.I-A, BY BETGLANK" (Clases 09,16,28,35,36,38,
41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al
elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras
denominatlvas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y
sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes,
relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se
observa en el siguiente cotejo:

COOLBET (marca solicitada), y

BETGTANK (marca oponente)

APOSTA.Lá. BY BETGLANK (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del
secuencia de las letras o caracteres,la posición de las palabras o de los caracteres.coin

la
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t.A DIRECCIÓN NTASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET", C[.A.SE 42, EXPEDIENTE N' 6332012021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED.--

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuación parüculares. El examen de las sílabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN I (...)". - - - - - - - - - -

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente
para generar confusión. En ese sentido, 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'Q. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
la presente resolución.

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 las denominaciones de las marcas
"COOLBET" (solicitada), "BETGIANIC (oponente) y "APOSTA.LA BY BETGIANK" (oponente), coinciden en
el vocablo "BET", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: RIOBET, clase 42, Registro N" 504079 a
nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; tr§ApIE.BEL clase 42, Registro N' 590323 a nombre de JAVIER
ANTONIO OCAMPOS; PYBET, clase 42, Registro N' 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.;
extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el
titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previament

Que, siendo asÍ, el vocablo "BET" 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, entre Ias marcas oponentes y la marca
de consrderable o significativa magnitud, que
conjunto, son disímiles, originales y distintivas

solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
ambas contienen elementos diferenci u
una de la otra en todos los planos

pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende,

I Direccitin Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Directrices para el exanrcn de tnarc,as en Par«gua¡,,pp. 147 y
https:r/www.dinapi.gov.pvrnortal/v3 /r¡roniedad-i ndustrial 4narcas/dircctrices
? Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcad'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resorución.0 1 4 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 968 DE rEcH¡,28 DE Acosro DEZII4,DICTADApoR
LA DIREcctóN pp ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo

DE LA MARCA "COOLBET, CLASE 42, EXPEDIENTE N" 633201202I, SOLICTTADO POR SUREWIN
LIMITED.--

administrativa coincide con la decisión final a Ia que ha arribado elA-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la acción deducrda por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED.

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 "COOLBET" Clase 9, Registro N'598506. Por ende, el

ütular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y se

encuenta coexisüendo con las marcas oponentes, 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 gue 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 1a mejor prueba de la

inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.'4. -------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado elexamen
de registrabilidad de la solicitud de regrstro, 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 la resolución recurnda

DlREcctóN NActoNAL DE

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 968 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"COOLBET", Clase 42, Expediente No 633201202 a a nombre de SUREWN

Art.3s NOTIFfQUESE por Cédula.-----

entt¿l
hopirdrdI
Pr c¡it drd

Art.ls

ArL2e

' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEaO}4,DICTADAPOR
I¿. DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 6337012021, SOLICITADO pOR

SUREWN LIMITED.-.

Asunción,31lrIAR2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DARUMA SAM S.A.

contra la Resolución N' 969 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigrosos, yi - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'969 de fecha 28 de agosto de2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresó
agravios; dictándose en fecha Ol de febrero de 2025 la providencra por la cual se tiene por presentado el

escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el
término genérico BET también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a
que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa "apuesta"

siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser
observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...]
gramaticalmente al primer gblpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos
visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes
maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Mi mandante es titular de la marca
"BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 41ó45j y 41ó457 en las clases 35, 38, 4l y 4j,
respectivamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 44052|
440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las c.lases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se

ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 42, sino DE TRECE REGISTROS

VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la clase 42, y para los mismos servicios [...] Qug es

importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también
solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada,
conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS LIZAN
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL

,LA

"BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINAC|ONES QUE LAS S

qs»z

ESTE
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LA DIRECcTóN ppesuNTos MARcARIoS LITIGIosos, ENELEXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo

DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CIASE 42, EXPEDIENTE N" 6337012021, SOLICITADO POR

SUREWIN LIMITED.-.

QUE DEJO PASAR ELJUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Y ETIQUETAVs. "BETGIANK"

Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son infimas, los cambios arguidos en la denominación
cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA" o
"NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...)".-------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: "(...) La Resolución recurrida valoró
correctamente que la partícula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las

actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "APOSTA. LA BY
BETGIANK', ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de
distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la
coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e
irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para
conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro
nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET","RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas

concedidas en c/ases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos
(principalmente en las clases 41,42, y 9) (...)".------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arro¡e 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 regrstro y
las marcas oponentes.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la sohcitud de registro "COOLBETYETIQUETA"
(Clase 42) y las oponentes "BETGIANI« (Clases 35, 38, aly a\ y "APOSTA.[á, BY BETGIANK" (Clases 09, 16,

28, 35, 36, 38, 4L, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita
exclusivamente al elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus

respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan
acentuaciones y sonoridades claramente disÍmrles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben
diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y
composición gráfica, tal como se observa en elsiguiente cotejo:

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGLANK (marca oponente)

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

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

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente
para generar confusión, En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quren 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 confitndibles''. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
la presente resolución.

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 las denominaciones de las marcas
"COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), "BETGIANK" (oponente) y "APOSTA.LA BY BETGLANK" (oponente),
coinciden en el vocablo "BET", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares:RlOBEl clase 42, Registro N"
5O4O79 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; {¡¡pIE.BET, clase 42, Registro N" 590323 a nombre de

JAVIER ANTONIO OCAMPOS; PYBET, clase 42, Registro N' 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S,A.;

extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el
titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previament

Que, siendo asÍ, el vocablo "BET" deviene lrrelevante 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 fiiesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es eti ueta
que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas
denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la de

tipografía moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figu

' Direccitin Nacional de Propiedad Intelectual (DfNAPI). Dircr'tt'it:es paro el exunrcn de mattus en Paruguat,,pp.
https:. iu,wl,.dina!¡i. gor'.py/portallvi /proprcdad-industlial,/nrarcas/dircch ices

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominación como la figura se encuentran sobre un
fondo blanco. En sÍntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasÍa y al compararla en su conjunto
con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva

mÍuca solicitada marca base rechazo

denominativas

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada 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 pacÍficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED.

Que, además de todo lo mencionado, en el anáhsis de autos no podemos dejar de manifestar que el
tltular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBEP Clase 9, Registro N'598506. Por ende, el
ütular de la solicitud de autos ya cuenta con un registo concedido bajo una denominación similar y se
encuentra coexisüendo con las marcas oponentes, 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 gue 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 1a mejor prueba de la
inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."',

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Drrección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en exrste
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente nde

\confirmar la resolución recurrida --------------;¡¡¡rsl_
"':1|i;r'll'it 
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' 'DERECHO DE MARCAS" - lorge Otamendi. g' Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017 -
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI-AL

RE SUELVE

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 969 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámrtes de la
"COOLBET Y ETIQUETA", Clase 42, Expediente
de SUREWN LIMITED

solicitud de registro de la marca

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

solicitada a nombre
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 6336912021, SOLICITADO pOR
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Asunción,3i|rtlAR2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DARUMA SAM S.A.

contra la Resolución N" 889 de fecha 13 de agosto de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
SA e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N' 889 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM SA. expresó
agravios; dictándose en fecha 0I de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el
término genérico BET también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a

que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET signifrca "apuesta"
siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser
observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...]
gramaücalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos
visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes
maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".---------

Que, se agravra el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Mi mandante es titular de la marca
"BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 4j,
respectivamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 44052|
440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451ó00 en las clases 9, 1ó, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se

ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 41, sino DE TRECE REGISIROS
VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 41, y para los mismos servicios [...] Que, es

importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también
solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada,
conforme se puede constatar [..,] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS U
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL,
"BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIE.
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POR LA CUAL SE CONFIRMAI.á,RESOLUCTÓT.I N" 889 DE FECFIA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAPOR
tá. DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DEREGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CIA.SE 41, EXPEDIENTE N' 6336912021, SOLICITADO pOR

SUREWIN LIMITED...

QUE DEIO PASAR EL IUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Y ETIQUETA Vs. "BETGIANK"
Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación
cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NLIEVA" o
"NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...)".-------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: " (...) La Resolución recurrida valoró
correctamente que la partÍcula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las

actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "APOSTA. LA BY
BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de
distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la
coexistencia de múltiples registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e
irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para
conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro
nacional existen marcas vigentes como "RUSHBET","RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas
concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos
(principalmente en las clases 41,42, y 9) (...)".------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criteno 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 "COOLBETY ETIQUETA"
(Clase 4I) y las oponentes "BETGIANK" (Clases 35,38, aly a\ y "APOSTALá. BY BETGTANI« (Clases 09,16,
28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita
exclusivamente al elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus
respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan
acentuaciones y sonoridades claramente disÍmiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben
diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y
composicrón gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo:

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.IA BY BETGLANK (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY"se
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis
secuencia de las letras o caracteres,la posición de las palabras o de los caracteres fiincideiftt
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I..A RESOLUCIÓN N'889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
I.A DIRECCTÓN PE ESUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Lá. MARCA 'COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N. 6336912021, SOLICITADO pOR

SUREWIN LIMITED.-.

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN t (...)". - - - - - - - - - -

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sÍ sola, no es suficiente
para generar confusión. En ese sentido, esta Dirección considera oportuno traer a colación Ios 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'Q. Vemos asÍ, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados 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 solicltado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas
"COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), "BETGI.ANK" (oponente) y "APOSTA.Iá, BY BETGLANK" (oponente),
coinciden en el vocablo "BET", según Ia búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: RIOBET, clase 41, Registro N"
504078 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; BET24HS, clase 41, Registro N'462840 a nombre de
ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; PYBET, clase 41, Regrstro No 5O4O74 a nombre de NB
ENTERTAINMENT S.A.; HOTBEI clase 41, Registro N' 599953 a nombre de VIMERICA S.A.; extremo que
demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "BET" 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" lT94ll998 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, otro elemento relevante al momento de analizar la drstlntrvidad de una sohcitud, es

que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas
denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la de
tipografía moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figur¡@
I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices poro el examen tle marc¿ts en Paraguat,.pp.
https: 'i wur¡,,dirraoi. sov.pyrnortal /v.j/propiedatl-indush'ial/marcas/dirr:cn'ices
rSánchezHerrero,Andrés. "ConfusióndeMarca§'EditorialLaLey.Asunción.2013. rxnlAai,
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presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominación como Ia figura se encuentran sobre un
fondo blanco. En sÍntesls, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararla en su conjunto
con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva

marca solicitada marca base rechazo

denominativas

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada 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 pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED.

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 "COOLBET" Clase 9, Registro N'598506. Por ende, el
ütular de la solicitud de autos ya cuenta con un regisho concedido bajo una denominación similar que se

encuentra 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 /a mejor prueba de la

inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.';r. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusrón ya que, analizadas en
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente exp
confirmar la resolución recurrida ---------------.---i:..'--

Cristakiohi)g, Llxuula t drILtc v¡rq'*-

Diii'ct,, t ¡ G e n ci¿.1 
I 

n.t,t t'n'
ninr,fn C,n,"f ¡t propitdrd lndurrriri

iit¡"iit Ñ,ii,ta ¿t Propitdrd luultcrurl

'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 6336912021, SOLICITADO pOR

SUREWIN LIMITED

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArLle

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de la
"COOLBET Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente
de SUREWIN LIMITED

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

CONFIRMAR Ia Resolución N' 889 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

solicitud de registro de la marca
o 1, solicitada a nombre
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE2O24, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN NEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 6332312021, SOLICITADO pOR

SUREWIN LIMITED.-.

Asunción, 3IIIAR 2|J26

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DARUMASAM S.A.
contra la Resolución N' 967 de fecha 28 de agosto de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, yi - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMASAM
S.A e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 967 de fecha 28 de agosto de2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 14 de abril de 2O25 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 18 de julio de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM SA. expresó
agravios; dictándose en fecha 23 de julio de2025la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito
de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el
término genérico BET también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a

que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa "apuesta"
siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser
observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...]
gramaücalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominaüva, en los planos
visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes
maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa'. " (...) Mi mandante es titular de la marca
"BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las c/ases 35, 35, 41 y 4j,
respectivamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522,450434, 440521,
440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451óOO en las clases 9, 16, 28, 35,3ó, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se
ha deducido oposición en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 09, sino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 09, y para los mismos productos [...] Que, es

importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también
solicitudes en las mismas c/ases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada,
conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA
"BEr" roMA MAYOR RELEVANCTA QUE LAS DENOMTNAC\,NES QUE LAS s!-ffiV?lñq

Directbra Gene\al lnterina
Cristaldo

Diitcciortrft nenl de Pro'phdrd lndurrriai
Direcliq$acional de Propicdad Intelecrual
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 967 DEFECI-LA zá nr Acosro DEzoz4,DrcrADA poR

tá, DIRECcTóN pEASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", C[¿.SE 09, EXPEDTENTE N 6332312021, SOLICITADO POR

SUREWIN LIMITED..-

QUE DEJO PASAR ELJUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET" Y ETIQUETAVs. "BETGIANK"
Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son ínfimas, los cambios arguidos en la denominación
cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NtJEVA" o
"NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL" (...)".-------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: "(...) La Resolución recurrida valoró
correctamente que la partÍcula "BET" constituye un término de uso común, vinculado directamente a las

actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "APOSTA. LA BY
BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la partícula "BET", la cual carece de
distintividad propia y es empleada de manera generalizada [...] Con relación al punto anterior, la
coexistencia de múltifles registros que incorporan el término "BET" constituye una prueba objetiva e
irrefutable de que dicha partícula es de uso común en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para
conferir exclusividad absoluta a un único titular. Esta circunstancia es práctica y verificable. En el registro
nacional existen marcas vigentes coma "RUSHBET","RIOBET", "PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas
concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos
(principalmente en las clases 41,42, y 9) (...)".------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no 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. En ese

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no Ia posibilidad de confusión entre Ia solicitud de registro y
Ias marcas oponentes.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "COOLBETYETIQUETA"
(Clase 09) y las oponentes "BETGLANI« (Clases 35,38, aLy a\ y "APOSTA.LA BY BETGIANI« (Clases 09,16,
28, 35, 36, 38, 4L, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita
exclusivamente al elemento "BET", el cual constituye el único componente común dentro de sus

respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan
acentuaciones y sonondades claramente disímiles. En consecuencia, Ias marcas comparadas exhiben
diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y
composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo:

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PAEAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en ún'án'álisis del

tota Ge

1

terinr.
ildrfiil¡itti:l

secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caratteres coinci,

N¡cio¡rl de Pt
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Resorución^0as 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 967 DEFECHA Zñ¡ AGOSTO DEIO}4,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 6332312021, SOLICITADO pOR

SUREWIN LIMMD..-

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se

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

Que, las marcas analizadas no se leen de Ia misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente
para generar confusión, En ese sentido, 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'Q. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
la presente resolución.

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 las denominaciones de las marcas
"COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), "BETGIANK" (oponente) y "APOSTA.LA BY BETGLANK" (oponente),
coinciden en el vocablo "BET", según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: BET24HS, clase 09, Registro
N" 462261a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; PYBET, clase 09, Registro N'504072 a nombre
de NB ENTERTAINMENT S.A.; RlOBEf, clase 09, Registro N' 504076 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.;

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 coexiste
previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "BET" 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'L29411998 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, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es I ueta
que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas nm
denominativas, mientras que la marca sohcitada posee una etiqueta que consiste en la de aclon co

tipografía moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la fi

1.1.7 v lr'r' Disp,rr6$|¡
'^"b'

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dit'ectrices para el examen de matuts en Paragua\,,pp.
https:i/wwu,.dinapi. qor,.py/portal /v34r'oniedad-industrial/rnarcas/directrices
¿ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcal' Editorial La Ley. Asunción. 201 3.

Dflccto¡a Gene

' i ' Dircccilin Gentrtl dc

i Diru-cifir Nrcional dt. ,.¡i':.d
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poR LA cuAL sE coNFIRMA I¿, RESoLUcTóN N" 967 DEFEcHA za nE Acosro DEIII4,DICTADA poR
Tá. DIRECCTÓN PEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CTASE 09, EXPEDTENTE N', 633231202I, SOLICITADO pOR

SUREWIN LIMITED.--

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominación como la figura se encuentran sobre un
fondo blanco. En síntesls, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararla en su conjunto
con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva

m¡uca solicitada ma¡cabase rechazo

denominativas

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada 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 pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
tltular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBEP Clase 9, Registro N'598506. Por ende, el
ütular de la solicitud de autos ya cuenta con un regisüo concedido bajo una denominación similar, en la
misma clase y que coexiste con la marca antecedente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,
pretende Ia 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. IJna 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.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjun
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente exp onde
confirmar la resolución recurrida ------------L-

Cristalút

' "DERECHO DE MARCAS" - lorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo perrot,20t7 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEaO}4,DICTADA POR
LA DIRECCTÓN OE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE L-A. MARCA 'COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 6332312O2t, SOLICITADO pOR

SUREWIN LIMITED.-.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

Art.le

Art.2s

CONFIRMAR la Resolución N' 967 de fecha 28 de agosto de 2O24 dictada por la

Drrección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de
"COOLBET Y ETIQUETA", Clase 09, Expediente N' 6332312021, solicitada

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

illt:;'lll;iliff -
'6tncn\dt-?ortlw'" 

r\r.rru'1

Nr,\oott 
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la marca
a nombre
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Resolución N"

POR IA CUAL SE CONFIRMA I.á. RESOLUCIÓN N' 2196DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENIE N'OIO48/2017, SOLICITADAPOREMPRENDEDORESASOCI.ADOS
s.A. -------

Asunción,31lvlAR2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por elrepresentante convencional de EMPRENDEDORES

ASOCIADOS S.A.. contra la Resolución N" 2796 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ---------

RES ULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de

EMPRENDEDORES ASOCTADOS Sá,., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 2796 de

fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 28 de noviembre de 2017 se concede elrecurso de apelación interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 07 de mayo de 2019. Por providencia de fecha 23 de Julio de 2020
esta Drrección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca'CEMENTECH'
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica delproducto o servicio,"-.
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" ---------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(.,,) Que,
la solicitud de marca CEMENTECH en la clase 19 si bien es una solicitud adecuada fin de proteger
"Cemento, cemento de amianto, cemento de absteto, enlucidos de cemento (ignÍfugo), postes de
cemento, placas de cemento, cementos para altos hornos, cementos para hornos", desde ningún punto de
vista se le puede considerar como marca genérica, designación que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica de los productos comprendidos en la clase 19 .../... resulta más que
evidente que al tiempo de rechazar la solicitud de mi mandante, no se tuvo en cuenta que la denominación
"CEMENTECH" es un nombre ficticio, y hasta hoy día la citada marca ya se encuentra registrada y
pertenece a mi cliente(...)". ------

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

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

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

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N" 1294198,las marcas son signos que sirven inguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia rertas

n 1ñ

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la lidad

\'.
\, \.-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2196 DETEóTTO]""'''"BRE DE 2017, DICTADA
PoR Iá DIREccIÓN DE MARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"CEMENTECH", CIASE 19, EXPEDIENTE N'OIO48/2017, SOLICITADAPOREMPRENDEDORESASOCI.ADOS
sA. -------
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 "CEMENTECH" resulta genérica o

descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye Ia designación usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la
calidad u otras cualidades 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 genericidad o

descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "CEMENTECH"

pretende obtener cobertura para productos de la clase 19, especÍficamente para: "Cemento, cemento de

amianto, cemento de absteto, enlucidos de cemento(ignÍfugos), postes de cemento, placas de cemento,
cementos para altos hornos, cementos para hornos'i -----------

Al realizar el análisis de la denominación solicitada en referencia con los productos solicitados, se

puede percibir que la misma describe los productos, ya que la desinencia TECH hace referencia a

TECNOLOG|A, es así que al utilizarla hace alusión directa a caracterÍsticas del producto, otorgándole la

cualidad tecnológica: CEMENTECH; razón por la cual esta dependencia considera que la denominación
solicitada es descriptiva para los productos solicitados y se halla incursa en una de las prohibiciones
previstas en la normativa aplicable, especÍficamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas.

Que, la parte solicitante alega en su escrito de expresión de agravios que ya posee derechos

adquiridos sobre la denominación, razón por Ia cual no corresponde el rechazo de la presente solicitud. No
obstante, al realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución se venfica el registro No.455137

de la marca CEMENTECH en Ia clase 38, para los: "seryicios de acceso de usuario a redes informáücas
mundiales (redes sociales)." En ese sentido, conviene traer a colación Io dispuesto en las "DIRECTRICES

PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN EL PARAGUAY" que dispone: "Para ser considerado "descriptivo", un

signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los gue se utilizará la
marca."t -""'--"

Que, también el mismo material "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAYú se

dispone lo siguiente: "(...) Un signo será descriptivo de la calidad de los productos o servicios si consta de
términos u otros elementos gue se refieran a indicadores reales o plausibles referidos a la calidad,
superioridad o apütud de losproductos o seruicios. Esto incluye términos laudatorios que se refieren a una
supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios, o a la calidad inherente real de los
productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes srinos podrian ser descriptivos de la calidad de ciefios
productos o servicios: 'LIGHT', 'EXTRA VIRGEN', 'FRESCO', 'SUPREMO' o'HIPER LIGERO'(...). El mismo

material señala: '(...)Una combinación de dos o más palabras en /a que cada una de e//as es descripüva de
las caracterlsticas delos propios producfos o setuicios, kmbién debe considerarse descriptiva y nopoúla
regisüarse como marca para esos productos o setyicios. La simple unión de elementos descriptivos sin
introducir ninguna variación inusual daria lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por
ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrian considerarse descriptivas y no serÍan
registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la producción,
exhibición y alquiler de peliculas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explotación de los

6c¡eñCt pirCrl lndulrtill
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de las películas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la trans¡¡¡siqn de
servicios de reparación de automóviles y reparación de vehiculos,
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Resorución-.Oj 5 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 2796DE FEcHA t2 DE DIcTEMBRE DE 2017, DICTADA
poR LA omsccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDTENTE DE sollctruD DE REGISTRo DE LA MARcA
.CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N'OIO48/2017, SOLICTTADAPOREMPRENDEDORESASOCTADOS
s.A. -------
comunicaciones, servicios de remolqtte y salvamento y servicios informáticos para la determinación de
vehículos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador; .../... "úNne
VERDE" para productos gue pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio ambiente
(...)". El subrayado es nuestro.-

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 presente solicitud de registro?, 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 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 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 no se quita del dominio público ninguna palabra gue se use para describir caracterÍstica 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, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de Ia

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 Ia Resolución recurrida. ------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 2796 de fecha i2 de diciembre de 2017, dictada por la

Dirección de Marcas.

Art.2s DISPONER el archivo de Ia solicitud de registro .'CEMENTECH", clase

19, Acta N" 01048/2017, solicitada a nombre de

Art.le
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Resolución N"

POR T.A. CUAL SE RECONSTITI.IYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PLAYERS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N' lo394n, CLá,SE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST E.I.RL.

Asunción,

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General
de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el tut. 350 del c.p.c., por providencia de fecha
19 de diciembre de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las

copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.---

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil
establece el procedimiento para la reconsütución de un expediente extraviado, y reza:"Comprobada la
pérdida de un expediente, eljuez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el
nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a

las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escrifos documentos y diligencias
que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se

expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, srn susfa¡ciación ni recurso alguno, las

medidas que considere necesarias.-

Que, en Ia fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
"PLAYERS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N' 1038477, CLASE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST E.I.R.L., 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 INTERINA DE I.¿. PROPIEDAD INDUSTRIAL
RES UE LVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de Ia marca "PLAYERS Y
ETIQUETA", expediente N'103947, clase 09, a nombre de PRO-INDUSTE.LR.L.

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interru

tect
Dirccción !cnctal dc
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3) NOTIFÍQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á. RESOLUCIÓN N' 687 DE FECHA L}DEABzuLDE 2015, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO
FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 36118/2014, SOLICITADA POR UNMERSO DE CREDITOS Y
CoNSUMO S.A.-------

Asunción, 3 1 l!], IrUü

convencional de UNIVERSO DE

de abril de 2015, dictada por la
MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante

CREDITOS Y CONSUMO SA.. contra la Resolución N" 687 de fecha 22

Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de UNMERSO DE

CREDITOS Y CONSUMO SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 687 de fecha 22 de

abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 25 de junio de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto,

expresando agravios el apelante en fecha 13 de noviembre de 2018. Por providencia de fecha 22 de abril de

2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca'PRO FINANZAS"

ha sido presentada para amparar los servicios de la clase j6. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incune en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 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, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Al
respecto, manifestamos al Sr. Director que en defensa de nuestra solicitud de registro de la marca solicitada
"PROFINANZAS", y, con respecto a la Denominación, constituye una palabra de fantasÍa, compuesta de dos

palabras 'PRO FINANZAS", es una palabra compuesta, que no se utiliza por separado. Es decir no hay una

marca con la denominación PRO o FINANZAS por lo que al considerar que el estudio realizado para la
registrabilidad se hace con la denominación completa es decir PROFINANZAS, y dicha denominación no
puede ser considerada como genérica, sino que de fantasía .../... La combinación de "PROFINANZAS",

resulta por demás especial y novedosa para constituir una nueva marca, dado que la palabra
PROFINANZAS, gráfica y fonéticamente constituye un término de fantasia por lo cual negamos que sea el
nombre genérico o designa algún producto o servicios de la clase 3ó(...)"----"-'

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

interpuesto

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

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

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

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

Que, tal como lo expresa el Rrt. I de la Ley N' l}g4lg8,las marcas son signos¡qffilsñi
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia l&islaeiOn
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitacionet', f , frfttáe 
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poR L-A. cuAL sE coNFIRMA r-A, RESoLUcTóN N" 687 DE FEcHA zzDE ABRIL DE 2015, DISrADA poR LA
pmpcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA 'pRo
FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 36118/2014, SOLICITADA POR UNMERSO DE CREDTTOS Y
CoNSUMO S-4.-------

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 "PRO FINANZAS" resulta genérica
o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los servicios que solicita o resulta representativa o descriptiva de la
calidad u otras cualidades 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 o

descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "PRO FINANZAS"
pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, que textualmente describe: "seruicios de segwos,
negocios frnancieros, negocios monetario§'.

Al realizar el análisis de la denominación solicitada en referencia con los servicios solicitados, se

puede percibir que la misma describe los servicios, ya que el vocablo PRO hace referencia a ventaja,

provecho o un aspecto favorabley va acompañado del vocablo FINANZAS que hace referencia directa a los
servicios pedidos. De ello se colige que la presente solicitud de registro sÍ descnbe al servicio que pretende
identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa
aplicable, especÍficamente el inc. e) delArt.2. de la Ley de Marcas,

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

servicio, nos preguntamos: ¿cuál serÍa la capacidad disünüva de la solicitud de registro?, 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
PRO FINANZAS como denominación, sólo describen el servicio a ser ofrecido. La denominación solicitada
es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptrva 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 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 caracterisücas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La üferencia está en que la designación
descriptiva es Ia 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. Alconcederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra gue se use para describir caracterÍstica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo sl se reglstra se una designación descriptiva."r. Respecto a las

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

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedrmentos insuperables pa
solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se'halla in
prohibición establecida en el art.2'inc. e) de Ia Ley N" 1294198 de Marcas.
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Resolución *' 0 'i Ii i
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 687 DE FECHA }LDEABRILDE 2015, DICTADAPORIá
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE I.A MARCA'PRO
FINANZAS", CIáSE 36, EXPEDIENTE N" 3ó118/2014, SOLICITADA POR UNT\¡ERSO DE CREDITOS Y
CoNSUMO SA.-------

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

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la
Dirección de Marcas,

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca.PRO FINANZAS', clase

36, Acta N" 36118/2014, solicitada a nombre de UNMERSO DE CREDITOS Y

Art.3e
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ResoruciónN'0156

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 22T3DEFECHA OI ñÉ NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA
"SERVICIO DE PROTECCION AL CF.EDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 2II18/20I5, SOLICITADA POR
CARLOS MAMORU AIITA.

Asunción,31[]lAR2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARLOS MAMORU

AJITA contra la Resolución N" 2213 de fecha 0l de noviembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de CARLOS MAMORU

AIITA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 2213 de fecha 0l de noviembre de 2016,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 26 de marzo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando

agravios el apelante en fecha 12 de abril de 2018. Por providencia de fecha 12 de julio de 2019 esta Dirección

llama Autos para Resolv

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca'SERVICIO DE

PROTECCION AL CREDITO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. 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, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) al

respecto mi representada, solicitó el registro de la marca "SERVICrc DE PROTECCIÓN AL CRÉDITO" para
cubrir servicios de la clase i6, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna

de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna dispoisición vigente sobre la

materia .../... mi representada es propietaria del Registro No. i85.566 para la marca SPC SERVICIO DE
PROTECCIÓN AL CRÉDITO Y ET|QUETA, en clase i6 .../.,. como asi también de los Registros Nos.4i0.798 y
431.901, para la marca SPC en c/ases 35 y j6(...)"

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

interpuesto

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

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

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

dentro de las prohibiciones que establece la ley 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 decrr, dichas limitaciones a la hora de conside

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o t;¡EF§
derecho a constituir una marca. ----"--'¡6:."r---'--

tan v
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Resorución-.-(L1 5 6
PoR LA cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUcTóN N" zzr?DE FECHA ot DE NovIEMBRE DE 2016, DICTADA
poR LA plnrcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE RrcrsrRo DE LA MARcA
"SERVICIO DE PRO1ECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 2III8/2015, SOLICITADA POR
CARLOS MAMORU AIITA.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a Ia 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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SERVICIO DE PROTECCION AL
CREDITO" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la desrgnación usual delservicio 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 "SERVICIO DE PROTECCION AL
CREDITO" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, que textualmente describe: "Agencias
de cobro de deudas; agencias de crédito; análisis frnanciero; consultorÍa financiera; descuento de facturas
(factoraje); gestión de financiera; infbrmación frnanciera; operaciones financieras; préstamos a plazos;
préstamos (financiación); transacciones financieras; verifrcación de cheques)' De ello se colige que, Ia
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 ert. 2. de la Ley
de Marcas.

Que, respecto al registro alegado por la parte solicitante en su escrito de expresión de agravios,
individualizado con el N'385.566 de la marca SPc sERVIclo DE PRoTECCIÓN AL CREDITo y ETIeUETA,
se verifica en el sistema informático de la Institución, que ha sido renovado por el Registro N" 571758
-siendo éste último el vigente-, en ese sentido se verifica que en el registro mencionado: "*No se reivindica
las Palabras serücio de protección al crédito". razón por la cual la exclusrvidad otorgada por el registro
marcario mencionado se da sobre los otros elementos que componen al signo disüntivo, como ser SPC y la
etiqueta solicrtada.

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
serviclo, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad disüntiva de la presente solicihrd de regisüo?, 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 análisls.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con Ia denominación solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO 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 srmplemente 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 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
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. La diferencia está en que !q. des
descripüva es /a neces aria o usual para aquello que se describe. La evocativa siémpre teÁdt
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayar grado, de fantasÍa. Alconcederse
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra gue se use para describir caracterisl
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Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 22I3DE FECHA OI DE-NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA
"SERVICIO DE PRO1ECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 21118/2015, SOLICITADA POR
CARLOS MAMORU AJITA.

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 caLtsa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

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

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

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

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

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

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

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

RES U ELVE:

CONFIRI4AR la Resolución N" 2213 de fecha 0I de noviembre de 2016, dictada por la

Dirección de Marcas.

Art.le

Art.2s DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la
PROTECCION AL CREDITO", clase 36, Acta N" 21118/2015,

marca 'SERVICIO DE

solicitada a nombre de

Art.3e

É

\

' "DERECHo DE MARCAS" - )orge otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 - Pag.76.

CARLOS MAMORU
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poR Iá. cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N'868 DE FEcHA 17 DE MAyo DE 2ol8 DIcTADA poR t-A.
nmrcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE LA MARcA "RENTo y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 6637512017, SOLICITADA POR TAIAVERA ORTELIáDO S.A.

Asunción, 31llAR ?t]?6

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el

ORTELLADO SA. en contra de la Resolución N" 868 de fecha

representante convencional de TAIAVERA
17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección

de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de TALAVERA

ORTELLADO SA., e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la
Resolución N' 868 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 28 de agosto de 2018 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, el representante convencional de TALAVERA ORTELLADO SA expresa agravios en fecha 13 de

febrero de 2019. Por providencia de fecha 17 de julio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

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

citada marca, ésta Dirección considera que la misma incute en las prohibiciones de la Ley )294/98 de

Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consl'sten enteramente en

un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., En

consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, la denominación "RENTO"

solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como etóneamente afirma el Director de

Marcas. En efecto, una denominación es genérica, al decir del autor argentino Jorge Ottamendi, cuando "se

trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en cal)sa, sino la
categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto" y el mismo autor nos proporciona los

siguientes ejemplos: "Es el caso de las palabras AUTOMOTOR, MOTOR, MAQUINA, MUEBLE, ASIENTO".

(Ver Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Quinta Edición Actualizada y Ampliada, Abeledo'Perrot (1995),

pág. 72) .../... mi parte rechaza que la solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por
cuanto que a simple vista y sin mayores arranques de locuacidad, salta que la palabra RENTO se entiende
de forma manifiesta, atributo de especialidad y carácter novedoso(...)" -"-'

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

interpuesto

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

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

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

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

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0I de autosrspiá'óitó\qu".la solicitud.de

registro de la marca "RENTO" fue presentada para cubrir servicios de la ,glasq,-3Í.!*f""*{clador
internacional, que textualmente describe: "Nquiler de bulldozers; Nquler r,f tr¡ñ,f"R$"í;/áiií:;

Interina
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PoR LA cuAL sE REVocA L.A. RESoLUCIóN N'868 DE FEcHA 17 DE MAyo DE 2oI8 DIcTADA poR L¿,
PIRPCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "RENTo Y
ETIQUETA", C[-A,SE 37, EXPEDIENTE No 6637512Ot7, SOLICITADA pOR TAI-AVERA ORTELLADO SA.

Nquiler de máquinas de constucción; Nquiler de máquinas y aparatos para la constucción; Alquiler de
plataformas de pefforación'--------------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "RENTO" resulta genérica para los
servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación
usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "RENTO" no constituye el
nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 37 del nomenclador
internacional.-- -- --- - - - - -

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

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

Que, al resPecto, el Dr. lorge 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 desatolla
stt titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como maÍcas débiles, El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una merca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades o caracterÍsticas."- --- - - -

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

marca solicitada

Tq
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 monopoltzar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, lÍnea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose real
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un ligno qt
las caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontra

l,rl In,tt'n'
iroPitdrd Indui'
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dentro de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N'868 DE tncui tfpp MAyo DE zorE DrcrADA poR r-A
NMTCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA TVIARCA "RENTO Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 66375/2017, SOLICITADA PORTALAVERA ORTELIáDO S.A.

PORTANITO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RES UELVE

REVOCAR la Resolución N" 868 de fecha 17 de mayo de 2018 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca .RENIO',

clase 37, Acta No 6637512017, solicitada a nomb s.A. --------

Art.3s

Art.le

Art.2s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 223IDE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PRoGAMER y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N' 9491212017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN
AWAD.

VISTO: El

AWAD. contra la

Asunción,31[llIAR ?0?6

recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ADEL HASSAN

Resolución N" 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas,

v;

RE S U LTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de ADEL HASSAN

AWAD, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 2231de fecha 27 de noviembre de

2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 03 de marzo de 2020 el representante convencional de ADEL HASSAN A\MAD expresó

agravios el apelante. Por providencia de fecha 23 de julio de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

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

sido presentada para amparar los productos de la clase 28. Que habiéndose realizado el examen de

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

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 'Art. 2 Inc. e) ... los que consistan

enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,

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

En consecuencia no ha lugar a lo solicitado

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que
el fundamento expresado en la citada Resolución es visiblemente inexacto, puesto que confunden
conceptos y principios básicos de Propiedad Industrial al determinar lo que efectivamente constituye una

marca, es decir, cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios. Que, la marca de mi
mandante se encuentra limitada a cubrir específicamente: "Juegos, máquinas de videojuegos;juguetes", De

ninguna manera con la denominación solicitada se designan directa o indirectamente los servicios

detallados en dicha clase .../... con la denominación solicitada no se designan directa o indirectamente los

productos detallados en dicha clase, no indica absolutamente nada respecto a productos y no es

co n gruen te cual qui e r argum ento con tra ri o (... )" - - - - - - - -'

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

interpuesto

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

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

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N' l294l98,las marcas son si

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propiq,leglsláctón,,
I i:' ' l'i :r:
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POR T¿. CUAL SE CONFIRMA t.A, RESOLUCIÓN N' 223IDE FECFIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PROGAMER Y ETIQUETA", CIASE 28, EXPEDIENTE N" 94912/2017, SOLICITADA pOR ADEL HASSAN
AWAD.

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 constitulr una marca.

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

descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese orden de ideas, la 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, la solicitud de registro de marca "PROGAMER Y ETIQUETA"
pretende obtener cobertura para productos de la clase 28, que textualmente describe: "Juegos, máquinas
de videoj uegos, j uguetes;' -------- -

Que, conviene traer a colación lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUAY'Iseñalan cuanto sigue: "(...) Lln signo será descriptivo de la calidad de los productos o servicios
si consta de términos u otros elementos que se refieran a indicadores reales o plausibles referidos a la
calidad, superioridad o apütud de los productos o seruicios. Esto incluye términos laudatorios que se

igigs, o a la calidad inherente
real de los productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes signos podrían ser descriptivos de la calidad
de ciertos productos o servicios: 'LIGHT','EXTRA VIRGEN','FRESCO','SUPREMO'o'HIPER LIGERO'(...).El
mismo material señala: "(...)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 sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente
descriptivo no registrable. Por ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrian considerarse
descriptivas y no serÍan registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y
televisión, la producción, exhibición y alquiler de peliculas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra
explotación de los derechos de las pelÍculas; "Teleayuda" para disposjdvos 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; "LíNEA COSMÉTICA" para producfos cosm éticos y preparaciones de tocador;
.../... 'tÍNpe VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado delmedio
ambiente (...)". El subrayado es nuestro.-

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
PROGAMER 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, 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 seria la capacidad üstintiva de la presente marca solicitada para su registo?,más aún
teniendo en cuenta que la denominación pretendida por Ia parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores c

acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podrÍa inducir al error
calidad de los productos ofrecidos.--

Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 223IDE FECHA 27 DENOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"pRocAMER y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N" 9491212017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN
AWAD.

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "Exisfe 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 se¡yicio 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 caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad,
componentes, etcétera. I a difereneia está en que la clesignación descriltiva es la necesarie o t,sltal fara
aqlello qtte se descrihe. I a evocativa siemfre tendrá en st, conformación algún elemento qt,e la hará. en

menor o ma:¡or gradcr. de hntasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público
ninguna palabra gue se use para describir característica alguna de productos o servicios. Np-rJ¿tgslf,Jp
mismo si se registrase una designación descriltiva."'. El subrayado es nuestro.

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

solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla tnserta 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 arnba a la conclusión de que no es viable su

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

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

CONFIRN,fAR la Resolucrón N" 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PROGAMER", clase 28,

Acta N" 9491212017 solicitada a nombre de ADEL

: "DERECIjo DE MARCAS" -.forge otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 - Pag.76.
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Asunción, 3 1 I\l,\R 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EARIvIACO

SA. en contra de la Resolución N' 851 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por Ia Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos, y; -- - - --- -- -- -

RE S U LTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de EARMACO

S,A- e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 851 de fecha 25 de septiembre de 2019,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcartos Litigiosos.--

Que, en fecha 04 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de FARtvfACO S.A. expresó

agravios; en fecha 07 de abril de 2022 DIEGO TOME KAI.IONNIKOFF por derecho propio y bajo patrocinio
de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios; en consecuencia esta

Dirección llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)analizando las marcas en conflicto, entre la marca

solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" y la marca "LANDERLAN" (oponente), NO existen
similitud denominatica, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: ambas

marcas estan expresadasa de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada totalmente de
diferente manera. Por lo tanto, resulta improbable que exista confusión y/o asociación a la marca base de la

oposición. .../... Esta Dirección es del criterio que las marcas en pugna deben ser analizadas en conjunto. Asi
podemos notar que al comparar la marca solicitada con la marca base de la objeción realizada, estas no
dejan la misma impresión, Por ello, concluimos que no hay identidad, por lo que resulta viable la

coexistencia pacifica de las marcas en pugna(...)" ------'--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FARMACO S.A. y manifiesta: "(...)resulta

totalmente falsa la aserción de que las denominaciones son perfectamente disimiles e inconfundibles. Que
el hecho de que la misma carezca de fundamentación agrava la ilegalidad de la citada resoluciónpues se

comenten no solo errores "in iudicando" al desconocer los hechos que hace al fondo de la cuestión, sino
también "in procedendo" al carecer de motivación suficiente y al negar la fundamentación de la oposicion
que se funda en el Art. 2 de nuestt'a ley de marcas. De esta forma resulta claro que las denominaciones
enfrentadas son casi idénticas y ambas están depositadas en la misma clase. De esta forma tenemos que

entre PROLANDER SIJPLEMENTOS (solicitada) vs. LANDERLAN (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES

ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registro. En resumen, la Resolución del inferior carece

de rigidez argumentativa, simplemente expone su parecer s,th fundarse en el derecho y la doctrina
imperante(...)" - - - - - - - -

Que, el solicitante DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de

Propiedad Industrial contestó el traslado de Ia expresión de agravios, en los siguientes términos

oponente menciona en su escrito de expresión de agravios que no existen g
diferenciadores entre las marcas enfrentadas. Sin embargo, al realizar un c

i r''irg.
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confirmar que la Resolución tiene fundamentación razonable .../... podemos notar como primer elemento
diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada.
Nos encontramos ante una marca mixta y otra denominativa .../... Este elemento visual es de suma
importancia considerando que es lo primero que viene a la cabeza al cliente cuando piensa en el producto
o en el servicio que desea adquirir .../... tenemos el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, Por un lado
tenemos a la marca registrada "LANDERLAN" está compuesta por (9) nueve letras y tres sÍlabas, en tanto
que la marca solicttada "PROLANDER SUPLEMENTOS" está compuesta por (2) dos palabras, (20) veintitrés
letras y a su vez cuenta con siete sÍlabas(...)".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUE"IA (solicitada en
clase 05) y la marca IáNDERLAN (registrada en la clase 05). ---------

Que, al inlclar 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 st la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administratrva determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "PROLANDER SUPLEMENTOS Y
ETIQUETA", clase 05, con la marca oponente'LANDERLAII" registrada en la clase 05. --------

PROIá.NDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (marca solicitada)

LANDERIáN (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (717¡.'-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solcitante "PROIá}.{DER SUPLEMENTOS " y Ia
marca oponente'IáI.IDERLAN", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tam
poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca soltcitada ti
vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente,4cerca'de I

similitud en las denominaciones PROLANDER - LANDERL,AN, sin embargo esta

i:,. ., lüg
Director
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administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias

ortográficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación.

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

sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los

elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo. o lo suficientemente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sÍlabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN'Z (...)". - -- - - - - - --

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten Ia partÍcula LANDER. En ese

sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintrvo y no a sus

elementos tomados de forma aislada, Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada

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

exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencra

administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase-

toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de

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

registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 (clase solicitada en estos autos y en la cual se

encuentra inscrita la marca oponente) que utilizan LANDER como parte de su denominación. Según la

búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las

marcas: LANDERFIT, Registro N'448595 a nombre de MUNDO FIT S.A;I-ANDERBAR, Registro N' 582094 a

nombre de MUNDO FIT S. A.; ETILANDER, Registro N' 567916 a nombre de LABORATORIOS DE

PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A; MESOIANDER, Registro N" 488372 a nombre de Gerardo Benigno Garcia

Barrientos; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 05

con dicha denominación -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no

encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en

registro,----

En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en elArt.32 inciso h) acerca del

Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discrimin
los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisio

otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..."

al Intetinr
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Que, Jorge Otamendt, 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 gue 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 /a
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido,

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
imagen de un puño cerrado de color blanco dentro de un recuadro de color negro y fondo rojo, en
diagonal la demoninación PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en conjunto deja una
impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica
entre las marcas "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUE"IA", clase 05 y "I-ANDERIáN", en la clase 05. ---

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

Resolución No--

Art. le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 85I de fecha 25 de septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de
,PROIANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA",

la solicitud de

clase 05

registro de la marca
iente N'7825912016 a

nombre de DIEGO TOME KANONNIKOFE - - -- - - -- - - - -:- - - - - - - - - -- - -)

Art.3s

marca solicitada

Dircclota Genera

!irccción Gcncral de

lJirección N¡cion¡l de

' .DERECHO DE MARCAS" - )orge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,20t7 -
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2l]26

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el

S.A. en contra de la Resolución N" 359 de fecha 31 de julio de

representante convencional de FARMACO

2020, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional
S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 359 de fecha 31 de

de FARMACO
julio de 2020,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 04 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de FARIüACO S.A. expresó

agravios; en fecha 04 de abril de 2022 DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propio y bajo patrocinio
de Agente de Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios; en consecuencia esta

Dirección llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)analizadas /as marcas "PROLANDER

SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" (marca solicitada para la clase 35) vs. "LANDERLAN" (marca oponente
registrada en la clase O5), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas si bien comparten silabas

en común en sus denominaciones, son difurentes en los planos visual y fonético, al pronunciar ambas

denominaciones se puede apreciar que son disímiles, por lo que esta Dirección considera que la oposición
es improcedente y por consiguiente corresponde la prosecución del registro de la marca solicitada .../...

otro aspecto que esta Dirección considera relevante destacar es que el solicitante peticiona el registro de
una marca de tipo mixta, debido a que cuenta con un distintivo y/o logotipo que le proporciona otros
rasgos especiales y propios a su marca(...)" ------"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante EARMACO SA, y manifiesta: "(...)resulta

totalmente falsa la aserción de que las denominaciones son perfectamente disÍmiles e inconfundibles. Que
el hecho de que la misma carezca de fundamentación agrava la ilegalidad de la citada resoluciónpues se

comenten no solo errores "in iudicando" al desconocer los hechos que hace al fondo de la cuestión, sino
también "in procedendo" al carecer de motivación suficiente y al negar la fundamentación de la oposicion
que se funda en el Art. 2 de nuestra ley de marcas. De esta forma resulta claro que las denominaciones
enfrentadas son para clases distintas pero relacionas y son casi identicas. De esta forma tenemos que entre
PROLANDER SUPLEMENTOS (solicitada) vs. LANDERLAN (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES

ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registro. En resumen, Ia Resolución del inferior carece

de rigidez argumentativa, simplemente expone su parecer sin fundarse en el derecho y la doctrina
imperante(...)" - -' - -' - -

Que, el solicitante DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propio ybajo patrocinio de Agente de

Propiedad Industrial contestó el traslado de la expresión de agravios, en los siguientes térmi
oponente menciona en su escrito de expresión de agravios que no existen:suficientes

diferenciadores entre Ias marcas enfrentadas. Sin embargo, al realizar un cotejo de r
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PNECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDICNTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA',PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUE"TA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 78258/2016 A
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confirmar que la Resolución tiene fundamentación razonable. Principio de especialidad - Clases distintas.
Es menester hacer mencion al Principio de Especialidad cuando confrontamos dos marcas cuyas clases son
distintas y no llevan ningún tipo de relación entre ambas. Este principio establece los lÍmites de protección
marcaria debido a que el titular de una marca registrada tendrá derechos exclusivos solamente sobre los

productos o servicios para los cuales fue registrada .,./... podemos notar como primer elemento
diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada.
Nos encontramos ante una marca mixta y otra denominativa .../... Este elemento visual es de suma

importancia considerando que es lo primero que viene a la cabeza al cliente cuando piensa en el producto
o en el servicio que desea adquirir .../... tenemos el aspecto ortográfico de las marcas en pugna. Por un lado
tenemos a la marca registrada "LANDERLAN" está compuesta por (9) nueve letras y tres sÍlabas, en tanto
que la marca solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS" está compuesta por (2) dos palabras, (20) veintitrés
letras y a su vez cuenta con siete silabas(...)".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (solicitada en
clase 35) y la marca LANDERLAN (registrada en la clase 05). ---------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---- ------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "PROI.ANDER SUPLEMENTOS Y
ETIQUETA", clase 35, con la marca oponente "LANDERLAN" registrada en la clase 05. --------

PROIáNDER SUPLEMENTOS Y ETIQUEIA (marca sohcitada)

IáI\¡DERIáN (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes

marca oponente'LANDERLAN", por más que compartan letras no se leen de la misma

DtREcctóN NActoNAL DE

16

Di
Dircctió¡

Dirección I

' Derecho de Marcas. lorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot RÑO: 2003

i,,i.. - : i|.
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Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2O2O DTCTADA pOR tá,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIET.ÚE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ',PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 78258/2016 A
NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. ...--.-...

poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene dos

vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema

similitud en las denominaciones PROLANDER - LANDERLAN, sin embargo esta dependencia
administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias
ortográficas denvan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación.

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

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN'z (...)". - - - - - - - - - -

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten la partÍcula LANDER. En ese

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

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

LANDERLAN se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asÍ presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de oüa marca -aún en la misma clase-

toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mrsmos el signo distintivo."-------

Que, adicionalmente, otro cnterio a ser analizado a 1a hora de determinar acerca de la procedencia de

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

registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 (clase en la cual se encuentra inscrita la marca

oponente) que utilizan LANDER como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el

sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: LANDERFIT Registro

N" 448595 a nombre de MUNDO FIT S.A; LANDERBAR, Registro N" 582094 a nombre de MUNDO FIT S. A.;

ETILANDER, Registro N' 567916 a nombre de LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A;

MESOLANDER, Registro No 488372 a nombre de Gerardo Benigno Garcia Barrientos; extremo que

demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 05 con dicha

denomrnación -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra
fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actualpueda prosperar en registro.

En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32

Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin nrng

2 Dirección Nacional de Propiedad Intel8ctual (DINAPI), Directrices para el exanten tle ¡¡¡attas en Paroguay,pp. la7 y-)bf,
httos://www.dinaoi.uov.ov/oortal/vJ/oroniedad-industrialimarcas/directrices ;, 
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los administrados, tanto en la substanclación del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..."

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la

confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. IJna 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, )/ así se lo ha reconocido.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
imagen de un puño cerrado de color blanco dentro de un recuadro de color negro y fondo rojo, en

diagonal la demoninación PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en conjunto deja una
impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica
entre las marcas "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 35 y "LANDERLAN", en la clase 05. ---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de
otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida
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Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRN{AR la Resolucrón N" 359 DE FECHA 3l DE JULIO DE 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de Ia solicitud de registro de la marca
'PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 35, nte No 7825812O16 a

nombre de DIEGO TOME KANONNIKOFE - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -)

Art.3s NOTIFIQUESE por Cédula.

'' .,.¡

*.-- ;7:/

marca solicitada

' 'DERECHO DE MARCAS' -.|orge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeiedo Perrot, 20t7 -


