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DrREccróN NAcToNAL oE

PARAGUAY

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTéN N' ¡4SDEFEcHA 2 DE MARzo DE 2015, DISTADA poR LA
omrccróN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo DE LA MARCA'TVS scoory
PEPT" Y ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N' 52505/2013, A NOMBRE DE SUNDARAM.CTAYTON
LIMITED,

Asuneién, 2g l'{AY 20?0

MSTO: el recurso de apelaeién interpuesto por la representante eonvencir¡nal de

Sundaram-Clayton Limited en eontra ele la Resolucién Nu 243 de fecha 2 de marzo de 2015, dictada por la
Direeeión de Marcas, y; :'-,-"--'

RE § U LTA:

Que, en feeha 23 de julio de 2018 se presenta la representante conveneional de Sundaram-Clayton
Limited e interpone Reeurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 243 de feeha 2 de marzo de 2015,

dictada por la Dirección de Mareas, :,¡========c--:-

Que, en fecha I de enero de 2019 fue dictada la provideneia que eoncedié el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha 3 de dieiembre de 2019, la representante eonveneional de Sundaram-Clafon timited
expresó agravios; Esta Direccién tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver
en feeha 6 de marzo de 2020,

Que, en feeha 2l de dieiembre de 2024, se tomé nota rlel eambio de nombre de la parte solieitante
que pasó de Sunda¡am-Clayton Umited a TVS Holdings Limited.

CONSIDERANDO:

Que, fa meneionada Resolueién eonsidera que: "(,,,) Que habiéndose realizada la búsqueda ele

antecedentes de la eitada marea, se ha constatada la existeneia en dieha clase de la marea .S1OATY",

registrada eon el número 299,425, en fbeha 14 de junio de 2007 a thvor de MASTER TRADING S,R,L,

Comentario: Que ambas denominaeiones son casi idéntieas, muy semejantes, no podrán tener eoexistene ia
pacífica, en Ltna misma clase, sin crear riesgo de confusión entre las eonsumidores- por la que de
conformidad al artículo 6e de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo salicitado, :====-=-=

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(,,,) las marcas son diferentes
nominativamente, ya que la marca que aparece eomo anteeedente es un marea simple mientras que la
solicitada es comp.rcsta y en esa eomposieión aparece el vacablo SCOOTY siendo todos las demás
vocablos diferentes. En el presente easo, si bien tienen en común una palabra'S?OOTY'todas las demás
palabras que integran el conjunto de la marea solieitada san diferentes gramatieal y fonétieamente
impresionando al público eansumidar como perfeetamente distinguibles entre sf y par ende eapaees de
coexistir paefficamente, Plano ortográfreo, gramátieo y visual, esfos tres planos van siempre de la mano y
son sumamente imponl.antes, por constituir el primer impaeto para el eonsumidor media, son totalmente
distintos en ambas marca* Como pudo observarse en el conejo realizado más ariba, la marea solieitada
difrere elaramente con la registrada,. El Direetor de Mareas, pasé por altr: Erc la marea es "IV§ SCAQTI'
PEPT" y no "SeOOTY" solamente, El vocablo WS del inieio y el voeablo PEPT están otorgando noveetad S,

especialidad a la marea solieitada, En el plano fonético, al analizar este plano hemos de eaer en necesaria
redundancia debido a los argumentos esgrimidas para hacer notar la clara diferencia entre la de tni
representada y la ntarea antecedente gue se basó el rcchazo, Resulta de vital importancia,
que el vocablo IVS es esencia/ para la "familia de marcas" que posee mi representada,
porque el vocablo TVS es notoriamente conocidct internaeionalmente, En segu.ndo.

origen de la marca solicitada,la que forma parte del GRUPA TVS (TVS GROUP)." ---

Diiccción Gtncr¡l Ce Propicdrd Indunrirl

D.iñcción Nacional de !ro¡iedad Intclecrurl

..: -
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Resorución-.Q2 92
poR t.¡r cuAt sE CoNFIRMA LA RESoLUcTóN N' z4gDEFEcHA2 DE MARzo DE 2015, DICTADApoRLA
pmrcctóN DE MARc.§s, EN EL ExpEDIENTE DE sol-rcrruD DE REGIsTRo DE LA MARcA'TVS scoory
PEPr Y ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDTENTE N' 52505/2013, A NOMBRE DE SUNDARAT4-CLAYTON
LIMITED.

Que, eorresponde a esta Direeeión resolver sobre la procedencia o ns del recurso interpuesto

Que, si bien las marcas deben ser analiz,adas en su conjunto, y no por las partes que la integran de

maRcra independientc, en el presente caso, la marea solicitada solicitada se encuentra conformada de

varios clerncntos TVS - SCOOTY " PEPT frente a la rnarea base del rechazo SCOOTY la cual se halla
€ornpucsta de un sólo término, debe prirrar resultado que arroje la visión en conjunto a la hora de
cleterminar si existe posibilidad de eonfusión entre las mismas, En ese orden de ideas, analizando la

euestién se evidencia que tienen un término en común "SCOOTY", es deeir, la marea base de reehazo se

re¡rroduee fntegramente en la marea solicitacla. Si bien es eierto que la marca solicitada posce otros
elernent«¡s estos no llegan a ser sufieientes para eonsiderarlas distinguibles entre sÍ ya que el término
SCOOTY aetúa eomo el núcleo distintivo de ambas denominaciones. Al estar contenida íntegramente
dentrei de la frase más larga, se presume que el consumiclor recordará la palabra prineipal y asumirá que
ambos produetos pertenecen a la misma lÍnea o tabrie ante.

Por eonsiguiente, de la eontrastaciirn de las clenominaeiones en su eonjuntc¡ se verifica que los

elementos elisimiles de la marca solieitada no sorl sufleientes para alegar distintividad frente a la inscripta
de rnanera previa, por lo que, podría causar confusién en el público eeinsumidor. En el siguiente cotejo se

puede eorrobsrar lo meneionado:"-=---=--

TV§ SCOOTY PEPT (marca solieitante), y

SEOOTY (marea base de reehazo)

Que, el A=quo nranifestó que la denominaeién solieitada ineurre en las prohibieiones de la Ley

lz94l98 de Mareas, espeeffiearn€ñte el Art, 6 de la tey N'1294/98 que dispone: ",,.La Direeeión de la
Propiedad lndustrial en interés del públieo, podrá denegar el registro de una marca idéntiea o muy
semejante a otra registrada para el mismo produeto o servieio, ean notificaeión al solicitante, aún
mediando eonsentim¡ento del titular de la marea registrada, El registrrs sslieitado podrá eoncederse sólo
para alguno de los praduetos o servieios indicaelos en la solicitud, o concederse eon una limitaeión para
detenninados produetos o servicios, e uands no se justifi€a una denegactórt total,.,.". -------------

Que, ahondando aún más en el análisrs, el tratadista Bteuer Moreno expresa que las marcas pueden
produeir eonFusión rnás por sus semejanzas que por sus diflerencias, por ese motivo la regla se sintetiza en

que deben tenerse en euenta las semejanzas y no las dif'erencias que existen entre las marcas. Aclarando
que "en efeets, la similitud general entre de¡s marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos sefiejantes o de la semejante disposicién de esos elementos'l Fundamenta
esta regla, en que en la mayorfa de los casos, "la eonfusién no es un heeho de la casualidad, sino de la
intención de produeir eonfusiones y de aproveeharse de la reputaeión de una marca existente y la
inelusián de elementos distintos no tiene stra tinalidad que añrmar o sostener que las mareas san
ineonf'undibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"t

Que, ésta Direeeión estirna que, además de la prohibieión mencionada por el A-quo, la presente
sol¡eitud tarnbién sc opoRe a lo previsto en el inc. f) delRrt. 2q de la Ley N' 1294198, el eual expresamente
prohfbe el registso de signos idéntieos o sirnilares para los misRros produetos o servieios, o para productos
o servieios diFerentes, euando pudieran causar riesgo de confusién o de asociaeión con
situaeión que aeonteee cR el easo de autss. Y teniendo en euenta que para eri".S
deterrninantc cs proteger a quien tiene uso exelusivo de la rnarea contra tereeroffiué er

e lararnente hay riesgo de e onfusión al indueir a eonfusión o asociación a ta maref-i*?l1,,ui

I Cornpenrltu de f,{,€tnnr de Propierluel lndrrstrill, Sttperintendencr¿ rlc lndrlst¡ra y Cl,mercio, t nlrrrnl¡ia, 2o(}5,
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Resorueión*'$2 92
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' }A?DEFECHA 2 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA'TV§ SCOOTY
PEPr Y ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N' 52505/2013, A NOMBRE DE SUNDARAM.CLAYTON
LIMITED.

r¡tte: el consumidrlr ¡rtrecla ereer que tienen trn ori¡¡err r:omrin, resulta inviahle la coexistencia ¡laelfiera cnfr"e

las rnismas,

Que, en base a las eonsideraeiones de hecho y de derechr¡ arriba expuestas, atendiendo al earáeter
enrinentemente eat¡telar y tuitivo del dereeho marcario, confbrme a lo dispuesto g¡'¡ los Artlcrrlos 6 y 2

inciso f) dcr la tey N' l'¿94198 de Marcas; es criteno de esta deJrendencia administrativa, confirm¡¡r la

resolue irin apelada, por ser insostenible ttna coexistene ia pae Ífica entre las marcas analizadas,

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAT

RE§UELVE

4ft.19

Art.2a

CONFIRMAR la Resoltreién N' '14'l ¡le fecha 2 rJe marzo de 2015 dietar'la por la
Direc:ción de Marcas,=

ORDENAR el archivo de la solie itrrd de registro de la marea 'TVS §COOTY PEPT'Y
ETIQUETA, clast. 12, Ex¡'rr.dir.nte N' 52505/2011, solicitada a noffil¡ro TVS

Art.3s
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Resorución*'-ll2 I 5
PoR LA cuAL sE REVocA LA RasotuetéN N' 15zs DE FEcFIA 24DE¡uNro DE zot6 DIcTADA poR LApnrcctóN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGIsrno Be tA MARCA,HNB", ctAsE
34, EXPEDIENTE N. 57458/2014, A NOMBRE DE PHITIP MORRIS PRODUETS S,A. UNA COTr¿PaÑrr pe
SUIZA.

Asuneién, 2g illAY ?020

MSTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante coRvencional de Philip Morris
Products S,A., una Compañfa de Suiza en coRtra de la Resolueión N" 1525 de feeha 24 de junio de 2016,
dictada por la Diree eién de Marcas, y; -'--.....

RESULTA:

Que, en feeha 22 de noviembre de 2018 se presenta el representante eonveneional de Philip Monis
Products §.A., una Compafila de Suiza e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión Ne 1525

de fee ha 24 de junio de 2016, dietada por la Drreeeión de Marcas,

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dietada la provideneia que coneedié el reeurso de apelación
interpuesto

Que, en feeha 22 de febrero de 2019, el representante conveneional de Philip Mon{s fuoduets S,A,,

una Compañfa de Suiza expresé agravios: Esta Direeeién tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en feeha 26 de abril de 2019,

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionacla Resr:lueién considera que: "(,) Que ltabiéndose realizada la búsqueda de
antecedentes de la citada ma{ea, se ha constatada la existencia en dieha elase de la marca "GNB", registrada
con el número 416276, en fecha 4 de noviembre ele 2015 a fuvor de U?WLLE INTERNATIONAL S,A,
Comentarict: Que ambas denaminaeir>nes son casi idéntie'as, muy semejantes, no podrán tener eoexistencia
pacffiea, en Ltna misma clase, sin erear riesge¡ de eontitsión entre los eonsumidores = por kt que de
eonformidad al artfc:ula 6s de la l,ey 1294/98 eie Mareas, no ha lugar a lo solieitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(,,.) cabe clestaear que la marea de
mi mandante no puede ser reehazada Stor haberse constatado la previa existeneia de la marea "GNB" cot1
registro 416276, respeeto a la eua cabe hacer algunas preelslones; En primer lugar, es importante eonsiderar
que mi mandante ya tiene registrada la marea can la palahra 'HNB" en nuestro pafs en atras cJases, tales
cama: elase 09 y ll, En segunda lugar, e'alte destacar a la señora Direetara que la marea de mi mandante se
encuentra limitada para la c:lase 34. En jurispntdencia marcaria para determinar la eonfundibifiriad entre
una marca y otra se determinó que las ntis¡nas deben ser <:otejadas en su eonjunta y na letra por letra, no
obstante, en un cotejo más detallado ¡tueden aprec:iarse diferencias tanta en el plano fanético y visual,
Cabe agregar, qae a simple vr.sta se puede apreciar la clifereneia con la marea eitada "HNB" ya que la marea
solicitada pctr el recurrente se encuentt'a forma pc)r una sÍlaba diferente la letra H y la merea antecedente
está compue.sta de otra consonante inicialmente la letra G haeienda que ambas sean di,
conjunto, En tercer lugar, es menestcue:onsiderar que la marca de mi mandante se encuet

na

'¡oÑdad lndu¡rrial
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Resorueión-'-L2 9 5
poR LA euAL sE REVocA rá. RESoLUcTéN N' 1525 DE FEcFIA 24 DE ruNlo DE 2016 DIcTADA poR LA
DIREcetóN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE sollcrruD DE REGISÍno pE I¿,lvtARcA .HNB", cLAsE
34, EXPEDIENTE N' 57458/2014, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A" UNA CO¡VTP¡,ÑITN PE
SUIZA,

Que, e orresponde a esta Direce ión resolver sobre la procedc,ncia r,¡ no del recurso interpuesto

Que, tratándose de signos cortos tal conro qLle se presenta en el caso de autos: la confrontación de

siglas, el público podrá fácilmente percibir los elementos que lo conrponen. En ese orden de ideas,

analizands el eampo ortográfieo y f'onético dc, la marca solicitante "HNB'con la marca base de rechazo

'GNB', se evideneia que se eneLleRtra c«rnrprrestas de tres letras dernde difieren en la primera siendo las dos

siguientes idénticas pero al e areeer de voeales que permitan uRa leetura de corrido, el consumidor tenclerá

a deletrearlas "Haehe-enc-be" frente a "Ge"enr,-be", la dif'erencia f'onética resulta de suma preponderancia

para ealifieadas eomo dislmiles, y si bien comparten las rlltirnas estas resultan eR el presente caso menos

apreeiables por el púrblieo consumidor, Ahora bien, tampoeo existe sirnilitud eoneeptual debido a que al

tratarse dc un conjunts de letras sin un signifieado propio en idisma español, guaranÍ o extrajero, Ia

eomparaeión €onceptual resulta nula.--=== = = =

Por eorrsiguiente, de la eontrastaeión de las denorninae i«rnes en su eonjunto se verifiea que la carga

elel peso de la vsz de eada signo recae eR sus letras iniciales y éstas neeesariamente deben .ser

pronuneradas a los efeetos de su reesnoeimrents y tienen eomo conseeueReia la diferencia fonética, por lo

que el públie o eonsumidor podrfa distinguirlas sin necesidad de esfuerzo rnental,

HNB (marca solieitante), y

GNB (marea base de reehazo)

Que, al respeeto, las "DREeTRI2ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARACUAY"señalan cuanto
sigue: "(,,,) La comparaeión visual de las lr,areas de¡tominativas sc basa en un análisis del número y la
seeueneia de las lettas o earaetercs, la posieión de las palabras o de los caraeteres coineidentes, elnúmero
ele palabras y la estruetura de los signos (por e¡entpls, los elementos densminativas separados o unidos
mediante gtuanes) [,,.] Se entenderá que existe similitud fonétiea si cl sonido de la pronunciaeién de tos

elementos verbales dc lss slgflos e'amparados fuese el misnto, a lo sutieientemente ceÍeeno para que na se

puedan distinguir auditiv'amente, Los elementas elave para determinar la impresión fonétiea general ele un
signa denominativo son sus letras y sflabas ), su orden y ae enfuaeión partie ulares, El examen de las sílabas

eomales reviste una espeeialimpartaneia al eom¡tarat'mareas tbnétieametlte, ya quc una similitud fonética
estará detcrminaela por las sflebas eamunes y su catnbinación idéntiea o similar, Por ejempla, los siguientes
signos denominativos eontienen algunas sflabas iguales pero atras diferentes o con un ritmo de
pronuneiaeidn difbrentc por lo que son fonétieamente dif'erentes: Signo anterior C¿E'NOSAN Signo
po steri er ALEASAN t (,,,)', - " - - - - - - - -

Que, si bien es eierto que las mareas enfrentadas amparan productos de la misma clase 34, las

cliferencias señaladas, nos permiten colegir que las nrisntas podrán coexistir pacÍficamente en el

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y cle dereeho expuestas, esta Diree

marea solicitada es un signo con earaeterísticas propias, y que no existe ri

aldo
ntellna

icdad Indu¡trial

iedad Inttlectual

I Difecultitt N[u¡(isl de lirtrpiedud lntr.lecturl (DlNAl'l), ltlttt'tt ¡t'rt l,it'tt tl ..,\tt]rn,lt nnnr,t ttt l'tt'ugutn.pl't,
htt»s: /uuu-di¡rani.uov.ov'uortal/v3¡nronicdud-industriillilnalcus,dilcutriecs
DifeeeióhNuciutrul dePnrpietludlnteleutuul (DtNAPl), D¡t'rL'tt'tt''.rlkmt,,1 e\tn¡ul!tnü,r.it,tul\nirgulr,,¡t

https://u'wrv.di¡rapr. qov.ny/pu'tal/v3/ortrpiedad-industrirl/marcasi directriccs
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Resolucién*'0 295
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1525 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016 DICTADA pOR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISINO BC LA MARCA NHNB', CIA§E
34, EXPEDIENTE N. 5745E/20I4, A NoMBRE DE PHILTP MoRRIS PRoDUCTS S.A, UNA CoMPAÑIA DE
SUIZA.

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las mareas en pugna, eonforme a lcl

anterisrmente expuesto, e orresponde revoe ar la Resolucién ree urrida, ==------====

POR TANTO,
LA DIRECTOM GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Art,le

Art,2e

REVOCAR la Resolueión Nn 1525 de feeha 24 de junio de 2016 dictada por la
Direceión cle Mareas."

ORDENAR la prosecue ién de trámites de la solicitud de registro de la marea ,HNB",

clase 34, ExperJiente N' 57458/2014, solieitada a nombre de PHILIP MORRIS
PRODUCT§, Una Compañfa de Suiza,==-==--=i

Art.3e

https:,/1s'rvu,.dinaoi. sov.py/rrortal/v,l/oroniedad-indus¡'iirl/marcasi directrices

ral Jnterina
rd Indu¡rrial
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Resorución-'-02 I 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I9O DE FECHIz3 DE MARZO DE 2017, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'ASEPSLA VAGIN', CLASE 5, EXPEDIENTE N' 0657312015, SOLICITADO POR IAMA S,R.L. -

Asuneión, 29 lllAY 2020

MSTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por la representante eonveneional de GENOMA tAB,
INTERNACIONAL S.A.V DE C.V. en contra de la Resolueión Nu 190 de fee ha 23 de marzo de 2017, dietada por
la Dirección de Asuntos Marearios Litigiosos, yi ======---.--

RE S U LTA:

Que, en feeha 09 de septiembre de 2022 se presenta la representante eonveneional de GENOMA LAB.
INTERNACIONAL S.A.V DE C.V. e interpnne Reeurso de Apelaeién en eontra de la Resolución N' 190 de
fecha 23 de marzo de 2017, dietada por la Direceión de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, 29 de septiembre de 2022 fue rlietada la providencia que coneedió el reeurso interpuesto

Que, en fecha 28 de noviembre de 2022, la representante coRveRcional de GENON,{A LAB.
INTERNACIONAL S.A.VDE C.V. expresó agravios, En feeha 16 de enero de2027, esta Direeeién General
tiene por presentada la expresién de agravios y ordena el traslado a la eontraparte por el término de ley, :

Que, en feeha 08 de marzo de 2023, se presenta el representante convencional de IAMA S.R.t, y
eontesta el traslado de expresién de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios
y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023,-=-=

CONSIDERANDO:

Que, [a mencionada Resolución considera que: "(,,)Que, se promueve opasieión eontra la sal¡eituel
de registro de la marca 'ASEPSIA VAGIN', para la clase 05, en base a la marea registrada "ASEPXIA" en elase
03, por lo que corresponde a esta Direceién determinar si las mareas soR o no eonfundibles, Que, realizado
el análisis entre las marcas en pugna 'ASEPSIA VAGIN" (marca solieitada) VS,'ASEPXIA" (marea opanente),
con relación a la oposición deducida, corresponcle hacer una comparación de las marcas en eonjunto y
analizando las constancias obrantes en e/ expediente nos damos cuenta de que la marca solicitada contiene
elementos distintivos propios que la hacen un signo registrable. Esta Dirección, es del eriterio que ambas
denominaciones son similes e inconfundibles .../... Que, adentás para la clase 05, la reeeta es expedida por
profesionales de salud, lo cual serÍa muy difícil que haya algtna eanfitsión en el momento de adquirir el
producto .../... Que, de igual rnanera, debemc¡s mencic¡nar que nuc.strct país, en virtud del Art,7' de la Ley de
Marcas, ha adoptado el Sistema Unielase, s:lstema por el cual se debe cantar e an un registro de cada clase a
ser protegida, requisito qae no cumple la marca oponente al no tener registrada, ni tampoeo solieitada eon
prelación,la marca "ASEPXIA" en la cJase A5 G.)".

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante eonveneional del apelante y manifiesta;
"(...)Es par todos sabido que las mareas deben cotejadas en sus eonjuntos, pero es preeisamenfe de esfa
forma como se puede observar la gran similitud gramatical que presenta la solieitada en eomparaeión eon
la registrada ,,,/... Nuevamente, Señora Direetora, fijese gue las mareas solicitada y registrada eamparten
idénticas simiiitudes en euanto a su co¡rsfrueción gramatieal, conceptual y por sobretodo fonétiea, que
inducen a la eonfusión,la adición de una palabra genérica y de uso común eomo lo es VAGIN, na aporta a la
solicitud las características para que sea considerada una marca y no padrán coexistir paeffieamente, eomo
mal refiere la Resolución del inferior .../... el Director sólo hace referencia a la diferencia
solicitada en la Clase 05 y la registrada por mi representada en la clase 03a

t e fif a fteq¡¡'l-t{te r t n a

al dr Propitda{lndurrr'ial

entre las c/ases ya se encuentra fundada en el escrito de oposicion .../í,¿É'i

.ri{i: ti
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poR t A euAL sE REVocA Iá REsoLUcróN N. r9o DE rncHf zl DE MARzo DE 2017, DTcTADA poR Iá
pmseetóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmcrosos, EN EL EXpEDTENTE DE sollcrruD DE REcrsrRo
DE tA N4ARCA 'ASEPSLA VAGIN', CLASE 5, EXPEDIENTE N' 0657312015, SOLICITADO POR lálvlA S.R.L. -
perteneecn a productos estrechamente relaeionados, pues los produetos de la elase 3 (tres), al ser

medieadss, pasan a pertenecer a la clase 05 (eineo), tal cotno aeurre can las pasfas dentales, ehampús,

lociones eorporales a eapilares, incluso jabones, Mal refiere el inferiu al deeir que es diflcil que haya

alguna esnfusión cn el monenta de adquirir el prarlueto, puesto qLtc eomo es bien sabido, exr'sfen /os

MEDIIAMENTOS DE VENTA LIBRE, srsn aEtellos r¡ue pueden ser eometeializados sin reeeta ntétliea. En el
imprabable casCI que se eonceda el registro de la marca ASEP§/A VAGIN, en c/ase 05, existirá no soloun
riesgo de asoeiae'ión eon la marca de mi representada, sino además el riesgo de que se dé lo que en el
ámbita mareario se eonoee como asoeiaciún indeseacta¡,,,)", ---""--

Que, eontesta la expresién de agravios el representaRte eonve,ncional de la firma solieitante y
rnanifiesta: "(,,.) En efeeto, no pueden clarse posibilidad alguna de confusi1n, en primer lugar, entre

'ASEPSIA UAGIN' (SOU1ITADA) para rlistinguir y anparar PRODU?TOS de la Clase 05 y ASEPXIA (marea

regisfrada), pare protcger también PRODUCTOS, pero de la elase 03. Repetimas una vez más, con respecto
a las mareas enfrentadas, afirntamos en forma eategérica e inconffottertible, que NO PUEDEN SER, NO LO

SON, N1 SER.{N 1ONFANUBLES, como tan fuera de razón legal y real sostiene la apelante.
Definitivantente, negamos quc el Director deásuntos Marcarios l,itiflosos haya clietado suReso/ución de
manera preeipitada sin tomar en eonsideraeión las b¿ises senfadas por la dsctrina y la jurisprudencia en
ntateria ntarearia, Repetimos, muy bien y sin ninguna ntancha el ha evaluaclo en forma pctr demás correcta
cn esrá causa,, por lo que la Resolucién recurrida debe, indefectiblemente ser REVOCADA EN TODAS SUS

PARTES ,,,/,,, Ana t¡ez más, negamos las tenterat'ias aiirmaciones de la oponente retbrente al eotejo de las

deno¡ninaeiancs en esfa causa: resulta más que evidente gue EX/SIEN MAS DTFERENCIAS QUE'
SEMEJANZAS, entre las denominaciones ent'rentadas, Es sabido que está sobrada y plenantente admitido
en materia de eonfrantaeiones marcarias, que para realizar dicha eanfrontación, es sllmamente neeesario
tomar a los signos marearios en ru conjunto y no desmentbrándolas eomo pretende la parte aetora (.,.) ------

Que, eorresponde e esta dependeneia admrnistrativa
interpuesto

resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso

Que, en prirter térrnino, las mareas en cuestién detren ser analizadas eR su eonjunto, sin artificiales
desmembraeiones, de fsrma sueesiva y no simultánea y, el resultaclo que arroje la visién en eonjunto es el

eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las misrnas.

Que, analizando el eampo ortográfico y fonétieo de las marcas en pugRa, se advierte que el signo

euyo registro se solieita es muy semejante a la marea registrada, espeeíficamente en el elemento ASEPSIA /
ASEPXIA, la úrniea difereneia radica en el reemplazo en la letra S por la X y el elemento de uso común en Ia

elase 05 "VAGIN"; estas modifieaeisnes resultan insuflcientes para evitar la confusión visual, especialmente
al eonsiderar el eonjunto general eon la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas
extremas similitudes ortográfieas se genera una fuerte similitud fonética, debido que alpronunciarlas una a

eontinuaeión de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan cs muy similar, como puede

Roterse en el siguiente eotejo:

"ASEPSLAVAGIN'

"ASEPXLA'

(marea solieitada)

(marca oponente)

Que, eomo se ha meneionado el voeablo 'VAGIN', al solieitarse en la clase 05, queat
*', , " i-lfarmaeéutieos y prcparaeiones higiénicas para uso médieo, puede ser eorisiderado,

Di¡ccclón Gtneral Ce

- Ditecciór Nacio¡al de

I Interina
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Resorución-.Ilz I 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 190 DE TNCHAI¡ DE MARZO DE 2017, DICTADA POR Iá
PIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'ASEPSI,A VAGIN', CLASE 5, EXPEDIENTE NO 0657312A$, SOLICITADO POR LAT4A S.R,L. -
distintividad débil, por ser meramente deseriptivo o alusivo al uso o destins del producto, En ese sentido,
este elemento no puede sustentar la distintividaeJ del eonjunto de la marca pedida, reeayendo todo el peso

en el elemento restante, es deeir, 'ASEPSIA', Al comparar "ASEPSIA' eon "ASEPXIA', observamos que son
easi idéntieos visual y fonétieamente, Las Direetriees para el Examen de Mareas en el Paraguay señalan;
"Los signos puramente denaminativos y los elententas denominatit as de signas mixtos se eonsideran
fonéticamente similares en grada alta si se diferene:ian sola en una letra a un sonida intermedia o frnal, En
caso qae la difereneia filese en la letra inicial, la similitud puede ser cle grada medio o alto"t

Que, esta dependencia administrativa considera qr.re las denominaeiones de las mareas en pugna
'ASEPSU\ VAGIN" y "ASEPX[A', por las significativas similitudes visuales y auditivas, resultan
indudablemente eonfundibles,

Que, la marca solicitada 'ASEPSLA VAGIN' se en€LreRtra compuesta por dos voeablos, eineo sflabas,

doce letras; la marca opclnente "ASEPXIA' se eneuentra eompuesta por un vocatrlo, tres sflabas, siete letras.
Las semejanzas r:rtográfieas en el primer término er:nlleva a que también exista una mareaeJa similitud
auditiva,la cural es fácilmente apreeiable al pronuneiarlas de seguido: 'ASEPSIA VAGIN'.'ASEPXIAT. ====.==

En ese sentido, ahondando en el análisis del plano coneeptual de la marea solieitada y de la marea
oponente al ser coincidentes en el elemento ASEPSIA - ASEPXLA y aunque la marea solieitarJa tenga en su

denominaeién el elemento VAGIN, este al ser uR vocablo descriptivo o alusivo en la elase 05 nr: puede ser
considerado distintivo; al respeeto, las mareas enfrentadas transmiten exaeta e inequfvoeamente el misrno
eoneepto e idea: el signifieaek¡ de la palatrra asepsia "s¡ soRjuhto de técnieas y proeedimientos euyo
objetivo es mantener un entorRo y unos objetos libres de microorganismos patógenos (bacterias, virus,
hongos)"2

Que, también señala el material " Direetriees para el Examen rle Marcas en Paraguay'\ "La mayorfa de
1os easos de canflieto entre marcas na son por una situaeión de dable iclentidad sino por la aeurreneia de
algún grado de similitud entre los signos y las producttss o servicias, lo que requiere un análisis más
detenido. En e"sfos casos, la abiecién al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de
confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y
circunstancias del caso indiEten que, si la marca fircse usada en el comercio en el Paragaay en relaei(¡n er:n
los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de er¡nfusión en el sectar
pertinente de consumidores. A esfos efectos debe e¡ttenderse par eonfusión cualquier suposición o
percepcién errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vfneula entre las mar€as en
canfJicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial cle los produetos y seryicios designadas por
las marcas, cuando dieho víncalo en realidad no existe."' ----'----

Que, otro elemento relevante al momento ele deternlinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertr¡ra que poseen ambas mücas, en este easo, vemos que Ia marea serlieitada pretenele la eobertura de

los Todos los produetos de la elase 05, mientras que la marca oponente que posee el registro de su marea

en la clase 03, Entre las elases 03 y 05 existe una estree ha vine ulación comere ial y una fuerte afinidad entre
los produetos que protegen: la elase 03 de la marea oponente: eomprende produetos cosmétieos,
preparaeiones de tocador no meclieinales y jabones; la elase 05 de la marca sqlgj¡1
farmaeéutieos y preparaeiones higiénieas para uso médieo. A pesar de k..S#tlH

?a
1 Diree eión Nacional de Propieda.d Intelectual, Directrices para el Exanren drr MareaE en Paraguay 12025), Dlslsrrlbllren: +
https://wr,wv.di napi.gor,.pv/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/directrices
l Universiclad Er¡ropea. Ase¡rsial quó es, lipos y tÉcnieas (10 do octutrre de 2025)
httos://universidadeurooea.com/blos/oue-es-aseosia/
' Dirección Naciorral de Propiedad lnteloctr¡al. (2025) Direc'ffiees para el Exanten de Marc'as en ParagnS,.
httns://www.d¡ rraor.pov.ov/oortal/v3lorooicdad-ind ustrial/marcas/directnces
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poR LA cuAL sE RE\locA Iá RESoLUcTóN N' r9o DE FEcrfi z;DE MARzo DE 2orz, DISTADA poR LA
DIREccIéN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIcITUD DE REGISTRO
DE LA MAREA "ASEPSTA VAGIN', CLASE 5, EXPEDIENTE NO 0657312015, SOLICITADO POR I.AN4A S.R.L. _

produetos son altamente eomplementarios, se dirigerr al misnrer público orientado a la salud e higiene

perseinal, y se eomereializan habitualmente a través de los mismos eanales de distribueión y lugares cle

vente, e omo las farrnaeras, :"--=-=-=-

lgtralrnente, se verifica en la base rle datos del sistenra informátieo lnstitueional, que Ia flrma

oponente posee una farnilia de mareas eon c"l elemento en eornún ASEPXIA, en ese sentido, posee el

registro cn elase 03 de las mareasr ASEPXTA - Registro No. 440031; ASEPXLA, LA CARA DE LA MEJOR

IIMPIEZA (StOGA¡l)- Registro No. 516595; ASEPXIA, EL EXPERTO EN LIMPIEZA PROFUNDA DE l.A PIEL
(stocA].I) - Regiseo No. 516596; A ASEPXLA - Registro No.5l5ó92;ASEPXIA, EL EXPERTO EN LIMPIEZA
(SIOGAN) - Registro No. 516292;ASEPXLAST{AKE - Regisfro No.519536;ASEPXTADERMO CLEAR- Registro
No. 533838; ASEPXLA GENÉTICA - Registro No.545399;ASEPXIA GENOMN4A- Registro No.547539;ASEPXLA

GEN - Registro No.547713. eoms es sabido, la familia de marcas es un grupo de signos que pertenecen a un

mismo tltular y compartcn un elemento distintivo eornún, en el presente easo "ASEPXIA". Las Directrices

estableeen claramente que la existeneia de una familia de marcas refuerza la constataeión del riesgo de

eonl'usién. Al eompartir un núeleo distintivo ('ASEPXIA' en sus diversas variantes), este elemento se

corrsolida en la rnente del e onsumidor eomo un signo distintivo firerte.

Que, las rnareas analizadas no solo presentarl similitud gráfiea, f'onétiea y conceptual, sino que

amparaR produetos relaeisnados de la elase 03 y 05 del nomenelador, eireunstancia que aumenta la

posibilidad de eonfusién de las mareas por el públieo pertinente,

Que, al respeeto, el Dr, Jorge Otamendi, en su otira DERECHO DE MARCAS se refiere a las mareas

idéntieas o sirnilares a otras anteriores, dieiendor " La eseneia de una marca está en el poder de exeluir a

otras cn el uso de mareas eonf'wld¡bles, Nada más e'ont'undtble quc ana merea idéntiea, La prohibieión del
ine , a) rige, en prineipio, euando ambas mareas van a distinguir las mismas produetos o sen,leios. Digo en
prineipio porquc ésta, que es la regla fundamental a bástea que impide esta clase de eaexisteneias, no es la

úniea,'e, :======.=

Que, ésta Direeeión estima que, la prescntc solieitud se opone a lo previsto en el inc, t) delArt. 2q de

la tey N" 1294/98, el eual expresameRte prohfbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos

produetos s servieios, o para productos o servieios cliflerentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión
o de asoeiaeién eon csa rnarea, situación que aeuntece eR el caso de autos, Y teniendo en euenta el

e arácter tuitivo del dereeho mareario y el objetivo del registro ql¡e es proteger a quien tiene uso exclusivo
de la marea eorltra tereeros y quc en el cass de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a

eonfusión o asoeiaeión a la marca registrada de manera tal que el eonsumidor pueda ereer que tienen un
origen eorn(tR, resulta inviable la coexisteneia pae Ífica entre las mismas.

Que, al respeeto, el tratadista Breuer MoreRo expresa que las marcas pueden produeir confusién más

por sus semejanzas que por sus diferene ias, por ese rnotivo la regla se srntetiza eR que deben teRerse en

euenta las sernejarlzas y no las dit'ereneias que €,xrsten entre las mareas, Aelarando que "en etéeto, la
similitud genetal entrc das mereas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
las elcmentas semejantes o de la semejante disposieión de esos elementos'

AdieionalmeRtc, se debe evitar
Otamendi, cn su sbra DERECHO DE

detbnder la relaeión marea-produeto,

autss, En

dilueión
efeeto, el Dr, Jorge

ha sido

la dilueión de mareas eorno la de

MARCAS, expresa: "la teorfa de la
espeeialmente en euanto aquélla

'"fiERLt't{t) t-)l l\,IARCAS'= l(1rBr,trtarnendt. t," tld,, |.AllA, Alrelr,,lu lrcnut, l0l7
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Resorución*' 0 29 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I9O DE FECHA ZSDEMARZO DE 2017, DI TADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA N4ARCA'ASEPSIA VAGIN', CIáSE 5, EXPEDIEME N' 0657712CI15, SOLICITADO POR tAMA S.R.L. -
permite que eercxistan eon ésta otras marcas iguales, el públieo eansumidor ya no sabrá el origen de los
productos (,,.),'o - - - - - - - -

Que, en eonelusién, tras el análisis preeedente, vemos que existe similitud sufieiente y de

significativa magnitud, ya que las mare as en pugna eontienen elementos bastante asoeiatrles, Además, de la

relaeión de prerdrretos de la clase 03 y de la elase 05 que las marcas pretenden amparar,

Qrre, en base a las eonsideraeiones cie hecho y de derecho expuestas, ésta Direceión arriba a la
conclusién de que no es viable la eoexisteneia pacÍfica entre las rnareas en pugna, por tanto, correspotrde
REVOCAR la resolución reeurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolucién N' 190 de fecha 23 de marzo de 2017 dictacia por la
Dirección de Asuntos Marcarios titigiosos,

Art.2c DISPONER el arehivcl de la solicitud de registro de la marea'ASEPSIAVAGIN', clase

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula,-"-==-= =;

D i¡e
rccc l0f

Ittcl0[

Propiedad lndurtrial

Prcpiedad Iorttecrual

" OTAMENDI,.Jorge, DERECHO PE MARCAS, Bucnos Airos, Abeledo Porrot l-exrs Nexis, Argentina,20'12, 8va, Ed, Pá9,458,

05, Expecliente Nu 065731?015, solieitar:la a la firma LElvfAS.R,t, :====--==
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Resorueión-"O2 I 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOTUEIéN N. 607 DE TñuÁoT DE MARzo DE 2017, DICTADA PoR
LA DIRECCIÓN DE I\4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE LAMARCA'CUMBRE
PARAGUAYA DE GE§TIÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLA§E 38, EXPEDIENTE N" 51290/201t,
SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S,R.L. -....

Asuneión, 29 tüAY 2020

VISTO: El reeurso de apelacién interpuesto por la representante eonvencional de RUNA PARAGUAY
S.R.L, e ontra la Resolueión Nu ó07 de fecha 0l t1e marzo de 2017, dictada por la Diree eión de Marcas, y; =====

RESU LTAr

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 se preseRta la representante eonveneional de RUNA PAMGUAY
S.R.L. e interpone reeurso de apelaeién eontra la Resolueión N' 607 de feeha 0l de marzo de 2017, dictada
por la Diree eión de Marcas.

Que, por provefdo de fee ha 20 de febrero de 2018 se cerncede el reeurso de apelaeión interpuesto, :

Que, en fecha 17 de abril de 2018, el representante e onvencional de RUNA PARAGUAY S,R.t, expresó
agravios, en coRseeueRcia, por provideneia de feeha 27 de septiembre de 2018 esta Direeeién dietó la
providencia de Autos para Resolver. -,--"------

CONSIDERANDO:

Qrre, la Resolucién reeurrida eonsidera "(,) Que la solicitud de registro de la marea "?IJMBRE
PARAGUAYA DE GESTIéN DE'PERS ONAS" ha sldo presen tada para amparar los servieias de la elase 38, Que
habiénde»e realizado eJ examen de registrabilidad de la eitada marca, ésta Direeeión eonsidera que la
nisma ineurre en las prohibieiones de la Ley 1294/9s de Marcas, que dispone que no pueden eonstjtuir
marcas: 'Att. Z Inc. e) ,., los gue eonsl'stan enteramente en un signo que sea el nombre genérieo o
designaeién del produeto o servieio de que se trate, a que puecla servir en el eomereio para ealifiear a
describir alguna earaeterlstiea elel producta a servieio, En canseeueneia no ha lugar a lo salieitad6,t':======

Que, rnanifiesta el apelante en su eserito de expresión de agravios, eRtre otros argumeRtos: '(,,,) Es

importante meneisnar gue la marea que pueda ser ataeada eomo genériea deberá eonsistir
ENTERAMENTE en un signa genérieo, lo que na eneontramos en la denominaeión de esta marea ya que el
mismo contiene un conjunto de palabras confarmados eon seis palabras y eon esta eabe meneionar que la
merca debe ser interpretada de manere OOTANTA ya que constituyen una sola marea, tanto eJ

examinador como el Sr. /etb de Mareas han pasado por alta el criterio(,,,) ,"=-=-=-==.=

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, en uso de las atribueiones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente eoncesién del registro de una solieitud de marea, rro sólo
debe considerar la auseneia de oposieiones o anteeedentes, sino que el signo no se eneuentre inmerso
dentro de las prohibieiones que estableee la ley regulatoria, velando siempre por el interés general,

Que, tal eomo lo expresa elArt. I de la Ley N' 1294198,las mareas son sign_os.que sirven pa

productos o serviciss, Sin embargo, se encuentran reguladas en la prqÉa;législaeión
restricciones para el registro de una marca: es decir, dichas limitaciones aJ"a hora de e

:,{
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Resorución*'I2 I 5
POR Lá, EUAL SB CONFIRMA tJA, RESOLUCIÓN N' 607 DE FECHA 01 DE ¡\4ARZO DE 2017, DICTADA POR
LA DIREECIÓN DE N4AREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A I\4ARCA "CUMBRE
pARAcUAyA DE cESnÓN DE PERSONAS Y ETIQUETA',, CLASE 38, EXPEDIENTE N' 51290/2015,
§OIICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L, _....

del registro mereario se eneuentran para preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos como el

deree ho a constituir uRe rnarea,

Que, a los efeetos de determinar si la solieitud de registro de marca 'CUMBRE PARAGUAYA DE

GESTION DE PERSONAS" resulta genérica para elservicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si

dicha denorninación eonstituye la designacién usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas,

corresponde analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al

rnomento de determinar la genericidad de la solicitr.rd de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de

marea "CUMBRE PARACUAYA DE GESTION DE PERSONAS" pretende obtener cobertura para servicios de

la efase 38, que textualmente deseribe: "servieias de la clase 38, tales como servicios de acceso a redes

intbrmátieas mundiales, comunieaeiones por terminales de computadoras, trensmisión de mensajes e
imágenes asistidas por eomputadora, eorceo eleeÜónieo, fbros de diseusión en internet, servicios de
radiomensajerfa (radio, telétbno u otros meclios de eontunieaetón eleett'óniea) tansmisión de archivos " --

Que, la simple eonrbinacién de palabras donde eada una de ellas es descriptiva o genériea -sin añadir
ningtln elernento de fantasía s inusual- da esmo resultado un signo en su eonjunto descriptivo. La

denominaeién solieitade en autos ffansmite al eonsumielor uR mcnsaje direeto e informativo, -----'---------

En ese sentido, 'CUMBRE PARAGUAYA DE CESTIÓN DE PERSONAS" resulta genérica y netamente
deseriptiva, por tanto, se cncuentra ineursa en lo rlispuesto en el Artíeulo 2, ineiso e) de la tey N.' 1294198

de Mareas,

Por eonsiguiente, y siendo la marea un signo qtre debe servir para identificar a un producto o
servieis, nos prcguntamos: ¿euál serla la e apacidad distintiva de la solieitud de registro?

Que, eonviene traer a colación lo señalads en el Material: "Direett'iees para el Examen de Marc'as en

Paraguay" aprobado por Resolucién DINAPI N' 259l2025: "(,..)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son aapeees de distinguir los productos o servieios respecfivos en el metcado y, por lo tanto, no cwnplen la
funeión eseneial de una meree, La razón de polftiea públiea que subyace a este mativo de denegacién del
registto cs quc no deben permitirse dereehos exelusivos respeeto de términos puramente deseriptivos que
otras eomere¡antcs puedan neeesitar ut¡lizar en cl eurso de operaciones ectmereiales para pader operar y
eompctt nCIrmalmente, Para set eansiderado "deseriptivo", Ltn signo debe eonsiderarse siempre en relación
eon las produetos o servieios pare las que sc utilizará la marea(,,.)'t 

----=------

Que, respeeto a las designaeiones genérieas, el Dr. Otarnendi expresa: "las designaeianes genéricas

definen ns direetamcnte el ob¡eto en caLtsa, sino la categorfa, la especie o el género, e los que pertencee ese

ob¡cto;'

Que, tras el análisis exhaustrvs del easo de autos, se ha determinads que la designación "CUMBRE
PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS' debe ser eonsiderada eoms una simple combinacién de

térrninos, eada uno de los voeablos que componen esta frase posee un caráeter mareadamente descriptivo
o genérieo, sin aportar un distintivo o fantasía que lo haga suseeptible de exelusividad. ---------

En este sentido, la utilizaeión de tales voeablos no puede ser mono
mereado, sino que deben permanecer de libre accL.so para todos los

prlncipio que rige esta materia es que los términos que tJescriben direct

ulllco
part

,' Cr:cral dc i'ropiedrd

Lup..i., la ealiáad, le eantidad o el origen de un produeto, servieiols

rcional de Propiedad I

§i;
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Resorueión*.I)2 I 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUctóN N. 607 DE egd{A or DE MARzo DE 2017, DISTADA poR
LA DIREcctóN pe I\dARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE solrcrruD DE RnctsrRo DE LAMARcA.euMBRE
eARAGUAvA pr cgsuóN DE pERSoNAs y ETTQUETA', cLAsE 38, ExrEDIENTE N. slz9o/zolt,
SOLICITADA POR RUNA PAMGUAY S.R.L, _...

libremente, a lin de garantizar una sana y leal coneLrrreneia, Limitar el uso de estas expresiones implicarfa
conceder una ventaja indebicla y restringir la eapaciclad de otros agentes econémieos para deseribir sus
propios eventos o servieios similares relacionados eon la gestién de personas en Paragtray, Por lo tanto, la

designacién, al earecer de fuerza distintiva intrfnseca, debe permaneeer aeeesible a todos los que
coReLrrren al mercaclo, a fin de poder operar y competir liLrremente,

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

solieitud pueda prosperar en registro, pues, como meneionamos previamente, se halla inserta dentl"o ele la

prohibicién estableeida en el art, 2u ine , e) de la tey N' 1294198 de Mare as,

Que, en base a las eonsideraciones de heeho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilirlad de la solieitud de registro, ésta Direeeién arritra a la conelusión de que no es viable su

registro en esas eondieiones, por tanto, corresponde eonfirmar la Resslueién reeurrida, ========="..

Art.le

Art,2e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolueión No 607 de feeha 0l de marzo de 2017, dietada por la
Direeeión de Mareas,

DISPONER el archivo de la solicitrrd de registro de la marca'CUMBRE PARAGUAYA

DE GESTION DE PERSONAS', clase 38, Acta N' 51290/2015, sr¡licitada a nonrbre de

Art.3s NOTTFfQUE§E.===-,"-..".

RUNA PARAGUAY S.R,L,- = =.. = -...
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Resorución*'0 296
POR I-A CUAL SE DECI..ARA OPERADA I.A. CADUCIDAD DE IA. INSTANCIA EN EL E)(PEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA N,fARCA "I A CASA DEL PERFI.JME Y ETIQUEIA",
DpEDIENTE L'SZ3aO,SOLICITADA POR IEAN CI-AUDE MEI.--------

Asunción, 29 lvlAY 2026

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolución Nro. 1960 de fecha l1 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;- - -- - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 3l de ochrhre de 2018 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1960 de fecha 11 de octubre de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

agrauios el apelante. Noüfrquese por cédula. "en fecha 5 de marzo de 2019.

Que, en fecha 15 de marzo de 2019 se presenta el escrito de " Darme por notifrcado y Expresar
Agravio{ corriendose traslado en fecha 3 de junio de 2019, noüficando al solicitante en fecha 2l de julio de

2020.-------

Que, en fecha 2l de mayo de2O26 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Reüsión de Trámites.

CONSIDERANDO:

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

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las r¿rzones o moüvos

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

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la última actuación ha sido la noüficación de la

providenci a " Córrase trasladd' en fecha 2klgiuliqds-Z020

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la

fecha de la emisión de la providencia que autoriza a contestar expresa agravios en fecha 3 de junio de 2019,

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

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

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

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

RESUELVE
ArL Ie DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca I-A,CASADELPERRJMEYETIQUE"TA, Expediente
Ns 1552320, clase 3, solicitada por JEAN CLAUDE MEI.----

orn gcclóx rucrotrlr- oE

ORDENAR el archivo de la solicitud de registroArL 2e

ArL 3e

YETIQUEIA, Expediente Ne 1552320, clase 3, sfl
NOTFÍQUESE por cédula. -ii¡
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Resorución-' 0 il 97
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2,654 DEFEEHA 25 DE AGOSTO DE 2OI7 DICTADA POR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA "DESTINO
TRAVEL", CLASE 39, EXPEDIENTE N'26670/201ó, SOLICITADA pOR HUGO RAFAEL ROJA§ FERNANDEZ, -

As,neién, 29 l,lAY 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante eonveneional de HUGO RAFAET
ROJAS FERNAI{DEZ.. en contra de la Resolucién N" 2654 de feeha 25 de agosto de 2017, dictada por la

Direccién de Marcas, yi ----===-=-==

RE S U LTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2018 se presenta el representante eonveneional de HUGO MFAEL
ROIAS FERNA¡.¡DEZ, e interpoRe reeurso de apelaeién en eontra de la Resolueión Nu 2654 de fecha 25 de
agosto cle 2017, dictada por la Direeeién de Marcas,-

Que. en feeha 26 de marzo de 2018 fue dietada la provideneia que eoneedié el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, el representante convencional de HUGO RAFAEL ROIAS FERNA¡.¡DEZ. expresa agravios en
fecha 30 de mayo de 2018, Por provideneia de feeha 23 de julio de 2018 esta Direccién llama a Autos para
Resolver,---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién reeurrida eonsidera: '(,,,)Qrrc la soliciturl de registro de la marea "DESTINO
TRAVEL' ha sido presentada para ampat'ar los servleios de la clase 39. Que habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la eitada marca, ésta Direceión considera que la misma ineurre en las proltibieiones de
la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que na pueden eonstituir mareas: "Art, 2 Ine, e) ,,, los que eansistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérieo o designaeión del produeto o servieio de que se trate,
o que pueda servir eomereia para ealifrcar o clescribit'alguna earaeterfstiea del produeto o servieio,",, En
conseeueneia no ha lugar a lo solicitado(,,,)", ==--====

Que, entre otros argumeRters, se agravia el apelante y manifiesta: "(,,)Que, teniendo en euenta la
resolueión dictada por la Direeeién de Asuntas Marearios, solieitamos se tenga en euenta la madifieaeión
de la denominación de la marea solieitada a: "DESTINO TRAVEL, na reivindieanda el uso de la palabra
TRAVEL. Que, mi mandante ya posee registras de marea de la denaminación DESflNA en las elase gg y 43,

por lo que corcesponde se le otorgue el registro cle mareas(,,.)" --="--.,

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

Que, la jurisprudencia y doetrina más destaeada sertrre la materia que nos eoRvoca, afirman que una
clenominación posee el carácte¡: de genérica, respeeto de un produeto o servieio, cuando la misma
constituye la denominación con la que neeesaria y eorrientemente se designa al género al que ese

producto o servieio perteneee. Dicho earáeter debe desprenderse del signifieado que posee para los
consumidores eR el lenguaje eorriente, En ese sentido, a fs. 01 de autos se apreeia que la solieituel de
registro de la marea "DESTINO TRA\trL'" fue presentada para euhrrir los servieios de la elAse-]g-del
nomenelador internacional, espeeffreamente: "Seruieios prategidos en la elase 39: de-la elasifreaeión
internacional de niza déeima edición, tales eomo; exelusivantente visitas turfstieas, trartryg.gde vialeros,
orgartizac'ión de viajes, exeusianes en materia ele transportel, reserva de plaza de viaje, s'ervrelos&,agqrjlq
de turismo, reservas para los viajes, aeompañamienf¿rs de viajeras, los servieios .que
informaciones referen fes a los via¡es o los transporfes c/e mercancfas por intermediario's,
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Resorución-'X2 I7
poR tA cuAt sE REVocA tA RESotueróN N' zó54 DE FEcHA zs ba ecosro DE 2ol7 DIcTADA poR LA,

DIREccIéN DE MARcAS EN Et EXPEDIENTE DE SoIICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA,DEST-INo
TRAVET', etASE 39, EXPEDIENTE N" 26670/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNA¡.IDEZ. -
reletivas a las tarifas, los horarios y los ntedios de trans¡trtrfes, distr¡buei(tn de mensajes, servicios de €arceo,

scrvieios de logfstieas, alquiler de plazas de estac'ionamicntos, almaeenantientos mereancfas, una empresa

dedieada al transporte de pasajero y/o earga y negae'ir.ts derivadas, en tercitorio neeionel o extranjeras,

ageneias de turismo y todas las aetividacles relaeionadas a esfa, servicios de autabuses, organizaeión de
cxcurslones, transportes dc pasajeros, reseNa en el transporte, reserva de viajes a traves de oticinas de
turismo, Scrvieios de gufas de turisnto, Servicios de operaelores de turismo, Servicios de reservas para viajes

de turismo"

Que, a los efeetos de determinar si la solicitud de registro de marce 'DESTINO TRAVEL' resulta

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

eonstituye la designaeión usr¡al de los servicios que solieita, En ese sentido, teRemos que la denominacién

'DESTINO TRAVET' no eonstituye el nornbre habitual eon el que sc designa a los servieios pedidos de la

elase 39 del nomenelador internaeisnal,

Que, esta Diree eión entiende que la solie itud de registro "DESTINo TRAVET' representa una e reacién

lingüfstiea distintiva, Esta singularidad ernene de la artieulaeión de los elementos visuales, fonétiess e
ideológicos que traseienden su signifiearJo individual para adquirir una identidad marearia robusta y
rlifbreneiadora, :=". =".

Que, esta cornbinaeión estratég¡ea de ténnino posibilita un posieionamiento efeetivo de la marea en

el mereado, En virtud de ello, se puede añrnrar que la Rlarea es evscativa, ya que no satisface los requisitos

doetrinales para ser e lasifieada e orno genérica o rlese riptiva,-----""-"----

Que, al rcspeeto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca

evoeativa, dieiends: "Le marea evoeativa es aquella e¡ue da al eonsumidor una idea elara sobre alguna

propiedad o earaeterfstiea del produeto o servieio que va a distinguir, o eun de la aetividad que desarrolla
su titular,,,/,,, Las mareas evocativas son eonsideradas por los tribunales como mareas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmaeión es que e ualquier persona tiene el dereeha de evocar en s¿rs marcas las

propiedades o eereetct'fstieas de los productos o senieios que va a distinguit'con ellas. Esto haee que el
t¡tular de una merca evaeativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mi sma s prop i edad es o cara eterf sti ea s, "- - - - - = -

Que, la Resolución reeurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la tey. Alrespccto,lo que

elicho ineiso impide rcspeeto de las rnareas, es qu€¡ éstas pretendan monopolizar la forrna direeta,

insoslayable, de que el eomereiantc o fabricante clebe valerse para difundir la naturaleza básiea, o las

earaeterlstieas, espeeifieaeiones téenieas prineipales de su servicio, obligárrdolo a reeurrir a eircunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentrds, la st¡lieitud de auters es uRa marca, que no haee referc.ncia a la

naturalcza básiea o espeeificaciones téenicas principales de sus servicir.¡s, es eminentemente evereativa,

dotado de eierta personalidad que permite distinguirla de r¡tras e identrficar un servieio, lfnea de servicios o

el eonjunto de servieios (o produetos) que provienen de una misnra empresa,

Que, en base a las eonsideraeiones de hecho y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el

las earaetedstieas neeesarias para prosperar en registro; por eonsiguiente, y

dentro de las prohibieiones de la tey N" 1294198 de Mareas, eorresponde

exarnen de registrabilidad de la solieitud de registrol ésta Dirección cernsirlera que es uR

li ¿:
ll1r
tr.,
\'.'.

'§
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Resorueién-'-&2 I 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIéN N' 2654 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR tA
DIRECCIéN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGI§TRO DE tA MARCA'DESTINO
TRAVEL',, CLASE 39, EXPEDIENTE N',26670/2016, SOUCITADA pOR HUGO RAFAET ROIAS FERNANDEZ, :

Art,le

POR TANTO,
LADIRECTORA GENERAT INTERINA DE TAPROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

REVOCAR la Resolucién N' 2é54 de feeha 25 de agosto rJe 2017 dietada por la Direeeión de
Marcas,

tut.2e ORDENAR la proseeucién de los trámites de la solieitud de registro de la marea "DESTINO
TRA\IEL", elase 39, Acta Nn 2667012016, solieitada a nombre de-HpGO RAFAEL ROIA§

Art.3e NOTIFÍQUESE,----"--"-"

- ii{i;:i
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Resorución*'0 29 8
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIéN N" 2398 DE 04 AGCISTO DE ZOIT DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA'DESTINO
TBAVEL',, CLASE 43, EXPEDIENTE N'26676/2016, SOUCITADA pOR HUGO RAFAET ROIAS FERNANDEZ,

Asuncién, 29 UAY 2020

MSTOI El reeurso de apelaeión interpuesto por el representante esnveneional de HUGO RAFAET
ROIAS FERNAI{DEZ.. en eontra de la Resolueión N' 2398 de 04 agosto de 2017, dietada por la Direceión de
Marcas, y; --"=---"""-=

RE S U LTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2018 se presenta el representante eonveneional ele HUGO RAFAEL
ROIAS FERNAI{DEZ, e interpoRe reeurso de apelaeión en contra de la Resolución Nu 2398 de 04 agosto de
2017, dietada por la Direceión de Mareas,

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 fue dietada la provideneia que coneedió el recurso de apelacién
interpuesto

Que, el representante conveneional de HUGO RráüiAEL RO]AS FERNAI.IDEZ, expresa agravios en
feeha 30 de mayo de 2018, Por provideneia de feeha 23 de julio de 20lE esta Direeeión llama Autos para
Resolver,--"

CONSIDERANDO:

Que, [a Resoh¡ción reeurrida eonsidera: "(,)Que la solieitucl rle registro de la marea 'DESTINO
TRAVEL" ha sido presentada para amparar los senieios de la clase 4i, Que habiéndose reailzada el examen
de registrabilidad de la eitada mer€a, ésta Direeeión eonsidere qlte la misma ineurre en las prohibieiones de
la Ley 1294/98 de Mareas, que dispone que no pueden eonstituir mareas: "Art, 2 Ine , e) ,,, los que eonsistan
enteramente en Ltn signo que sea el nombre genérieo o designaeión del produeto o servieio de que se trate,
o que pueda servir ectmereio para ealifiear s describir alguna caraeterfstiea del produeto o servieio,",, En
eonsecueneia no ha lugar a lo solieitado(,.,)", ----"---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(.')Que, teniendo en euenta la
resolución dictada par la Dirección de Asuntos Marearias, salieitamos se tenga en euenta la madifieaeión
de la denominación de la marca solicitada a: "DESTINO TRAVEL, no reivindieando el uso de la palabra
TRAVEL. Que, mi mandante ya posee registros de marea de la denominación DESTINO en las elase 39 y 43,

por lo qae corresponde se le otorgue el registra de mareas(,,,)" 
-=="====

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver ssbre la proeedeneia o no del rceLlrso
interpuesto

Que, a los eFeetos de determinar si la solieritud de registro de marea 'DESTINO TRAVEI" resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominaeión
eonstituye la designaeión usual de los servicios que solicita, En ese sentido, tenemos que la denominaeión
'DESTINO TRAVET' no eonstituye elnombre habitualeon elque se designa a los servieios de la elase 43 del
nomenelador internaeional. En ese sentido, a fs, 01 de autos se apreeia que la sslieitud de registro de la
marca 'DESTINO TRAVEL' fue presentada para cubrir servieios de la gl¿se-43 del nomenelador
internacional, que textualmente describe: "servicias protegidos en la clage,!3 de la
internacional de niza décima edieión, tales eomo; exclusivamente: servicios de:,a§&,
reserva de alojamiento de hoteles, servicios de viajes para reserua atu¡a4$iti4iil
viajes que efectúan reserves de hoteles, seryicios de reserva de alojaqfl.erff@,1- I,i;r l:í..,:,

i 'r i-,

:'.}lircción Ccnrnl dt Pr

Ie ilná
lndu¡triel

l¡teltctualDirtcción Nacional de IroPit
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Resorución*'§2 9 I
POR tA CUAL SE REIIOCA I.A RESOLUCIÓN N' 2398 DE ¡O f.C6STO DE 2OI7 DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE N4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A NIARCA'DESTINO
TRAVEL', eláSE 43, EXPEDIENTE N'266761201ó, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROIAS FERNAI.IDEZ.

ageneias de viajes, servieios de reserua de rc'staurantes prestados por ageneias de viajes, servicios de

ageneias de turismo para la reserva de alojantiento. »--------------

Que, a los ef'eetos de determinar si la sslieitud de registro de marea "DESTINO TRAVEL" resulta

genériea para los servieios que pretende am¡rarar, debemos pregLrntarnss si dicha denominacién

eonstituye la designaeién usual de los servicios que solieita, En ese se,ntido, tenemos que la denominaeión
"DESTINO TRAVET' no eonstituye el nombre hatritr.ral eon el qlle se deslgna a los servieios pedidos de la

elase 43 del nomene lador internaeional,

Que, esta Direeeión entiendc que la solie rtuel de registro 'DESTINO TRAVET' representa una creación

lingülstiea distintiva, Esta singularidad emana de la artieulaeión de los elementos visuales, fonétieos e

ideolégieos que trascienden su signifieado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadore, -=--"--

Que, esta eornbinacién estratégiea de término posibilita un posieionamiento efectivo de la marca en

el rnercado. En virttrd de ello, se puede añrmar que la marca es evscativa, ya que no satislace los requisitos
cloetrinales pera scr clasifieada eorno genérica o descriptiva.-------------

Que, al respecto, el Dr, Jorge Otamendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca

evoeativa, dieiendo: "La maree evoeativa es aquella que da al eonsumidor una idea clara sobre alguna

propiedad o eeraeterfstiea del produeto o servieio que va a distinguit', o aan de la aetividad que desarrolla
stt t¡tular,,,/,,, Las mareas evocativas son eonsideradas por los tribunales como mareas débiles, El argumento
en el que sc basa csta aiirmaeión es que eualquier persona tiene el deree ho de evoear en sus marcas las

propiedades o ceraetcrfstieas de lss produetos et servicios que va a distinguir con ellas, Esto haee que el
titular de una meraa evoeat¡va deba aeeptar, o na pueda impedir, quc offas marcas evoqucn ta¡nbién las

m i sm as prapi edadc s o ea ra etcrf sti e a s, " = " - = - = =

Que, la Resolueión reeurrida se funda en lo preee.ptuado en el inerso e) de la tey, Alrespecto,lo que

dieho ineiso impide rcspeeto de las mareas, cs quc éstas prctendan monopolizar la forma directa,

insoslayable, de que el cermereiante o fabrieante, debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

earaeterfstieas, espeeifieaeiones téenie as prinelpales de su servieio, obligándolo a reeurrir a eireunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solieitud de autos es una marce, que no hace referencia a la

Raturalcze básiea o espeerfieaeiones téenicas principales de sus servicios, es eminentcmeRte evocativo,

dotado de eierta personalidad que permite distinguirla de otras e iclentifiear un servicio, línea de servicios o

el eonjurnto de servieios (o produetos) que provienen de una misma empresa,

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

exemeR de registrabilidad de la solieitud de registrot ésta Direccién eonsidera que es un si

las earaetedstieas neeesarias para prospcrar cR registro; por eonsiguiente,

nefal lntellili
Propiedad Industrr

Propiedad Inlclcct.

dentro de las prohibieiones de la tey Nu 1294l9E de Mareas, corresponde
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poR LA cuAL sE REVocA LA ngsor,ucróN N" 2398 DE 04 Áeosro DE zolT DIcTADA poR LA
pnpccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE RncrsrRo DE tA MARcA'DESTTNo
TRAVEL',, CLASE 43, EXPEDIENTE N' 26676/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROIA§ FERNANDEZ,

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RES UELVE

REVOCAR la Resolucién N'239E de feeha 04 de agosto de 2017 dictada por la Direce ión de

Mareas,

Art.2e ORDENAR la proseeución de los trámites de la solieitud de registro de la marca'DESTINO
TRA\/EL", clase 43, Aeta Nn 2667612016, solieitada a nombre de HUGO RAFAET ROIAS

Art.3c NOTIFIQUESE,-----------
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Resorución.'-02 I I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 712 DE FECHA T¿iB DICIEMBRE DE 2O2O DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA N{ARCA 'GRAMOSAM', CIá,SE 05, EXPEDTENTE N' 59158/2016 A NOMBRE DE
COOPERATryA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SA]VIA IvI{RIA LMITADA.

Asunción,29 |r,|AY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma
Syngenta Limited en contra de la Resolución N" 712 de fecha 14 de diciembre de 2020, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de Syngenta Limited,
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 712 de fecha 14 de diciembre de 2020,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -

Que, en fecha 20 de mayo de 2022, el representante convencional de Syngenta Limited expresó
agravios; en fecha 02 de junio de 2022 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el
traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022, esla Dirección dictó la proüdencia que declara la rebeldÍa al
representante convencional de COOPERAITVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANIA I{ARIA
LMIIADA por no contestar el traslado de los agravios, da por decaÍdo el derecho que ha dejado de usar y
llama a Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas
"GRAMOSAM" vs. "GRAMOCIL" en conjunto y sucesivamente se puede apreciar que si bien las marcas en
pugna comparten la raíz "GRAMO", esta circunstancia no debe tomarse aisladamente sino en conjunto,
debido a que ambas denominaciones poseen otros elementos uisuales, fonéticos e ideológicos que las
distinguen. Además es relevante mencionar que ensten numerosas marcas registradas en la misma clase
que llevan inserta la raiz "GRAMO" en su denominación y con las cuales coexiste pacificamente la
oponente. Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna se puede notar gue sus desinencias son
totalmente disímiles (GRAMO-SAM vs. GRAMOCIL), al pronunciar ambas denominaciones una seguida de
la otra se aprecian las diferencias fonéücas y que no dejan la misma impresión(...)" --------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Analizando las marcas en

conflicto podemos observar que son sus raíces la parte principal de la marca, y las desinencias las partes
frnales de las mismas. Lo que llama la atención del público consumidor son las raÍces de las marcas, y es a
través de ellas que se imprime el recuerdo de ellas, no de las desinencias .../... Realizando un verdadero
análisis de las denominaciones enfrentadas, tenemos lo siguiente: GRAMOSAM - MARCA SOLICITADA.
GRAMOC I L - MARCAOPONENTE. CON ELLO SE DEMUESTRADOS COSAS:1,- IDÉNTICANEÍZ: Se emitió
una Resolución a la ligera, sin tomarse la molestia de analizar siquiera las marcas en litigio.2.- IDÉNTICA
CANTIDAD DE LETRAS QUE FORMAN LA DESINENCIA.3. IDÉNTICA CANTIDAD DE CONSONANTES Y DE
VOCAL QUE FORMAN LA DESINENCIA (S-A.M / C-LL). 4.- AL REALIZAR LA COMPARACIÓN DE LAS
MARCAS, EL AQUO INSERTO UN GUIÓN ENTRE LA RA.Z GRAMO (GUIÓN -)

])MPARACIÓN, LO CUAL NO ES REAL NI CORRECTO .../... como puede
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A. RESOLUCIÓN N' 7I2 DEECCUN T+ PP DICIEMBRE DE 2O2O DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I.A MARCA 'GRAMOSAM", CIáSE 05, EXPEDIENTE N' 59158/2016 A NOMBRE DE
COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROTNDUSTRIAL SAIVIA I\4ARIA LIMMADA.

que la similitud, NO es inexistente, entre Ia denominación solicitada "GRAMOSAM" y el registro oponente
"GRAMOCIL". La supuesta e inexistente similitud proviene por haber el A-quo hecho caso omiso a las

instrumentales aportadas por mi representada, y por el parcialismo manifiesto de la misma( .)" -- -"-- - -

Que, Ia parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declaró en rebeldÍa, se

dió por decaÍdo que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver. --------

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

interpuesto por la firma Syngenta Limited, y la consecuente coexistencia o no de las marcas "GRAMOSAM"

(solicitada en clase 05) y la marca "GRAMOCIL" (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 'GRAMOSAM" en la clase 05, con la

marca de la oponente "GRAMOCIL" registrada en la clase 05. --------

GRAMOSAM

GRAT{OCIL

(marca solicitada)

(marca oponente)

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

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

impresión 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 permiümos transcribir a

continuación ",.8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes

separadas en fotma arbiraria (717¡.''-'----

Que, analizando el campo ortográfico y fonéüco de la solicitante "GRAMOSAM" y la marca oponente

"GRAMOCIL", por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros

componentes que permiten diferenciarlas claramente. -------

Que, antes de ahondar en el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en cuestión, esta Dirección

General considera importante mencionar la coexistencia previa en el nomenclador soli

con la raíz "GRAMO - GRAM" que se encuentran operando pacíficamente en el m

vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares.en la

marcas

tido,

rDerecho de Marcas. forge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ¡.ÑO: ZOOg

Dirrcrió¡ l,i¡cio¡¡l de irrrpiedad Intelcctutl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I¿, RESOLUCIÓN N" TI2DEFECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2O2O DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'GRAMOSAM", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 59158/2016 A NOMBRE DE
COOPERAIIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SAMA l'v&{RIA LIMIIADA.

utilizan la raiz mencionada como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema
informático de Ia Insütución, también se encuentran registradas las marcas: GRAMISOL, Registro No.
634418, HEISECKE Y CIA S.A.C.I.; GRAMOVET, Registro No. 479425, Gramon Paraguay S.a.c.i.f.i.a;
GRAMOXACIN, Registro No. 4843OO, Gramon Paraguay S.a.c.i.f.i.a.; GRAMOXILINA" Registro No. 46575I,
Roemmers S.a.c.i.; GRAMON, Registro No. 571541, Gramon Paraguay S.A.C.I.EI.A.; extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otras marcas registradas con que utilizan laraiz "GRAM - GRAMO" en Ia
clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: ¿cómo la marca oponente puede
coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejaruas y no puede hacerlo con la
presente solicitud de registro de marca?.

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de Ia marca oponente diciendo: "lJn 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 la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.

Que, esta dependencia administrativa, al analizar las denominaciones marcarias en pugna, considera
que la coincidencia visual y fonética se limita al prefijo "GRAMOU (GRAMO-CIL vs. GRAMO-SAM). El hecho
de que ya existan en el mercado otras marcas coexistiendo pacíficamente con esta misma raÍz demuestra
inequÍvocamente que "GRAMO" es un elemento de uso comrin en la clase solicitada. Cuando los signos
comparados comparten un elemento de uso común, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse
en el impacto que tienen los componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparación recae en las
sÍlabas finales "CIL" frente a .SAM". Estas terminaciones son radicalmente disüntas en el plano ortográfico y
visual (letras C-l-L frente a S-A-M) y en el plano fonético (sonidos completamente diferentes aI

pronunciarse). -------

Profundizando en el análisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada "GRAMOSAM"
finaliza en "SAM", la marca de la oponente "GRAMOCIL" finaliza en "CIL". Estas variaciones en el sonido
final generan una secuencia rítmica distinta al pronunciarlas.

En tal sentido, lorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo disünüvo." 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 "GRAMOCIL" 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 otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY" , aprobadas por
Resolución n." 25912025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominaüvas se

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominaüvos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que ey¡ste-oiqtlitua
sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos

a Cenci2 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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suficientemente cercano para que no se puedan disünguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresión fonéüca general de un signo denominativo sori sus letras y silabas y su orden ,v

acenttrución ,particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas comunes y su

combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente

dife re nte s : Si gno ante ri or C LE N O SAN S i gno p o ste ri o r ALE O SAN t (... )'. -' -' -

Por lo expuesto, resulta plenamente üable una eventual coexistencia pacÍfica entre la marca

solicitada "GRAMOSAM" en la clase O5 y la marca oponente "GRAMOCIL" registrada en Ia 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

PORTAI.ITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL ls CONFIRMAR la Resolución N' 712 de fecha 14 de diciembre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e

Cooperativa de Producción Agroindustrial

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula. --------.7

Qle,

r Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 . Disponible en:

httos://u.*rv.dinapi.gov.py¡oortal¡v-3/orooiedad-industriali marcasi dircctrices

ORDENAR la prosecución de los trámites
"GRAMOSAM", clase 05, Expediente No

de la solicitud de registro de la marca

5915812016, solicitada a nombre de
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POR LA CUAI SE REVOCA LA RESOtUetÓN N' 2744 DE FECHA 12 DE IULIO DE ZO17 DICTADA pOR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE NÉCISTNO DE LA MAREA'CEDM
CENTRO DE ESTUDIO§ DE DERECHO MEREANRT', CLASE 35, EXPEDIENTE N" 82140/2016, §OTICITADA
POR CBNTRO DE E§TUDIO§ DE DERECHO MERCAT.ITIT -,."--,,."

Asunción, 29 fiilAy 1016

VISTO: El recr¡rso de apelacién interpr-resto por el representarrte e onveneional de CenBo de Estudios
de Derecho Mercantil en contra de la Resolucién N'2244 ele feeha l2 de julio de 2017, dietada por la
Direecién de Mare as, yi ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2017 se presenta el representante eonvencional de Cenffo de
Estudios de Dereeho Mercantil, e interpone reeurso de apelaeión en eontra de la Resolueión N'2244 de

feeha l2 de julio de 2017, dictada perr la Direeeién de Marcas,

Que, en feeha 29 de setiemtlre de 2017 fue dietada la providencia que eoncedié el reeurso de

apelación interpuesto

Que, el representante eonveneional de eentso de Eefudioe de Dereeho MercanüI, expresa agravÍos

en fee ha 02 de marzo eie 2018, Por provideneia de feeha 05 de noviembre de 2018 esta Direeeión llama a

Autos para Resolver, ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueión recurrida eonsidera: "(,,)Que la srslieitud de registro de la marea'ZEDM ?ENTRO
DE ESTUDIOS DÉ DERECHO MERCANT|L" ha siclo presentada para amparar las servieios de la elase V5, Que
habiéndose realizeda el examen de registrabilidad de la eitada marea, ésta Direeeión eonsidera que la
misma incume en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, r¡ue dispane que na pueden eonstituir
marcas: "Art. 2 Ine, e) ,,, los que eonsistan enterantente en un signa que sea el nombre genérieo o
designaeión del produeto o servieio de que se trate, a que pueda servir en el eomereio para ealifrear o
deseribir alguna earacterfstica del produeto o servicio,", . En eonseeueneia no ha lugar a la solieitado(,,,)",

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y maniflestat "(,,,) existen registros anteriores er¡n

expresiones similares que peffeneeen a otros solieitantes, sin embargo, esfos no ineurcen en alguna
prohibición de la Le¡, de Marcas, a tín de puntualizar lo manil:estada dejo expresa eanstaneia de que las

siguientes denaminaeiones san marcas registradas vigentes tal coma se podrá abservar en los medios
informátieos de la institución que representa ,,,/,,, Es neeesario destaear que, en Dereehs Mareario, la
denominaeión seilieitada debe ser examinada en su conjunto y no de manera aisla«la en lo que eoneierne a

los elentenfos gue componen la misma, Dieho esto, es evidente que la denominaeión solieitada eomo
marca por mi prineipal 2EDM eENTRo DE ESTaDI1S DE DERECH1 MERCANTIL, en su eonjuntet na
podrá ser jamás csnsiderada eomo genériea y/o deseriptiva (,,,)" :"-=-=

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

Que, la jurisprudencia y doetrina más destaeada serbre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genériea, respecto de un produeto o seryieio, euando la misma

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

producto r: servieio perteneee, Dieho caráeter debe desprenderse del signifl para los

consumidorcs en el lenguaje eeirriente, En ese sentido, a fs, 01 de autos se

Genrral tll Propiedad Indusrrial

Nacioaal de Propfudad Intrlecrual

registro de la marca "CEDM CENTRO DE ESTADIAS DE DERECHO MERe,
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poR LA euAt sE RHloeA L¿, REsoLUcróN N' zz44 DIFECHA íá Br IULro DE 2ol7 DTcTADA poR r-A.
p¡npeetóN DE tvtAReAs EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE nÉctsrno DE LA IvrARcA'cEDM
EENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCA}ITIL', CI.ASE 35, EXPEDIENTE N'82I4OI2OL6, SOLICITADA
POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL -.........
eubrir ¡C¡VjClf¡s de la Clase-!5 del nornenelador lnternacional, que textualmente describe: "servicios
e'omprendidos en la elase 35, especffieamente la gestión ,1e negocios conterciales y trabajos de oficina ".-----

Que, a los efeetos de determinar si la solieitud de registro de marca "CEDM CENTRO DE ESTUDIOS

DE DERECHO MERCAIITIL' resulta genériea para los servieios que pretende amparar, debemos

prcguntarnss si dieha denominaeión esnstituye la designación usual cle los servicios que solicita. En ese

sentido, tcRernos que la denominaeién "CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCAIITIL" no
eonstituyc el nombre habitual eon el que se designa a los servieios pedidos de la clase 35 del nomenclador
internacional.=--= ========

Que, esta Direceién entiende que la solieitud de registro 'CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE

DERECHO MERCA¡{TII" reprcsenta una ereaeión lingüfstiea distintiva, Esta singularidad emana de la
artieulaeión de los elementos visuales, fonétiess e idc"ológieos que traseienden su significads individual
para adquirir una identidad rnarcaria rsbusta y dit'ereneiadora, :=="-

Que, esta eornbinaeión estratégica de térrnino posibilita un posieionamiento efeetivo de la marca en

el rnercado, En virtud de ello, se puede aflrnrar que la maree es evoeativa, ya quc no satisfaee los requisitos
doctrinale,s pera scr elasifieada eorno genérrca o descriptiva.---"----.----

Que, al rcspeeto, el Dr, Jorge Otamendi, en su e¡bra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca

evocativa, diciendo: "La marea evoeativa es aquella e¡ue da al consunidor wa idea clara sobre alguna

propieelad o earaeterfstica del produeto o servieict qLte va a distinguit', o aut't de la aetividad que desarrolla
su titular,,,/,,, Las ntareas evocativas son eo¡tsideradas por los tribunales camo marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que eualquier persona tiene el dereeho ele evercar en sus marcas las

propiedades o earaeterlsficas de los produc'tos o servieios que va a distinguir eon e,llas, Esto hace que el
titular de una marca evoeativa deba aeeptar, o no pueda impedir, que atras mareas evoquen también las

n i s m a s p ra p i e d ade s o e a ra e' te rf str'eas, "= = = = - = -

Que, adielonalmente, otro cnterio a ser analizado a la hora de deterrninar la posible, coneesién es si

existe coexisteneia prcvia en el nsrnenclador solicrtado, Al respeeto, venlos que existen oüas marcas

reglsEedes eR cleac 35 que tamblén utilizan derrorninaeione.s sirnilares e la sslieitada en autss. En ese

sentido, según la búsqueda realizada en el sistenra inf'orrnátier¡ rle [a lnstitución, tanrbién se eReueRtraR

rcgistradas las mareas: CENIRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (CEPEP), Registro No. 510813;

eEE CENIRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS - UIP, Regisrro No, 616264; eE] CENTRO DE ESTUDIOS

IUDICIAIE§ , Registro No, 546003; CENTRO DE ESTUDIOS RESPIRAIORIOS CER, Registro No, 481026t

CEDT CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO, Registro Ner, 489472; extremo que demuestra la

eoexistencia de denominaeiones sirnilares a la solieitarla en autos, a nornbrc de diferentes titulares y en la
mrsma clase. por ende, esta Direeeiórr no eneuentra fundamentos legales que inrpidan que la solieitud de

registro aetual pueda prospcrar en registro,

Que, la Resslueión ree urrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respe,eto, lo que

dieho inciso impide respeeto de las rnarcas, es quc éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el eomereiante s fabricarrte elebe valerse para ditundir la naturaleza básiea, o las

caracterlsticas, espeeifieaeiones técnieas prineipales de su servicio, obligándolo a reeurrir a circunloquios
para lograr: aquella finalidad, En ese sentido, la soliciturl de autos es una rnerea, quc no haee reFereneia a la

naturaleza básica o espeeifieaeiones técnieas prinerpales de sus servicios, es ernin'enf-ern¡r¡f¿: sry

dotado de eierta persenalidad que perrnite distinguirla de otras e identifie ar gsgrvicig, Ilri& ae

el eonjunto de servieios (o produetos) que provrenen cle una nrisma empres{,r=',,1'-=,.: :,ri¡i,,Ha;
i¡l
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POR LA CUAL SE R$lOeA tA RESOtUetÓN N', 2244 DE FECHA i2 pC FUO DE 2017 DICTADA pOR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE NCCISTRO DE tA il,IARCA'CEDM
CENTRO DE E§TUDIOS DE DEREEHO MEREANTIT" CTASE 35, BXPEDIENTE N'82140/201ó, SOTICITADA
POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCAf.¡TII ---'------

Que, en base a las e:onsideraeieiRes de hecho y de derechn expuestas, habiéndose realizado el

examen cJe registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccién ec¡nsidera que es Lrn signn gue posee

las caracterÍstieas necesarias para su registro; por eonsigrriente, y al no eneontrarse inserta dentro de las

prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Mare as, e orresponde revoear la Resolue ión ree urrida

Art.ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolueién Nu 2244 de fecha l2 rle julio ete 2017 dietada por la Direeeién de

Mareas,

ñt,24 ORDENAR la proseeución de los trámites de la solieitud
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIT',
solie itada a nermbre de Centro de Esh¡dios de Dereeho

Art.3E NOTIFÍQUESE,

de registro de la marea..CEDM

elase 35, Aeta Nu 9?l49,,¿Arc,

lndustrial

I ntele ctu a I
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOTUCIéN N' 2246 n}reCrie iZ nelUltO DE 2017 DICTADA pOR tA
ONTCCIéN DE MAREAS EN Et EXPEDIENTE DE SOIICITUD np ruíclsrno DE tA MARCA ,CEDP

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO', ELASE 35, EXPEDIENTE N' E2I47IZOI6, SOTICITADA POR
CENTRO DE ESTUDIOS DE DEREEHO PRTVADO.

Asunción, 2 U !l'rr '"-

VISTO: El reeurso de apelación interpuesto por el representante eonveneional de Cenbo De EEh¡dloE
De Derecho Privado en eontra ele la Resolueión Nu 2246 de Fecha 12 de julio de 2017, dictada por la

Direeeión de Marcas, y; '-'--"-=,--=

RES U LTA;

Que, en feeha ll de septiembre de 2017 se presenta el representante eonveneional de CenEo De
Eshrdioc De Derecho Privado, e interpone recurso de apelaeión en contra de la Resolución N' 2246 de
feeha l2 de julio de 2017, dietada por la Direeeién de Marcas,

Que, en fecha 29 de setiembre de 2017 fue dietada la provideneia que eoneedió el recurso de

Que, el representante conveneional de Centro De Esh¡dios De Dereeho Pr{vado cxpresa agravios en
fecha 02 de marzo de 2018, Por providencia de fecha 05 de noviembre de 2018 esta Dirección llama a Autos
para Resolver, ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución reeurrida eonsidera: "QQue la salieitud de registro de la marea'1EDP 3ENTRO
DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO' ha sido presentada para amparar los servieios de la elase 35, Que
habiéndose realizado el exanten de registrabilidad de la eitada marea, ésta Direeeión eonsidera que la
rnisma ineurre en las prohibicianes de la Ley 1294/98 de Mareas, que dispone que no pueden eonstituir
mareas: "Art, 2 Ine, e) ,,, los que eonst'stan enteramente en un signo que seá el notnbre genérieo o
designaeión del produeto o servieio de que se trate, o que pueda servir en cl eomereio para ealifiear o
deseribir alguna caraetetfstica del produeto o seryieio,", En eonseeueneia no ha lugar a lo solleitado(,,,)", :

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai '(,,,) No obstanfe, existen registras
anteriores can expresiones simiJares que pertenecen a afras salieitantes, sin embargo, estos no ineurren en
alguna prohibición de la Ley de Mareas, a tin de puntualizar lo manitbstado dejo expresa eonstaneia de que
las siguientes denaminaeiones san mar€as registradas vigentes tal eama se podrá absewar en los medios
infonnáticos de la Institueión ,,./,,, Es necesario destacar gue, en Dereeho Mareario, la denominaeién
solieitada delre ser examinada en su eonjunto y no rie manera aislaria en lo que e:oncierne a los elementos
que componen la misma, Diehs esto, es evidente que la denominaeión solicitada eomo marea por mi
principal CEDP 9ENTRO DE ESTaDI1S DE DEREZH1 PR|VAD2, en su eonjunto, no porlrá ser jamás
considerada eetmo genériea y/o deseriptiva(,,,)" *-----

Que, corresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del rceurso
interpuesto

Que, la jurisprudeneia y doetrina más destaeaela sobre la materia gue Ros eoRvoea, afirman gue una
denomitraeión posee el earáeter de genériea, respceto de un proelucto r: serryieio, euanrlo la misma
eonstituye la denominación con la que neeesaria y erorrientemente se designa
proclucto o servicio perteneee. Diehr¡ earácter debe desprenderse del signi
eonsumidorcs eR el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs, 0l de autos se ap

)J¡ir0
l]]¡il(

lolJrllfl

registro de la marca"CEDP eENTRCI DE ESTIJDIOS DE DEREZHO PRIVADO'fue

eIp':'Ti3'3qY
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poR LA cuAt sE REvoeA Iá RESotueróN N' 2246 DE FEcHA u DE IULIo DE 2ol7 DIcTADA poR tA
DlREcctóN DE NTARCAS EN EL EXpEDTENTE DE sotrerruD DE REGISTRo DE LA lüARcA "cEDp
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO', CLASE 35, EXPEDIENTE NO 8214712016, SOLICITADA POR
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO.

¡C¡Uf:¡¡¡.S-de la e lase 35 del nsrnene lador internae ional, que textualmente deseribe: uservicios

eomprendidos en la elase 35; especfficamente la gestión de negoeios eomerciales y trabajos de añcina'. -----

Que, a los efeetos de determinar si la sslieitud de registro de marca "CEDP CENTRO DE ESTUDIOS

DE DERECHO PRIVADO" resulte genériea para los servieios que pretende amparar, debemos prcguntarnos

si dieha denominaeión eonstituye la designaeién usual de los servicios quc solieita. En ese sentido,

tcRemos que la denominación "CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRR/ADO' no constituye el

nombre habitual con el quc se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del nomenclador internacional.

Que, esta Direeeión entiende que la solieitud de registro 'CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE

DERECHO PRMDO' rcprcsenta una ereaeién lingüfstiea distintiva, Esta singularidad emana de la

articulación de los elementos visuales, fsnéticos e ideológicos quc traseienden su signifieado individual
para adquirir una identidad mare aria robusta y difereneiadora, ---"-

Que, esta eombinaeión estratégiea de término posibilita un posicionamiento efeetivo de la marca en

el mereado, En virtud de ello, se puede aflrmar que la maree es evoeativa, ye que no satisfaee los requisitos

doetrinales pera scr elasifieada eomo genérica o deseriptiva,==-=""""="=.-

Que, al respeeto, el Dr, Jorge Otarnendi, cR su obra DERECHO DE MARCAS se reñere a la marca

evocativa, diciendo: "La maree evocativa es aquella que da al c'onsumidor una idea elara sobre alguna

propiedad o e:arae'terfstiea del producto o servieia que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
st¡ titular,,,/,,, l.as mareas evoeativas son eonsideradas por los tribunales colno mareas débiles. El argumento
en el que sc basa esta afirmaeión es que eualquier persana tiene el dere,e'lto de eve:car eR sus ¡narcas las

¡tropiedades o earaeterfstieas de los produefos r¡ servieros q¿re va a distinguir con e//as. .Esto hace que el
titular de una merce evoeativa deba aeeptar, o no pueda impedir, que otras matcas evaquen también las

mismas propiedades o earaeterfstieas,""----"-

Que, adielonalmente, otro eriterio a scr analizaelo a la hora de cleterminar la posible eoncesién es si

existe eoexisteneia previa en el nomenclador solieitado, Al respeeto, vemos que existen ofas marcas

regisEadaa cn elese 35 que también utilizan clenominaeiones sirnilercs a la solieitada en autos, En ese

sc,ntido, según la búsqueda realrzada en el siste,rna ulf'ornlático de la lnstitueión, también sc cneue.RtraR

registradas las mareas: CENTRO PARAGUAYO DE E§TUDIOS DE POBLACIéN (CEPEP), Registro No, 510813;

eEE CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS - UlP, Registro No, 6162é4t eBf CENTRO DE ESTUDIOS

,UDICIAIE§ , Registro No. 54ó003; CENTRO DE ESTUDIOS RESPRAIORIOS eER, Registro No, 481026;

CEDT CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO TRIBI TARIO, Registro No, 489472; extremo que demuestra la

cocxisteneia de denominaeisnes sirnilares a la sslicitada en autos, a nornbre ele dif'erentes titulares y en la
misma clase, por cnde, esta Direeeión no eneuentra fLnelamentos legales que impidan que la solieitud de

registro aetual pueda prosperar en registro,

Que, la Resolueión reetrrrida se funrla en lo preceptuado en el ineiso e) de la tey, Alrespeeto,lo que

dieho ineiso irnpide respceto de las mareas, es que éstas prc,tendan monopolizar la forrna dire.cta,

insoslayable, de qtre el er¡mereiante o t'abrieante debe valersc para difundir la naturaleza básica, o las

earaeterfstieas, espeeifieaeiones téenie as prineipales de su servieio, obligándolo a reeurrir a ei

para lograr aquella flnalidad. En ese sentido, la solieitud de autos es uRa nlarea, que no haee

naturaleza básiea o especifieaeiones téenieas prineipales de sus servieiers, es erpjgrtñterne

dotadr¡ de eierta personalidad que perrnite distinguirla de otras c identificar un sén*ieior llnpl
el eonjunto de servicios (o prod'uetos) que previÁen rle una misma empresa, rd;..* --t 

ffi'f i¡tc¡ina
:ri¿i Indurrrial

Dirtccióri Nacio¡¿i de I¡teleclual
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POR I.A CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' 2246DÉ, FECHA U DE IULIO DE 2017 DICTADA pOR tA
DIRECCIÓN DE T\4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE NECISIRO DE tA N4ARCA'CEDP
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO', CLA§E 35, EXPEDIENTE NO 82147121rc, SOTIEITADA POR
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO.

Que, en base a las eonsieleraeir¡Re.s de heeho y de dereeho etxpuestas, habiéndose realizado el

examcR de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direceién eonsidera que es un signr) que posee
las earaeterfstieas necesar[as para prosperar en registro: pol' eonsigrriente, y al no ener¡ntrarse inserta
dentro de las prohibicionc.s de la Ley N' 1294198 de Marcas, eorresponde revoear la Resoltreión reeurrida, ==

4ft,19

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

REVOCAR la Resolrrcién N' 2246 ele fecha l2 de julio de 2017 dietada por la Direceión rle

Marcas,

Art.20 ORDENAR la prosecueión de los trámites r,le la solieitud rJe registro de la marea -CEDP

,a N" 82147/2016, solicitada aCENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO', c'l

nomhre de Centro De Eshrdios De Derecho Privalo, ..-..-.

Art,3a

IrE
Crd irdusr¡ial

d I¡telecruai
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poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUe¡éN NE 3rs4 DE FEcHA 26 DE oCTUBRE DE zo17 DIcTADA poR tApmrcctóN DE N¿ARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REGISTRo DE tA MARcA
'FARMAIIORRO Y ETIQUETA',, CLASE 44, EXPEDIENTE N. 09650/2017, SOLICTTADO pOR eALEyA
ITIVESTMENTS CORP.-

Asr¡nción, 2S l,tAY 2026

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante eonvencional cle eAtEYA
IIWESTMENTS CORP.,, eoRtra la Resoluciérr Ne 3154 cle fecha 2ó cle c¡etrrbre de 2017, rJietarla por la
Direce ién de Mareas. y:,="==-=-"=-""

RE S U LTA:

Que, en feeha 15 de dieiembre de 2017 se presenta el representante eonveneional de CALEYA
U\VESTMENTS CORP., e interpone Reeurss de Apelacién en eontra de la Resolueión Ns ?154 de fecha 2ó de
oetubre de 2017, dietada por la Direeeién de Mare as,=

Que, en fecha I de febrero de 20tB fue dietada la provideneia que eoneedié el reeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en feeha 20 de febrero de 2018, el representante eonveneional de CALEYA I|.I\trSTMENTS
CORP., expresó agravios. Esta Direeción General tiene por presentada la expresión de agravios y llarna autos
para resolver en fecha l8 de junio de 2018.----

CONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueién eonsidera que: '(.,) Que la solieitud ha sido sometida a examen de
fonda, de conformidad con la Ley 1294/98. , CONSTDERANDO: Que la solicitud de registro de la marea
'FARMAHORRA y eilqueta" ha sido presentada para amparar /os servieias de la elase 44, Que hahiénelose
realizacJo la búsqueda de anteeedentes de la eitaria mar€a, se ha eanstatado la existeneia en dieha elase de la
marca 'FARMACIAS DEL DR, AHORRA', registrada eon el número 416929 en feeha 2A de Noviembre eJe 2A$
a favor de VICTOR RAMAN MAÑAZ SOSA, L'omentario; Que ambas denominaeianes son easi idéntieas,
ntuy semejanfes, no podrán tener eoexistene ia pae flie a, en una misma e/ase sin e rear riesgo de eanfusión
entre los cansumidores., por lo que de eonformidad al artfeulo 6'de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a

I o sol ieitado(...)".- - -- - - - - -

Que, entre otros argumeRtos, se agravia la apelante y manifliestat .(,,,) Que tal resolueián no debe
considerarse válida, ya qae la salicitud de mi cs¡nitente elrenta con numerosos elementos diferenciadores
para eon la marea anteeedente, como ser en relaeián a la eanfarmaeión gramatical, al plano fonétieo, a la
extensión de las denctminaeiones, como asf también dentra de la visi(tn de: eonjunto que se debe tener de
las ntismas. Que en primer lugar, se vislumbra que entre la marea de mi prineipal S, ¡u marea anteeerlente la
ditereneia en cLtanto a la eonfartnaeión es evidente, puesfo gue la solieitud reehazada .FARMAHARRA Y
ETIQUETA" cuenta can un sola termina que la conforma, siendo asfuna denominaeión simple; mientras
que el antecedente en cuestión se eanstituye en una clenominaeión eompuesta, ya que euenta ean euatra
términas que la eompanen "FARMACIAS - DEL - DR - AHORRO" ,.,/,,, Que la salicitud de
"FARMAHORRA Y ETIQUETA" ya cuenta eon registros e'oneedido"s a nivel internaeianal

nte,

Cristaldo
¡c",rl i¡tetina
lr,:picCr,l Indusrrial

Propiedad Intelectual

Di¡tcción 6ntlr
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Resorución-'OJ 0 2
poR lá euAL sE RE:\locA I-R RESoLUcTóh¡ Nq 3154 DE FEcHA 26 DE oeruBRE DE 2or7 DrcrADA poR LA
DIREectóN DE N,fARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE L"{ N,rARcA
'FARMAHORRO Y ETIQUETA',, CIASE 44, EXPEDTENTE N' 09ó50/2017, SOLICITADO POR CALEYA
ITfltrSTMENTS CORP..

Qtre, eorresporrde a este instaneia aelministrativa resolver sobre la procedencia o no del recnrso

interpuesto

Que, tal eomo lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las mare as son signos que sirven para distinguir
produetos o servicios. Sin embargo, se encueRtran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restrieeiones para el registro de una marea; es deeir, die has limitaeiones a la hora de considerar la viabilidad
del registro mareario se eneuentran para preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos como el

derecho a esnstituir uRa marca.

Que, en prirner términs, las rnareas en euestiórr deben ser analizadas cn su eonjunto, sirr artifieiales
desrnembracioncs, de forma sucesiva y no srmultánea y, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el

eriterio que debe prinrar a la hora de determinar si existe posibilidad de eonfusién entre las mismas. Por
consigtriente, eorresponde a esta instaneia administrativa reseilver si eabe o no la posibilidad de confusión
entre la sr¡lieitud de registro de la maTea "FARMAHORRO Y ETIQUETA" en la elase 44y la marea t¡ase de

rechazo 'FARI\{ACIAS DEL DR. AHORRO Y EflQUETA" e lase 44, ----"---

En ese sentido, del eontraste ortográfleo y fonétieo entre arnbos signos se advierte que la marca

solieitada "FARMAHORRO', se halla eompuesta de un sr¡lo elernento resultante de la unién de las palabras

FARMAeIA+AHORRO; difereneiánelose la marea registrada que. cuenta con cuatro elementos 'FARMACIAS
DEL DR, AHCIRRO',lo que le otorga una estructura más exte'nsa y una e onnstaeién cone eptual distirrta
respc,eto de la rnarea solieitada. En el siguiente cotejo se eorroboran las diferencias gráñcas y fonéticas
entre las mareas analizadas:

FAR}vIAHORRO Y ERQUETA (solicitada), y

FARMAELAS DEL DR, AHORRO Y ETIQUETA (marc'a b.lse de ree hazo)

Que, en eoneordaneia con lo anteriorrnente expuesto, esta Direceién General eonsidera oportuno
treer a eellación los argurnentos doetrinarios del Prt¡t. Dr, Andrés Sánehez Herrero, quien en su libro
"eonfusión de Mareas' explica respceto a las marcas eornplejas cuanto sigue: "El mero heeho de utilizar e,l

únieo signet que eampone une marea, para utilizarlo en ettnjunto eon otros elementos, en otra marea, no
neeeseriamente inpliea qac cses merees seán e'ontúndibles, "/ En el presente easo, vcmos que c.l heeho de

cornpartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a f"avor del ree hazs, más aúR, teniendo en cuenta
los demás elementos que serán analizados en eein¡rrnto en la presente resoluciérr,

Que, deseehands el análisis fonético-grarnatical, vemos que la marea en trámite de registro
"FARMAHORRO Y ETIQUETA'pretende obtener la coberttrra cle los servieios en la ClASg4[, presentando srr

solieittrel e on la siguiente deseripeiónt ",,,Servieio.s médieos; senlcios veterinarios; tratamientos de higiene y
de belleza pare personas o animales; servlcios de agricultura, horticultura y silvieulturc,,,'1.Mien ue, la
marea base de reehazo 'FARMACLAS DEL DR. AHORRO Y ETIQUETA" posee el régistro N'
servieios elc" la glAsg4[ del nomerrclador internauional: 'i,,ralcs ('oÍto cr.lrs¿¡/ta.s L'¡1 lna

Dirc

I §únchez Het'ret'u, Anrü'és, "Cunfirsitin rle Mert'es" fidltori,rl l,u l,É,y, Asunr¡tir1, 2013,
H:::l;1fi l;;n'rTüi'i'i i,,..t'..*i
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Resolucién No

POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN NE 3154 DE FEEHA 26 DE OETUBRE DE 2017 DIETADA POR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLICMJD DE REGISTRO DE tA MARCA,EARI\á{HORRO Y ETIQUETA',, CLASE 44, EXPEDTENTE N. 09650/2017, SOLICITADO pOR eALEyA
IN\IESTMENTS CORP,.

servieios médieos en gene.ral'i Del contraste de coberturas se concluye que existe una elara difereneia de
servici<ls amparadns

A dieho resPeeto, es eonveniente recordar que el srstema seguido por nuestro sistema marcario es el
eonoeido eomo unlclase, en virtud del Art, 7' de la Ley de Marcas, el cual slrpoRe la presentaetén dc-. una
sola solieitud de registro de marca perr eada elase en la que se pretenda el registro, tramitánelose eada
solicitud mediante expedientes separados, De ellr: rJeriva uno de los prineipios mare arios fundamentales, el
de espeeialidad, el eual eonstihrye la eseneia misma eje la marca pues, esta sélo adjudiea proteeeión a la
categorfa ele produetos o servieios para la que ha sirlo e reacJa, tas marcaE analizadas competren la mlema
clase del nomenclador internacional, pero los seryicios por ellas amparados son dlferenciableE,

Que, al respecto las 'DIRE'CTRI1ES PARA EL EXAMEN DE MAR?AS EN PARAGLJAY'a señalan euantc)
sigue: "(...) El hecha que an prctducto o servieio se eneuentre elasifreada en una elase determinada debe
siempre sopesa/§e eon otros factores para deeiclir si hay similitud o disimilitud entre las produetos o
.servieios en un GSo eoncreto. En consecuencia, la Oficina podrá detenninar qae en eiertos easos podrán
coexistir en el registro mareas sirnilares para produc'tr¡s distintos, atln euando esfos se ene:uentren
clasifieados en le misma elase(,.,)".-"

Que, adieionalmente, la marca solicitada cuenta eon una etiqr-reta dif'ereneiarlora que eontiene la
denonrinaeién solieitaeJa eon una tipograffa especial en letras imprentas ele color rojo, almargen izquierdo
se visualiza la figura de un eorazén, aportando este elemento cierta distintividad a la marea, eabe resaltal:
que la etiqtreta solicitada difiere ampliamente de la etiqueta de la marca antecedente, eomo se apreeia err el
sigttiente enmparativo: :=======-

marca solicitada

Que, entre la marea anteeedente y la marea solieitada no existe similitud sufieiente ni muchs menos
considerable o de significativa magnitud, que ambas eontienen elementos elifereneiadores y en su
conjunto, son disfmiles, originales y distintivas una der la otra, pucJiendo eventual
pacÍficamente en el seRo eoRsumidr:r, por ende, esta de¡lendencia administrat!
final a la que ha arribado elA-quo. "'"-=""==l«:sY::-.a-f::'i

httos: is,u,u'.dinaui.uov.nvroortal/vJ,/pronicdad-industrial/rnarcas/dircctríccs

marea anteeedente

f! ulerina
c¡icdr,r Indurtrirl

ad intelectual

$ Fr,m/r¡rru
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Resolución *' 0 5
POR t.A EUAI SE REVOEA LA RESOLUCIÓN NC 3154 DE FECHA 2é DE OCTUBRE DE 2OI7 DI TADA POR LA
DIRECCIÓN DE IVIAREAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE R§GISTRO DE LA \4ARCA
'¡FAIUVN{ORRO Y ETIQUETA', CLASE 44, EXPEDIENTE N' 09650/2017, SOLICITADO POR CALEYA
INVESTMET.ITS CORP..

Quc,, eR basc a las eonsidcraeiones de hecho y t{e deree ho expuestas, habléndose realizado el exarnen
de registrabilielad de la solicitud de regisuo, ésta Direeeiórr eonsidera que es un signo que posee las

caracterfstieas neeesarias para prosperar en registro; por eonsiguiente, y al no cReoRtrarse inserta elentro
de las prohibieiones de la tey Nn 12941q8 de Mare as, eorresponde revoe ar la resolueién ree urrida

POR TANTO,
t.A DMEETORA GENERAL INTEtrUNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

Art.le REVOCAR la resolución Ns 3t54 de fecha 26 de octut¡re de 2017 dietada por la
Direceión de Marcas, -:E=E--¡E-¡Es¡-

AJt.zq ORDENAR la prosecueión de tránites de la sslieitud de registro de la marea
TEAIIIdAHORRO Y EflQUETAU, €lesc 44, Expediente No 09650/2017, solieitada a

norntxe de eAtEYA INVESTMENTS CORP..------

Art,3s

:r:ri I¡ tcrina
cdrd indusui¡l

inlelccrual
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Resorueión*,030J
poR LA euAt sE REVoeA tA REsoLUcróN N' 619 DE FEcHA 0z DE rulro DE 2019 DtcrADA poR LA
BtnccctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE solrerruD DE nectsmg DE LA MARCA TeE eHItL",
ELASE 03, EXPEDIENTE N'17912/2018, SOLIEITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B,V,

Asrrn.ión, 2g l{AY 2026

MSTOr el reeursr¡ de apelación interpuestr: ¡¡tlr" el rc.presentante convencir¡nal de Unllever IP

Holdings B.V. en er¡ntra de la Resolucién N" 619 de f'ee:ha 02 de julio de 2019, dictaela por la Dire:eción der

Mareas, y:-=====-==---

R ES U I-TA:

()ll(,, en fi,t'hir 2fi tlt, jrtlio rlt' 2020 sr' ¡rrt.sr,ntil 1'l ¡'q,prcsr.nlanlr,r'onvt ncional de Unilever lP Holdings
8.V., c ittlr.r¡rttnc f{ulurso clt,Ayrclrtt'illtt cn ronlrit,ll l¡l lü.srllulitill N'6lg dr,ti:r'ha 02 clc lrrlto rlr.2()l()
rltlt;rrlir ¡rot l;r l)it'r,r t iritr rlr,M;u't',r¡,

(\)u(:,, ell li.r'ha 2ll ,l1, g¡'¡rtir't.nht't' rlr, 2o?o Itrr, tlict;rr la la yr¡ovi¡J6.¡lr'ia rltte r]r¡nr erliíl r,l l'r'ctu'so

tnl('t[)tt('s1il,==--

(,,)u(,, t"n fi,r.'hr¡ 2l', dr,rtt'ttt[¡t'r,rJr,2()?() 1,1 ¡'r,rrrsr,rrlantt'r'onvtnlionHl rle Unilever lP Holdings B,V

l'r,s,rlvr:l t'n lr.r'll;t 2rr 11r. llor i,.lrtlrtc rlt, 2O?(), - 
'

CONSIDERANDO:

Qrre, la mencionada Resohrción e r¡rrsidera qrre.; '(,,)Qr rc la solicittd de registt'o de la marl.::a IL'E CHlt.t.

ha sido presentada para amparar los prL ductos de la clase 3, Que habiéndose realizado la búsquerla rle
antec'edentes de la eitada marca, se ha e'onstatada la existencia en dicha clase de la marca 'eHlLL",
registrada con el númen¡ 46mt| en fecha I de jrutirt de 2Al8 a favor de REEF COSMETICS 5,A,. eomentario:

Que /as deno¡ninac:ir"¡¡res son casi itlénticas, mtty semc,jantes, no podrán tener caexisteneia ¡taeffica, en una
misma c'lase, sin crear riesgrt rle confitsión entre los consuntidores., por la que de eonformidad al artfutlo
6p de la Ley 1294/98 cle Marcas, no ha lugar a lo soli<:itadct(,,,)" --=---=-=

Qtre, entre otros argumentos, se agravia el reprrlsentante convencional de Unilever IP Holdlngs B.V. y

maniflesta: "(,..)La rienominar:ión "EE e HILL" sne/?a difbrente a "el{lLl" en razón de que si bien (.ontienen

una palabra en común. la marea base de rechazo atenta con una etiqrcta earaeterfstiea, eso la Ltace

inc'ontilndible, con la marea en e uestión, razón fit¡tdamental para tene:r en euenta al momenta dol eoteja de
estas ya que la pronuneiaeión es totalmente disti¡tta de modo qLte, na exisfieneJo identirlarl en la
elenaminaeión, la pranune.iae:ión de cada ntarea no permitit'á canfitsión alguna ,,,/,,, En segundo lugar, es de
suma importane:ia hacer notar a la Señora Direc'tora General qtrc la tnarca rle mi mandante tal eomo se

prescnta ya se eneLtentra registrada en otrot; países ,,,/,,, A más de lo expresado eabe agregar que "le E
Ct{lLL" es ur?a marca recanoc'ida y cle gran renombre en el ntercadr\ y6ls decir gue la maraa goza de gran
difitsirin, de hecho, mi mandante UNILEVER N,V, posee Ltna reconocida e indiseutible trayectaria en el
mercaela ¡tor lo eual la marca evaca indefbctiblemente stt origen empresarial, Acompaña material
pttltl i citari tr. (,,, )".

PANA6UAY

Que, cerrresponde a esta Direceién General resolver sobre

interpuesto.



bI§EE€Ié'{ NA€IENAL bE

#/^\ PROPIF]DAt)
Wd tNtELEcruAL

PAHA6UAY

$ \. G()BIERNOr¡r,r r PARAGUÁI
\^5fl PNNAGUAY i REKUAI

Resorucién*.0 3 0 5
poR tA euAt sE REVoeA LA REsoLUcróN N'619 DE rucü oz oE IULro DE zorg DrcrADA poR r-A,
pmgectóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REGrsrRo DE LA N4ARcA'rcE cHILL",
CTASE 03, EXPEDIENTE N' I79I2I20I8, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

Que, en primer término, el análisis marcario debe ser realizado en su conjunto, sin artificiales
desrnenrbraeisnes, cle forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

e ritericr que debe primar a la hora de determinar si exrste posibilidad de corrfusión entre las mismas.

Que, en el easo que nos ocupa, si bien la nrarca solicitada y la nrarca anteeedente eomparten
elementets en eornún ello no necesariamente crr¡nlleva a que sean confundibles entre sf, toda vez que el

signo distintivo que se pretende registrar posca elernentos que le otorguen identidad rnare aria,

Que, a los efeetss de cotejar las marc¿s en pugna, existen eriterios generales avalados, tanto prlr la
doctrina eomo por la jurisprudencia, que permiten sopesar las srmilitudes denfro dc. los eampos gráfico y

fernétreo, asf eorno del aspecto ideolégieo o con(eptual, Además cn su conjunto, eleben ser tenidas en

euenta las esberturas, Al respecto, vemos que nr) existe srmilittrel suficiente. Se pueele pereibir a simple

vista la dilereneia existente entre las rnismas:="-"

leE cHlLt

CHlLL

(solieitada), y

(base de, re,chazo)

Qtte, si bien es eierto que las denominaciones arraliz,adas contienen similitudes entre sÍ, Ro

neeesariamente eausarán confusién en el seno de.l público consumidor pues, en su conjunto, dejan una

irnpresién visual rnuy rliferente. En ese eoRtexto, analizando el campo ortográfieo y fonético de las mareas

en pugna, se edvierte que la denominaeién euyo regrstro se solierta "lCE CHITL'(e lase 03) introeltree una
variacrón en la eonrposicién de la denominacrtin ya quc utiliza el ele.mento "lCE" acornpañado dc.l voeablo
.eHlLL', en ese sentido, la marea solieitada posee urra longitud distinta ya que se halla eornpuesta pclr dos

vocablos, dos sílabas y oe ho letras en total; en relación a la nrare a antee edc.nte 'CHItt' (elase 03) que posee

un vt¡cablo, una sflat¡a y eineo letras. Dichas par'ticulat'idades oturgan a eeda signo una identidad visual y

l'onétree difbreneiada en el análisrs comparativo. Desde esta perspeetive, la cuinerdeneia en el térrnino
e HILL, pot'sf sola, no resulta suf icrente para generer ct¡trtirsiérr

En tal sentido, Jorge Otarnendi sostierle que: "lil dereeho matcaria no ¡trotege preñjos o ¡tartfctilas
L'omunes euando na eonstituyen por sf rnrslntrs el signn rlisti¡ttit¡o."En ese sentido, eomo es satrido, la

proteccién de las marees se extiende al conjuntu clel signo distrntrvo y no a sus elernentos tonrados de

forma aislada, Por ello e abe afirmar que la prrrtecciírn otorgada a la marca registracla se extieneie al irso en

e oRluRto del signo densrninativo asf presentado, y no Ie otorga exclusrvidad sobre sus elementos tomados

de fbnna separada, razén por la ctral esta deperrdencia adnrinistrativa considera que tales elementos

pueden formar parte de otra marca, aún en la misrna clase, toda vez, que la marca posterior posee elementos

que la difereneie,n de la rtarca anterior,

Que, esta Dependencia es de la tesitura quc nu sc puede deelarar eonfundibles a las rnarcas por el

solo hceho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en e om(tn, siendo que eomo se sabe

el análisis debe ser en con1unto, El tratadista otamurrlr, explica eiertos criterir;s a ser tsmaelos en cuenta
para realizar un eorrecto análisis de conjunto, los cualt,s hr,nros tnnrado en cuerrta para la resolr.4i
presente litrgio, y nos perrnitimos transcribir a contirrrrae rún ",,,Enprincipio,eselconjuntoel
abjeto del enálisis y na sus partes integrantes separadas en fotme arbitraria ¡747))";,

l;r,tr'tlru,l¡NI¡tr,r§,lr'lHr.l)l¿lrtt,trrll,l,rlrhrtt¡l:lr,\lrNr.\rr,\lrr'l¡rl,,l'r'r¡l1l'i(¡:,'(llll
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Resorueión-O§0 5
poR tA euAL sE REVoeA I-A REsoLucróN N' 6re DE FECHA 0z ,i ¡uuo DE zorg DrcrADA poR LA
BMTEEIéH DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE sotIcITUD DE nTeI§TRo DE LA MARCA,IcE CHILL",
ELASE 03, EXPEDIENTE N' I79I2l20i8, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESU EtVE

Art,ls REVOCAR la Resoltrcién N' 61,; dr, f'ee ha 02 de julio de 2019 dietada por la Diree e ión
de Mareas,

Art.2c ORDENAR la prosee'ueión rle triintittrs cle la solrcrtLrd de registro de la nlarca'lCE
CHILL', clusr' 03, Expcdrurte, N" 17912/201E, solir,itada a nombre dc Unilever IP

Arr.3s NOTIFfQUESE, -.--=--=.
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Resolución No

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTéN N' 619 DE FECHA oz DE IUuo DE 2019 DrerADA poR LA
plneccléN DE MARcAS, EN Et EXPEDIENTE DE sotIcITUD DE REGI§TRo DE LA MARCA UIEE EHILL",
CLASE 03, EXPEDIENTE N'I79I2/20I8. SOLIEITADA POR UNILEVER IP HOTDING§ B.V

Que, al respecto, las "D/RECIRICES PAR,A til, ÍiX¡|MEN DE M,4tl(X.s E'N PARAGUAY"señalan cttantn

siguel "(..,) La eamparaeién vixtal de las marc.rt tlo¡tttrnittatiras se basa en un análisis dal nilrnerc y la

sec¿¡eneia ele las letras a ?aracteres, la posicion de las palab¡'l5 o de las caracferes eaincidentes, el núntero
dc: palahras S, la estrueilra de lcts signos (¡tor ejr¡1¡tltt, los elententos denominativos separados o uniclas
mediante guiones) [,,.] Se entenderá que existe sitntlinul t'onética si el sonido de la pronunciacitln de los

e/r:me¡lfos verbales dt lr¡s signos comparados fllrtsc el ntis¡ttr¡, o lo sttficie,ntemente rcrcano para que nL, !;L'

pueelan distinguir auditivamente, Los e/erTrer)t'os tl¡ve p;tra determinar la impresión tbnétiea general de un

signo denominativr¡ son s¿rs letras y silabas ! sLt ordcn y ac'entuación particttlares, El exanlf't1 de lassílabas

eorntmes reviste una espeeial importancia aleomparar n.l;,rcas fonéticamente, ya qlte una sitnilitud thnétiea
estará dc,tc'rminada por las silabas comunes t'su contl:inactón idéntica o similar, Por ejempla, /oss6,u/É.lrte,s

srgnrrs denominativ¡ts contienen algtmas silabas tgmles pero otras dit'erentes o cotl un ritmo rie

pronuttc'iac'ión elitbrcnte par lo que son fb¡tetic'¿lrlr¿.r)[c, tiite'rente,s: Signo anterior CLENOSAN Stgnr.t

posteri r.tr A LEOSAN ¿ (,,, )", - - - = " - - - " -

Qrre, expresa el Dr, fJrerrer en su litrro "'lrat¿rrltr rJe marcas de fábrica y de eomereir:" qtte: "Para

apreeiar la posibilidad de eonfusión no son detenttinantes los ¡liversos detalles, sina las caracforisttt-as
tfpie'as, la impresión general y las prtnci¡tales elc:ntt:tttos ¡{el stg,rto'{, En ese orden de ideas, si tlten es crr:rto

qtre entre las denominaeiones existen ciertos elenrentr¡s en eclmtin, difier'en en la contposición rle los

denrás elt,mentos, por ello no necesarianrentr. e:arrsar/¡n conñrslírn en el seno del priblico congl¡tn¡4,,r f)ues,
en su eoniuntn, son dit'erenfes una de la otra y driarr una irnpr"esión diferente que aleja trlda posihiltdad de

qtre exista rtna confusión entre dichas marcas,

Que, la firma sr:licitante ha agregado a auto§, copia de los registros extran¡eros de la marea "lCE

CHILL' en la clase 0? en las oflcinas naeionak,s t1c ¡rro¡ledad rntelectual de Brasil; Chile; Crtatenrala;

Honduras: Per(u Arahia Sauditat Gran Bretaña e lrlanda del Nor"te; Japónt Hong Kong: extremo que no§

permite colegir qrre la intencién de la firma solicitante es extender srr registro nrarcarir¡ a nrtestro pafs, :.

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que la firma

solicitante Unilever IP Holdings B.V. posee dos registros de marca en la elase 03 que tamlrién ufilizan el

elemento ICE como parte de su denominae ión, Al respecto, al realizar la b(rsqueda en la base de datos del

sistema informátieo institucional se veriflcan los siguientes registros: CLEAR rcE eOOt MENTHOL,

Registrer No, 598084; l§E FROST, Registr«.r No, 497003,

Que, las denominaciones de la marc:a solicitada y c:l antecedente difieren en la compe¡sicién de sus

respeetivas denominaeiones, la difereneia en el prirner elemento genera gue sean distintas en el plano

ortográfic:o y una marear'la rlistirrcién fonétrea, dr,hrdrr r¡rre al [rronunciarlas t¡na a contlnuación de [a otra,

tene¡nos qrre la impresión arrditiva que generan anlbas es disfmil; IeE CHILL = CHILL, Es por elk;, qrre esta

depenrleneia aelministrativa considera grre ¡ror1rán coexistir de forma pacífica en el mercado,="-'="==-=

Qr.re, en base a las consideraciones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndose realizarkr el

examen de retgistrakrilidad ck-: la solicrtud de rc¡¡istro; ésta Dir"ección General considera que es

posee las earaeterlstie as neeesarias para su registro; por eonsiguiente, y al nri encontrarse i

las ¡rrohrhiciones rJe la Le),N" 1294/98 de Marcas, r'orres¡ro¡de revr)cat'la Resolución recu

httns: r/s wq'.(li rrlni. [ov.pr,/portll/r,-]/pronrcdad-i rtdustriali r¡rilrcnsi tli rcctt iccs

.írt.,,iit'i"1"'r ¿t Prcpiedad hreiccrurl
LrlBpnllllrlg §n'

,Jr¿l I nterina
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Resorución*.0 3 0 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 1065 DE FEcHA 04 DE DIcIEMBRE DEzoz3,DIcrADA
poR LA orRpcclóN DE AsuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE I.A MARCA "MILLION", CLASE 17, EXPEDIENTE N" 4I75II2OI8 A NOMBRE DE RICARDO
MAASSEN.

Asunción,29l4AY 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Gladys
Zunilda Ramirez Nuñez en contra de la Resolución N' 1065 de fecha 04 de diciembre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 29 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de Gladys Zunilda
Ramirez Nuñez e interpone Recurso de Apelación en conüa de la Resolución N' 1065 de fecha 04 de
diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 07 de marzo de2O24 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso inte¡puesto. -
Que, en fecha 14 de abril de 2024, el representante convencional de Gladys Zunilda Ramirez Ntrñez

expresó agravios; en fecha 17 de abril de 2024 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la
expresión de agraüos y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.

Que, en fecha 07 de junio de 2024 el representante convencional de Ricardo Maassen contestó el
traslado de los agraüos, en consecuencia esta Dirección General dictó la providencia de Autos para
resolver en fecha 04 de agosto de 2025.--

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)la solicitud de registro es presentada para cubrir
los productos de la clase 17, especificamente: "Todos los productos", tales como: "Caucho, gutapercha,
goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, asi como sucedáneos de estos materiales; materias
plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación; materiales para calafatear,
estopar y aislar; tuberías, tubos y mangueras flexibles no metálicos". Mientras que el oponente protege los
servicios de la clase i5, especÍficamente: "Todos los productos" Tales como: "importacion, exportacion,
representacion, distribucion, comercializacion y venta de articulos de libreria en especial cinta adhesiva y
cinta aisladora". Que, atendiendo lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación
alguna entre la solicitud de registro y la solicitud presentada con anterioridad teniendo en cuenta que; la
solicitud pretende proteger productos que no guardan siquiera relación con la oponente. Que, además es

importante mencionar que; la Ley de Marcas N' 1294/98 em sui attÍculo 7" habla sobre el sistema
uniclase(...)

Que, entre otros argumentos, se agraüa el representante convencional del oponente y manifiesta:
"(...) En la resolución, la directora expone que la solicitud de marca no está relacionada con la marca
registrada por mi mandante, cabe resaltar que ambas protegen el rubro de PROVEER materiales aislantes
.../... Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos
de estos materiales; materias plásücas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación;
materiales para calafatear, estopar y aislar; tubertas, tubos y mangueras flexibles no metálicos. Nota
explicativa: La clase 17 comprende principalmente los materiales aislantes eléctricos, térmicos o acústicos y
las materias plásticas utilizadas en procesos de fabricación, en forma de hojas, placas o varillas,
ciertos productos de caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y sus sucedáneos. .../..

anteriormente, pido analizar a la señora Directora la cobertura de de la MARC.
.f \.
llr
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 1065 DE FEcHA 04 DE DIcIEMBRE Dgzoz3, DICTADA
poR I-A prnncclóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE I.A. MARCA'MILLION", CLASE 17, EXPEDIENTE NO 4I75U2OI8 A NOMBRE DE RICARDO
MAASSEN.

mandante en clase 35, la misma relacionada al comercio de los mismos productos: Servicios de la clase 35,

de acuerdo al siguente detalle: tales como: importacion, exportacion, representacion, distribucion,
comercializacion y venta de articulos de libreria en especial cinta adhesiva y cinta aisladora(...)". ----------'---

Que, la parte solicitante al contestar el traslado de los agrauios, manifresta: "(...)en efecto, la marca

solicitada por mi mandante ha sido depositada en la CLASE 17, y ampara: "TODOS LOS PRODUCTOS EN LA

CLASE l7*; a saber;"Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como

sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida uülizadas en procesos de

fabricación; materiales para calafatear, estopar y aislar, tuberías, tubos y mangueras flexibles no metálicos"

en tanto que, la marca de la adversa legal protege SERWCIOS comprendidos en la CLASE 35, en

especial:"importación, exportación, representación, distribución, comercialización y venta de artÍculos de

librerÍa en especial cinta adhesiva y cinta aisladora,..." Que, indudablemente entre tales clases, los

productos de la adversa legal y los productos de la marca de mi mandante en particular, NO EXISTE

N/NGÚN TIPO DE RELACIÓN, a pesar del esfuerzo antojadizo de la adversa por demostrar lo contrario.Que,
existe una copiosa, constante y uniforme jurisprudencia, sentada por ésta Dirección en el sentido de

posibilitar el registro de marcas similares y/o idénücas cuando existe una notoria diferencia entre los

productos y/o servicios de las clases que corresponden a las marcas en pugna. ( .)" ------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N" 415778 de la marca "MILLION",

clase 35, a nombre de Gladys Zunilda Ramirez Nuñez, venció 1^ de agosto de 2o"§,, venciendo a su vez el

plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como

lo expresa claramente el Art. i9 de la Ley N' 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá

solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".-

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del

agraüo, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida y ordenar Ia continuidad de los trámites

del registro de la marca "MILLION", clase 17, solicitada por Ricardo Maassen.

ArL le

PORTANTO,
I¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 1065 de fecha 04 de diciembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"MILLION ", clase 17, Expediente No 4175U2O18, sollcitada a nombre de Ricardo

Art.3s
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poR LA cuAL sE REVoeA LA RESotucréN N'1494 DE FEcHA 04 DE NovTEMBRE DE z0z0 DIcTADA
poR LA pmeccréN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE soucrruD DE REGISTRo DE tA MARcA'At
AIR.LIFE" CLASE 39, EXPEDIENTE N'93803/2019, SOTIEITADA POR MEDI PLAN S.A, """".==="

Asuneión, 2g trlIAY 2020

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por elrepresentante eonvencional de MEDIPLA¡.I
S.A. en contra de la Resolución N' 1494 de feeha 04 de noviembre de 2020, dietada por la Direeeión de

Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 03 de marzo ete 2021 se presenta el representante esnveneional de MEDI PIAI{ §,A,, e

interpone Recurso de Apelaeión en eontra de la Resolueién N" 1494 de fecha 04 de noviembre de 2020

Que, en feeha 23 de septiembre de 2021 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de

apelaeión interpuesto

Que, en fecha 22 de febrero de 2022 el representante conveneional de MEDI PLAl.l S,A, expresó
agravi«rs. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 02 de marzo de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida eonsidera: "(.,,) habiéndose realizado eJ examen de registrabitiidad de la

citada marce, ésta Jefatura considera que la misma ineume en las prohibieiones de la Ley 12?4/98 de Mareas,
que dispone qlte no pueden eonstituir mareas: 'Aft, 2 ine, e) ,,, kts que eonsisten enteramenfe en un signo
gue sea el nombre genérieo o designaeión del produeto o servieio de que se trate, o que pueda servir en el
comereio para ealifiear o describir alguna earaeterfstiea del produe:tet o servieia," , La denominaeión en su
traducción al españal se eonsidera deseriptiva y sin distintividad alguna eon relaeión a las praduetos que
desea proteger.-. En eonseeueneia na ha lugar a la solieitada", :======="-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai '(.,,) Que, en primer lugar vengo a

solicitar la na reivindieaeión de parte de la denominación, por lo tanta en la hoja deseriptiva se observarfa
de la siguiente manera: No se reivindiean Jss deree hos soó¡e las palabras 'Air Life", Que, esta Seeretarfa ha
objetado a le solicitante en estas autos, mencianando que la salieitud es de earáeter "genérieo", por €ste

motivo vengo a soileitar lo arriba meneianado, Por lo tanto, una vez gue diehas denominaeiones no sean
reivindicadas, se protegerán solo las siglas "AL',(,,,)'

Que, eclrresponde a esta instaneia administrativa reserlver sobre la proeedeneia o no del reeurso

interpuesto

Que, la jurisprudeneia y doctrina más destaeada sobre la materia que nos coRvoca, afirman que una

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

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

producto o servicio pertenece, Dieho caráeter debe desprenderse del signifieado que posee para los

consumidores eR el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs. 0I de autc¡s se apreeia que la
registrei de la mare a "AL AIR-LIFE" Fue presentacla para euhrir lg§-§sryisigs-de la

rina
rd lodusr{rl

internacion al, espeeffieamente: "Transporte aéreo"------ =¡i,:':..""-"f=

lnttlqq.tu¡l



BIRECEIÓN NAEIONAL PE

#. \ PNopIEDAD
WÉ TNTETECTUAL

.$ .\, GOtlltRNO ou. PARACUÁI
W-fl pnnTGUAY REKUAI

PARAOUAY

Resorueién-'lL5 0 5
POR tA EUAL SE REVOEA LA RESOTUCIÓN N. 1494 DE FEcHA 04 DE NovIEMBRE DE 2o2o DIcTADA
poR tA pmgectéN DE r4AReAs, EN Et EXPEDTENTE DE sollerruD DE REGISTRo DE tá lvtARcA,AL
AIR.IIFE', ELA§E 39, EXPEDIENTE N'93803/2019, SOLICITADA POR MEDI PI.A§I S.A. .........

Que, es importante señalar que eonforme se desprende del escrits de fundamentaeién del recurso
presentado por el representante eoRveneional de MEDI PIAN S.A,, en feeha 22 de febrero de 2022 bajo
Acta Nu 2211572, que se ha sslicitado la ns reivindieaeidln de los voeablos AIR tlFE de la denominación
solicitada. En ese sentido, la exelusividad pretendida por la presente solicitud de registro es referente al

prirner elemento UAL', 
-=---

Que, a los eFeetos de deterrninar si la solieitud de registro de marea 'At AIR-LIFE" resulta genérica
para los servieios que pretende arnparar, debemos prcguntarnos si dicha denominaeión constituye la

designaeién usual de los servieios que solicita, En ese sentido, teRemos que la densminación "AL" / "AL
AIR=t!FE' (no reivindieados los dss últimos voeablos) no eonstituye el nornbre habitual con el que se

designa a lss servieiss de la elase 39 del nomeneladsr internaeional,-----

Que, esta Direeción entiende que la prescnte solie itud de registro reprcseRta una ereaeién lingtiÍstica
distintiva. Esta singularidad cmana de la artieulaeién de lss elementos visuales, fonétieos e ideolégieos que
traseienden su signifieado individual para adquirir una identidad mare aria robusta y diferenciadora. ----.-

Que, esta eornbinaeién estratégiea de término posibilita un posieronamients efectivo de la marca en

el mereado, En virtud de ello, se puede aflrmar que la rnarea es evoeativa, ya quc no satisface los requisitos
doctrinales pera scr elasifieada eorno genériea o deserrptiva."--"--""=----

Que, a[ rcspceto, el Dr, Jorge Otarnendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
ev«teativa, dieiendo: "La marea evoeativa es aquella que da al eonsumidor una idea clara soáre alguna
propiedad o eataeterfstiea delprodueto o servieia que va e distinguit', o altn de la actividad que desarrolla
su titular,,,/,,, Las marcas evoeativas son esnsieleradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en el que se basa esta afrnnaeién es que cualquier persona tiene el dereelto de evocar en sus marcas las
propiedades o eeraeterfstieas de los produetos o servicios que va a distinguir c'an ellas. Esto hace que el
titular de una maree evoeativa deba aeeptar, o no pueda impedir, que otras mareas evoquen también las
m i smas prapi cdades o earaeterfstieas, " = - = - = = -

Que, adieionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible eetncesién es si

existe esexisteneia previa en el nornenelador sslicitae|e. Al respeeto, vernos que existen oEas ma¡cas
regleEadao en elaee 39 que cuentan también utilizan los voeablos AIR y tlFE eomo parte de su
denominaeión, En csc sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informátieo de la lnstitueión,
tarnbién se cReucRtran registradas las merees: AIR EUROPA, Registro No, 574631; AIR ONE, Registro No,
477480t AEROPRESS AIR CARGO, Registro No. 5ó4793; OYO LIFE, Registro No, 5l221l; VITAL- LIFE,

SLOGAI.¡; SERMCIO DE EXCELENCLA tll, Rcgistro No, 542568; LIFE IS ON SCHNEIDER ELECTRIC, Registro
No,441769; extremo que demuestra la eoexisteneia de denorninaeisnes similares a la solicitada en autos, a

nombre de diferentes titulares y en la rnisma elase, por ende, esta Direceión Ro cReuentra f'undamentos
legales que impidan que la solieitud de registro aetual pueda prosperar en registro,

Que, eorno se ha meneionado, la Resolución reeurrlda se funda en lo preceptuado en el ineiso e) de
la tey. Al respeeto, lo que dieho ineiss irnpide respeeto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma dirceta, lnsoslayable, de que el eomereiante o fhbricante debe valerse para difundir la naturaleza
básiea, o las earaeterfstieas, especifieaeiones técnieas principales de su servicio,
eircunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solleitud de a

rin a

ri¡d l¡dustri¡l

referencia a la naturaleza básiea o espeeifieaeiones técnicas principales de

dolo a
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POR LA EUAL SE REVOEA LA RE§OIUCIéN N' 1494 DE FEEHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2O2O DICTADA
POR LA DIRECCIéN DE MAREAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA'At
AIR.LIFE" CLA§E 39, EXPEDIENTE N'93E03/2019, SOLIEMADAPOR MEDI PIAN S,A,.".""="=.

ante un signo dotado de personalidad que permite elistinguirla ele otras e identifiear un servieio, lfnea de

servieiosoelconjuntocleservicios(oproeluetos)queprovienenrJeunamismaemPre§a,

Que, en base a las consideraeieines de heeho y ele dereeho expuestas, habiéndose realizado el

exameR de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección eernsidera que es un signo que posee

Ias earacterfsticas neeesarias para su registro; por eonsiguiente, y al nr¡ encontrarse inserta elentro rJe las

prohibiciones de la tey Nn 1294198 de Marcas, corresponde revoear la Resolueión reeurrida

Art,lc

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolucién Nu 1494 de feeha 04 de noviembre de 2020 dictada por la

Direeeién de Mareas,

Art.2e ORDENAR la prosecución de k¡s trámites de la solieitud de registro de la marea "At

lotetina
r¡ lndu¡triel

I¡ttlectu¡i

AIR-LIFE', elase 39, Acta Nu 9V8ül2Al9, solieitada a PIAN S,A, :.=..-..."
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTéN N' uso DE-FEcHA zz DE DTcTEMBRE DE zoz3 DIcTADA
POR LA PMTCCIÓN DE ASUNTOS MAREARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',AQUAMANSA',, CLASE 35, EXPEDTENTE N. 64110/2020 A NOMBRE DE
rNMoBrLr.ARrn Refces s.A. -.--.---.

Asuneión, 2g l,/tAY 2026

VISTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por la representante esnveneional de la firma DC
COMICS en eontra de la Resolueién N" 1150 de feeha 22 de diciembre de 2023, dietada por la Direceión de
Asuntos Mare arios titigiosos, yi ..-".'=.""==

R ES UtTA:

Que, en feeha 02 de enero de 2Q24 se presenta el representante eonvencional de DC COMICS, e

interpone Recurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión N" ll50 de feeha 22 de diciembre de 2023,
dietada por la Direee ién de Asuntos Marearios titigiosos,

Que, en feeha 15 de marzo de 2024 fue dietada la provideneia que eoneedié el reeurso interpuesto, :

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, la representante eonveneional eie DC COMICS expresó agravios;
en fecha 04 de iunio de 2024 esta Direeeión General tiene por presentada la expresién y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley,

Que, en fecha 09 rle agosto de 2024, el represerrtante conveneional de Inmobtllada Rafees SA,
contestó la expresién de agravios, en eoRseeueneia, en feeha 12 de agosto de 2024 esta Direeción General
dieta la provideneia de Autos para resolver.===========

CONSIDERANDO:

Que, la mencionaela Resolución considera que: '(,,)Que, na existe ninguna posibilidad de eonfusión
entre las mereas AQUAMANSA, salieitada en la elase 35, y AQUAMAN registrada en la elase 33 y otros,
debids espeeialmente "a la riiferente naturaleza de las praduetas/servieios protegidos por las mismas", La
tnarca sctlieitaela cumple ean las regursifos de novedad y espeeialidad requeridos por nuestra legislaeión
marcaria, par ende no se eneuentran s¿láeientes argumentos jurfdieos que puedan eventualmente
justifiear su reehazo, Que, la ntarca registrada AQIJAMAN, en la clase ii protege: "produetos eomo bebidas
aleohólicas", y la solieitada AQUAMANSA, elase 35 protege: "servieias de ageneias de infarmación
eamercial, demostraeión de productr:s, servicia de gestión tle prayeetas comereiales en el mareo de
proyeetos de eonstrueeián, presentación de productos en eualquier media de eomunieae ión para su venta
al par menor, publieidad", camo se puede notar los servieios y prorluctos no guardan ninguna relaeión
entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán eoexistir ¡taeÍfieamente (,,,)" 

-=.-.=

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DC COMICS y manifiesta, "(,.,) Estas afrrmaeiones
demuestran el pr:eo prafunda análisis al que fite sametida esta opasieión pues eóma padrfan no ser
canfundibles dos marcas qae son extremadamente similares la una de la otra , al punto de ser
práetieamente idénticas entre sf, gozando además la marca de mi mandante de los earaeteres de fama y
notorieeiad y estando la misma registrada en nuestra paÍs no sola en la elase 3?, sino también en las elases §,

9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41, Además, de los registras loeales, e:abe destaear
AQAAMAN también se encuentt'a registrada en numerosos palses y en v

Grneral ie Iro[iedad lndmtrirl

Nacional de Pro¡iedrd Inteltcrtal

irrefutable de su natariedad ,,,/,., Niego totalntente. el heeho de que na e.

lo
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poR LA euAt sE coNFTRMA LA RESoLUcTéN N'u5o DE FEcHA 22 DE DIcTEMBRE DE 2023 DISTADA
PoR LA pmgcelÓN DE ASUNToS N4ARcARIoS LruGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE Lá, MARCA "AQUAT4ANSA" CLA,SE 35, EXPEDIENIE N' 64110/2020 A NOMBRE DE
INMoBIILARU neleps s.e. "- -------

jurfdieos para justiñear el reehaza del registro de la marea AQUAMANSA, ya gue es precisantente en

ateneión a defe¡tder lss intereses de /os consuntidores quc no deberfa ser permitido el registro de una

marea cxtremadamente similar, cesi idéntiea a Ltna precrlisrer?fe .,,/,,, ante la preseneia de marcas natorias
y/o famosas y ante su riesgo de dilueión, el eriterio ele especialidad cede, es decir, ya no es esf¡ictarnenfe
nceesaria una igualdad de eleses ni tampoea Ltna estrecha relaeión entre praductos y/o servicios

eubi ertos(,,,)' : - = = = = = = =

Que, la representaRte eonveneional de Inmobiliaria Ralces S.A. manifiesta eR su escrito de

e ontestaeión del traslado de los agravios "(,,.) La advet sa en su eserito de expresión de agravios ha obviado

el importante heeho de que su marea fue registrada en c/ases cliferentes a la de mi mandante, lo cual no
puede haber eonfusi6n eon los produefos o servieias prestados, Conforme a lo manifestado, es obvio que la

prineipal aetividad eomereial de la ñnna oponente gira en torno a ropas, )uguetes, libros, juegos de video,

ete, tal eual lo cxpresa la cobertura de produetos expuesta ut supra, produetas que no poseen desde

niñgun punto de vista eonexión eompetitiva esn los eubiertos por la elase 35 que eubre: "Sewicios de

ageneias de informaeión esmcreial, demostaeión de produetos, servieio de gestión de proyeetos
eomereieles en el nareo de proyeetas de Eonsfrueeión, presentaeión de produetos en eualquier medio de

eomunieae i6n para sa venta al por ntenor, publicidad" ,,,/,,, A este respee'to eabe destacar la manifestado en

nucstra Ley de Mareas Nn 1294/98(a eualha adoptada el Sistema Unielase(,,,)":=-=,o-===-

Que, eorresponde a esta Direeeión General resolver serbre la proeedeneia o no del reeurso

interpuesto por la firrna De eOMIeS, y la eonsecuente eoexisteneia o no de las mareas AQUA¡vÍANSA

(solieitada en elase 35) y la rrrarea AQUAN,ÍAN (registrada en las elases 33, 5,9,16,18,20,21,24,2r,28,29,30,
32 y 4t),

Que, al inieiar el análisis de las densrninaeiones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde une visión de eonjunto, eomo es regla general en el dereeho marcario, sin artifieiales

desrnembraeisnes y e uyo obletivo es advertir si la percepeión de una de las marcas puede ser asociada con

la otra, De esta ñreRcre, eorresponde eleterminar si las mare as en euestión pueden o Ro ser confirndidas en

eImercado, tras un análisis desde la óptiea de los eventuales eonsumidores. """"'

Que, en ese orden de ideas, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver si eabe o no la
posibilidad de eonfusióR cRtre la solieitud de registro tle la marea'AQUAJvIANSA' en la clase 35, eon la

merea opoRente "AQUAN¿AN'registrada en las clases 3'r,5,9,16, 18,20, 21,74,2r,?8,29,7A,32y 41,

AQUAMAN§,{ (rnareasolieituda)

AQUAT\4AN (marca oponente)

Que, si bien sc reeoRoee que las denorninaeiones objeto dc análisis eomparten ciertas sernejanzas,

cstes sirnilitudes no son sufieientes, por sf solas, para indueir necesariamente a un riesgo de eonfusión o

asociae ión en la mente del púrblico eonsurnidor relevante, La impresién de eonjunto que transmiten ambas

rnare es, al ser apreeiadas cn su totalidad y no de fsrma ftagmentada, es lo que debe prevalee er,

Que, siguiendo esta lfnea de razonamietlto, e,sta Dependeneia es de

deelarar eonfundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de,

elernente,rs en esmúR, siendo que eomo se sabe el análisi.s debe ser en

ió¡ Nacio¡al de
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POR LA CUAL §E CONFIRMA LA RESOLUEIÓN N'1I5O DE FECHA 22DEDICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCIéN DE ASUNTOS MARCARIOS TITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',AQUAMANSA" CLASE 3i, EXPEDTENTE N" 64110/2020 A NOMBRE DE
INMOBILTARIA RAfCES S.A. ...-."-.

expliea eiertr:s eriterios a ser tomados en cuenta para realizar un correetr¡ análisis de eonjunto, los euales
hentos tomado en euenta para la resolueión del presente litigio, y nos permitimos transeriblr a

e ontinuae ién " ,,.8n prlncipio, es el eonjunto el que debe ser objeto del anáJlsts y no sus partes lntegrantes
separadas en forma arbiaaria (747).t=-====-

Que, analizando el eampo ortográfieo y fonétieo de la solieitante "AQUAI4ANSA' y la marea
oponente 'AQUAN4AN', por más que eompartan elemenfr:s en eom(rn no se leen de la misma manera al

tener otros componentes que permiten difereneiarlas elaranreRte, como se puede notar al cotejar diehas
mareas. [.a marca scllieitaela se enclrentra c]oulpuesta por un voeat¡lo, euatro sflat¡as y nueve letras
(A'QUA'MAN'SA); la marea oponente cuenta eon uR vocablo, tres sllabas y siete letras (A=QUA.MAN), Al
eettejarlas se apreeian elaramente las elifereneias: AQUAMANSA vs, AQUAMAN, son r,listintas en su

estruetura ortográfica y por ello también se pronuneian diferente, '===".=.===

De igual meRera esta depeneleneia administrativa eonsidera importante la difereneiaeión coneeptual
de los signos, La denr¡nrinaeión "AQUAMAN" de la o¡ronente evoea directa e inmediatamente el eerneepto
del superhérne o personaje de tieeiénl por su parte, la marca solieitada .AQUAMANSA" §erá lefela y
pereibida tratural e inmediatamente por el eonsumidor hispanohablante eomo la eontraceién o alusión a

las palabras "agua mansa", tas -URE?TRT:ES PARA EL EXAMEN DE MAR1AS EN PARAGAAY", aprobadas
por Resolueión N,u 25912A25, señalan que euando los signos transnriten eonceptos o ideas eompletamente
diferentes y reeotroeibles para el pritrlieo, eomo c,eurre en este easo, estas claras dlstineiones en el plano
e one eptr.tal eontrarrestan y neutralizan cualqr¡ier sirnilitud visual o fonética que pudiera existir,

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El dereeho marearia no protege pretijos o partleulas
camunes euando na eonstituyen par sf mismas el signo distintivo." En ese sentido. eomo es salrido, la
prettección de las rnareas se extiendc. al eonjuntrl rlel signo distintivn y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Pclr ello cabe afirmar que la prr:tección otorgada a las mareas registradas "AQUAMAN" se

extiende al uso en conjtrnto del signo denominativo asl presentado, y no le otorga exelusividad sobre sus

efementos tomados de forma separada, razón por la eual esta dependencia administrativa eonsidera que
tales elementos pueden formar parte de otra marea =afrn en la misma elase- toda vez que la marea posterior
posea elementos que la diferencien de la marea anterisr,

Que, al respeeto, las "DIRECTRI2ES PARA EL EXAMEN DE MAR?AS EN PARAGAAY', aprobadas por'
Resolución n.' 25912025, señala cuanto sigue: "(,,,) La eamparación visual de las mareas denominatiyás se

basa en un análisis del ntimero y la seeueneia de las letras o earaeteres, la posieión de las palabras o de los
earacteres eoineidentes, el núntero de palabras y la estruetura de las signas (per ejemplo, las elementos
denominativas separados o unidas mediante guiones) [,,,] Se entenderá quc existe similitud f:onétiea si el
sanicla de la pronuneiaeión de los elementos rerba/es de los signas eamparados li¡ese el mismo, a la
sulicientemente cereano para que na se puedan distinguir auclitivamente, Los elementss elave para
determinar la impresión fanétiea general de un signo denominativa son sus letras y sflabas y su orden v
acentuación partieulares, El examen de las sÍlabas eamunes revlsfe una espeeial importaneia al eamparar
mareas fonétieamente, ya que una similitud fonétiea estará determinada por las sflabas e

combinaeión idéntica o similar, Par ejemplo, /os srgulentr,s srgnos denominativas contienen
igttales pero otras diferentes o eon un ritmo de pronunciación elifbrente po1
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN z (,,,)' 

€ É
rDeleeho de Marces. Jorge Otamendi, Erlitr¡rial: LexisNexl¡"Abeledo"Perrot AÑfll 2oO? \Yrr- \i! Dircce irin Nusional de Proplcdad Inteleetilal (DINAPI), Dlrccrrlt,et para c,l e¡unrcn de nwrco¡ an Parugutn,, pp I a\@ró ,

httns://www.dinapi.eov.ov/oortal/v-1/prooiedad-industrial/marcas/directrices 
\
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poR tA euAt sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' u5o DE FEcHA zz DEDTcTEMBRE DE zoz3 DIcTADA
poR LA ptngeetéN DE AsuNTos MAReARros Lmcrosos, EN EL ExpEDTENTE DE sollcrruD DE
REGTSTRO DE LA }üARCA 'hQUAMANSA',, CT.ASE 35, EXPEDIENTE N' ó4110/2020 A NOMBRE DE
INMoBTILARTA nlleps s.A. ----------

Que, respeeto a las coberturas de las mareas enfrentadas, esta rlependencia administrativa eoineide

eon el A=quo respeeto a la difereneia radieal entre los produetos y servrcios arnparados por las mismas. La

marca solieitada "AQUAMANSA" se solicita para la elase 35, para: 'seruieios de ageneias de infurmaeión

eontereial, demostraeión de produetos, sen¡ieio de gestión da, pros;s¿¡6s eomereiales en el mareo de

proycetos de eonstrueeión, presentaeión de praduetos en eualquier ntedio de eomunieación para su venta
al por menar, publieidad'i Por su parte, la rnarea 'AQUAIv{AN" posee una exteRsa esbertura que abarea las

eleges ??,5,9,16, 18, 20,2L,24,25,28,29,?0,721411 es deeir, a grandes rasgos: medieamentos, teenologÍa,

papelerÍa, e ucras, muebles, fexfiTes, ropa, juguetes, alimentos, bebidas y servieios de entretenimiento. La

arnplia eobertura de la rnarea oponcnte es tfpiea ele la industria del merehandising para proteger

personajes, no obstante, los produetos de eonsumo rnasivo o el entretenimiento no guardan relación

alguna cR du naturaleza, finalidad o eanales de diskibueión eon krs servieios eornereiales, de publieidad y

de gestión de proyeetos dc construeción de la e lase 35, tas "URE?TPrtf.ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS

EN PARAGUAY" estableeen que euando los eonsumidsres y eanales comereiales soR tan diametrahnente

diférentes, la probabilidad de eonfusión disminuye si griifi eativarnente,

R die ho fespeeto, es coRveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

e onocido e orno unielese, en virtud del nrt. 7" de la Ley de Marcas, el cual sllponc la presentacién de una

sola solieittrd de registro de marea por cada elase en la que se pretenela el registro, tramitándose cada

solicitud rnediante expedientes separados, De ello deriva uno de los principios marearios flundarnentales, el

de espeeialidad, el eual eonstituye la esenera misma ele la marea pues, esta sólo adjudiea proteceién a la

eategorfa de produetos o servicios pera la que ha sido e reada. Las rnareas cn pugna amparan produetos y

servieios dirigidos a scetorcs del púrblie o e r¡nsumidsr plenarnerrte difereneiables.

Que, adieioRalrnente, ouo criterio a ser analieado a la hora de determinar aeerca de la proeedencia de

la oposicién en estudio es si existe e oexisteneia previa, Al realizar la brSsqueda en el sistema informátieo de

la lnstitueión se verifiean los siguientes registros: AQUAMAQ, elase 35, Registro Ns. 561677; AQUA¡.IAT,

elase 32, Registro No, 602586;AQUAMAflC, elase 12, Registro No,490199;AQUAMENTHAelase 34, Registro

No, 469702; ACQUAN,ÍARIA, elase 5, Registro No, 459609i e,xtremo que dernuestra la eoexisteneia del

oponente eon otras marcas registradas con la denominación "AQUA" y denorninaeiones sirnilares a la
solieitada en autos, a nsmbre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: ¿cémo la marca oponente
puede eoexisür eon otras mareas esn las euáles posee las rnismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo
eon la presente Eolieitud de regisüo de marea?,

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia

de la marea oponente dieiendo: "Un faetor de gran importancia a tener en cltentaen las casosen guese
dlscufe la eonfusión es la eocxisteneia anterior de las mareas en pugna, Una eoexistene ia e,n el ntereado de
dos mareas, una de ellas registrada y la sta no o ambas de hecho, sin rTue se hayan suseitad¡t cr;nfilsrone.s

es la mejar prueba de la ineantitnclibilidad, y asf se lo ha rec'onocido.". =-----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexisteneia paeffiea eR

AQUAMANSA en la elase 35 y las marcas de la oponente "AQUAMAN'regi
20, 21, 24, 25, 28, 29, 90, ?2 y 41, -=."""""

ina

ión Gencr¡l dc i:C lC lndusrriai

' 'tltil{tlCll0 DE MARCA§' : fritge Otarnendi, 9" trrl,, cAUA, Abeledu P¡t'r'ot, 2u17 :

ón Nacion¡l de darl l¡ttlectual
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Resotueión*'ff 0 6
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTéN N' llio DE FEéue zz DE DTcIEMBRE DE zoz3 DItrADA
POR LA PIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LINGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE
REGISTRO DE LA I\4ARCA 'AQUAMANSA', CLASE 35, EXPEDIENTE N' 64110/2020 A NOMBRE DE
TNMoBILIARLA nefces s.A.,.------

Que, en base a las cclnsideraciones de heeho y cle dereeho expuestas, esta Direeeién arriba a la
cone lusién de que las mareas en pugna son sufieientemente,diferentes entre sl, originales, distintas una de
otra en todos los planos cle eomparaeién, por tanto, eorresponde eonfirmar la Resolueién reeurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

Art.ls CONFIRMAR la Resolueién N' ll50 de fecha 22 de dieiembre de 292? dietarja por la

Direecién cle Asuntos Marearios Litigiosos,

Art.2s ORDENAR la proseeución eie los trámites
'AQUAMANSA", elase 35, Expediente Nc

de la solicitud ele registro de la marea

64110/2020, solicitada a nornbre ele

Inmobiliaria Rafees S.A, :--"---

Art.3e NOTIFIQUESE por eédula,
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctéN N' lr59 DE FEcHA 26 DE DTcIEMBRE DE z0z3 DIcTADA
poR LA omrcctóN DE AsuNTos MARcARros LlTlcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sotrctruD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',AQUAMANSA',, CLASE 36, EXPEDIENTE N. 64113/2020 A NOMBRE DE
INMoBILr.ARre, Ref ces s.R. -....-.-.

Asune rón, 2 g I\IAY 2026

MSTO: el reeurso de apelaeión interpuesto pnr: la representante eonveneional de la firma DC
COMICS en eontra de la Resolueión Nu 1159 de fecha 26 de diciembre de 2023, dictada por la Direeeión de
Asrrntos Marcarios Litigiosos, y: =--,-=======

RE S ULTA:

Que, en feeha 16 de enero de 2024 se presenta el representante eonvencional de De COMICS, e
interpone Reeurso de Apelaeién en eontra de la Resolueién Nu ll59 de feeha 26 de diciembre de 2023,

dictada por la Diree ción de Asuntos Mare arios titigiosos,

Que, en feeha 15 de marzo de 2024 fue dietada la providene ia que eoncedió el reeurso interpuesto, :

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, la representante eonveneional de DC COMICS expresó agravios;
en fee ha 04 de junio de 2024 esta Direceión General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley,

Que, en feeha 09 de agosto de 2024, el representante eonveneional de Inmobiliaria RalceE S,A,
eontestó la expresión de agravios, eR eonseeueneia, en feeha l2 de agosto de 2024 esta Direeeión General
dicta Ia provideneia de Autos para resolver.===========

CONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolucién eonsidera que: '(,..)Que, no existe ninguna posibilidad de eonftisión
entre las marcas AQUAMANSA, solieitada en la elase 36, y AQUAMAN registrada en la clase 33 y otras,
debide'¡ especialmente "a la diferente naturalez,a de los praductas/servieios protegidas por las mismas", La
marca solicitada cumple ean las requisitos de novedad y espeeialidad requeridas por nuestra legislaeión
marcaria, por ende no se eneuentran sr¡feiente.s argumentos jurfdicos que puedan eventualmente
iustificar su rechazo. Que, la marca registrada AQUAMAN, en la elase 93 protege: "praductas eama bebidas
alcohólicas", y la solicitada AQI.JAMANSA, clase 36 protege: §ervlelos de administradores de inmuebles, es
decir, los servlcios de alquiler. de valoraeián de inmueltles o de ñnanciaeión", eomo se puede notar las
servicios y productos net guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán eoexistir
pacíficamente (,,.)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DC COMIC§ y manifiestat "(,,,) Estas afirmaeiones
demuestran el poco profundo análisis al que ftte sometida esta oposieión pues eómo padrfan no ser
confundibles dos mareas gue son extremadamente similares la una de la otra , al punto de ser
práeticamente idéntieas enfie sf, gozando además la marca de mi mandante de los earaeteres ele fbma y
notsriedad y estando la misma registrada en nuestro pafs no solo en la elase 33, sino también en las elases 5,

9, 14, 16, 18. 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y aL Además, de las registras loeales, eabe destaear que la marea
AQUAMAN también se encuentra registrada en numerosos pafses y en varias e/ases, lo eual es prueba
irrefutable de .s¿¡ netoriedad ..,/,,. Niego totalmente el heeha de que no existan sufreientes ft
jurídieos para justifrcar el rechazo del registro de la marea AQUAMANSA, ya que"

ta G.e,ícral St.,in,
dc Propiedid In&srriel
de Prcpiedad Iorelelual

atención a deténcier /<¡s r¿tereses de /os eonsumirlores gue na deberfa ser permi
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POR t"A EUAT SE CONFIRMA t.A RESOLUCIÓN N'II59 DE FECHA 26DEDICIEMBRE DEIOB3DISTADA
POR LA DMEECIÓN DE ASUNTOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I.A I\,1ARCA 'AQUAN4ANSA', CLASE 3ó, EXPEDIENTE N' 64113/2020 A NOMBRE DE
TNMOBTLTARIA n¿ICES S.A. - - ---- ----

marca extremadamente similaÍ, easi idéntiea a una preexistente .../,.. ante la presencia de marcas notorias
y/o famosas y ante su riesgo de dilueión, el eriterio de espeeialiclad eede, es decir, ya no es estrictamente
neeesaria una igualdad de clases ni tampoeo una es-recha relaeión ente productos y/o servicios

eubi ertos(,,,)' - - = - - " - - -

Que, la represcRtaRte eonveneional de Inmobiliaria Rafces S.A. manifiesta en su escrito de

eontestaeión del traslado de los agravios: "(,.,) La adversa en su escr¡f o de expresién de agravios ha obviado
el impoftante heeho de que su marca fue registrada en c/ases eliferentes a la de mi mandante, lo cual no
pueele haber eontüsión eon los produetos a servicios prestados, Conforme a lo manifestado, es obvio que la
prineipal aetividad eomercial de la frrma etponente gira en tonto a ropas, juguetes, libros, juegos de video,

ete, tal eual lo expresa la cobertura de productos expaesta ut supre, productos que no poseen desde
ningun pLlnto de viste eonexión eompettt¡va can las cubiertos por la clase 36 que cubre: " Distingue los

servieios de administradores de inmuebles, es deeir, las servie ios de alquiler, de valaración de inmuebles o

de iineneiaeión" ,,,/,,, A este respeeto eabe destacar lo ntanifestado en nuestra Ley de Mareas N' 1294/98 la

cual ha adoptadoelsrsfema Unielase(,,,)" :----------

Que, eorresponde a esta Direeeión General resolver sobre la proeedeneie o no del reeurso

interpuesto por la firrna De COMIC§, y la eonseeuente eoexisteneia o no de las marcas AQUAN{AN&q,

(solieitada en clase 36) y la rnarea AQUAI4AN (registrada en las clases 33,5,9,16, 18, 20, 21,24,25,28,29,?O,

32 y 4t),

Que, al inleiar el análisis de las denominaeiones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde uRa visién de eonjunto, eomo es regla general en el derecho marcerio, sin artificiales
desmembraeiones y euyo objetivo es advertrr si la pere epeión de una de las mareas puede ser asociada con

la otra, De esta maRera, eorresponele determinar si las mercas en euestión pueden o no ser e onfundidas en

el nrerearlo, tras un análisis desde la ó¡rtica rle los eventuales eonsumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, eorresponele a esta instaneia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de eonfusión entrc la solieitud de registro de la marea "AQUAN/ANSA'en la clase 36, con la
rnarca oponente "AQUAI4AN'registrada en las elases 33,5,9,16, 18,20, 21,24,25,28,29,30,32y 41,

AQUAIVIANSA (mareasolicrtada)

AQUAMAN (rnarea oponente)

Que, si bien se reeoRoec que las denominaeiones objeto de análisis eomparten ciertas semejanzas,

estas sirnilitudes no son sufieientes, por sf solas, para indueir neeesariamente a un riesgo de eonfusión o

asoeiae ión en la mente del públie o e onsumidor relevante, La impresién de eonjunto que transmiten ambas

mareas, al ser apreeiadas en su totalidad y no de forma fragrnentada, es lo que debe prevaleeer,

Que, siguiendo esta lfnea de razonarniento, esta Dependeneia es de la tesitura que no se puede

deelarar eonfundibles a las mareas por el sols heeho de que dentro de su estruetura existan letras o
elementos en eorntin, siendo que eomo se sabe el análisis debe ser en eonjuntcl, El-t¡4+dista Otamendi,

ceirrcrto análisis de conjur
litigro, y nos peinritirrrus

expliea eicrtos eriterios a ser tomados en e uenta para realizar un
hernos tornado cn euenta para la resolueión del presente
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1159 DE FECHA 26 DE DIEIEMBRE DE2O23 DIETADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENM DE SOLIEITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',AQUAMANSA" CLA§E 3ó, EXPEDIENTE N. ó4113/2020 A NOMBRE DE
INMOBILI,ARI.A NEfCPS S.A, ........-

continuació n " ,En principio, es el conjunto el que debe se¡ abjeto del anáJisis y no sus paftes integrantes
separadas en forma arbitaria (7a7¡.'---=--=

Que, analizando el eampo ortográfiecl y fonétieo de la serlieitante "AQUAMANSA' y la marea
oponente 'AQUAI4AN', por más que eompartan elenrentos en eomtln no se leen de la misma manera al

tener otros eomponentes quc permiten difereneiarlas elaramente, como se puede notar al eotejar diehas
marcas, La marea solieitada se eneuentra compuesta por un voeablo, euatro sllabas y nneve letras
(A-QUA'MAN'SA); la marea oponente euenta eoR Lrn voeablo, tres sflabas y siete letras (A'QUA=MAN), Al
cotejarlas se aprecian elaramente las difereneias: AQUAMANSA vs, AQUAMAN, son distintas en su
estructura ortográfica y por ello también se proRuneian diferente, =--=.===.."

Que, de igtral manera esta dependencia adrninistrativa considera importante la diferenciaeión
eonceptr:al de lers signos, La denominación "AQUAMAN" de la oponente evoea direeta e inmediatamente el

concepto del superhéroe o personaje de fieción;por su parte,la marca solicitada "AQUAMANSA" seTá lelda
y percibida natural e inmediatamente por el consumidor hispanohablante como la eontraceién o ah"lsién a

las palabras "agLta mansá", Las "DIRE3T'RIC'ES PARA EL.EXAMEN DE MARCAS ENPÁRAG¡JAY", aprobadas
por Rescrlucién N." 25912025, señalan que cuando los signos transmiten coneeptos o ideas eompletamente
diferentes y reconocibles para el públieo, como oeurre en este easo, estas claras distineiones en el plano
conceptual e ontrarrestan y neutralizan cualqr¡ier similitrrd visual o fonética qrre pudiera existir,

En tal sentido, Jorge Otamendi seistiene que: "El derechct marcario no pratege prefrjos o partfeulas
comanes euando na constituyen por sí mismos el signo distintivo," En ese sentido, eomo es sabids, la
proteccién de las mereas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteeeión otorgada a las mareas registradas "AQUAMAN" se

extiende al uso en eeinjunto del signo denominativo asf presentadr:, y no le otorga exelusividad sobre sus

elementos tomados de forma separada, razón por la eual esta dependencia administrativa eonsidera que
tales elementos pueden formar parte de otra marea "aún en la misma elase- toda vez qtre la marea posterior
posea elementos que la difereneien de la marea anterietr.

Qrre, al respecto, las 'DIPECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", a¡rrobadas por
Rescrlución n." 25912025. señala cuanto sigue: "(.,,) La comparación visual de las mar€as denominatiyas se

basa en un análisis del ntimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posici(tn de las palabras rt rie Jos

caracteres coittcidentes, el número de palabras y la estruetura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [..,] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronuneiación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, rs lo
suficientemente cercana para que no se pueelan distinguir auditivamente. Los elementas clave para
determinar la impresión tbnétiea general de un signo denominativo so/, sus letras y sflabas y su orden ,v
acentttet'ión perticulares. El examen de las silabas c'o/n¿//?es reviste una espeeial impartancia al eomparar
marcas fbnéticatnente, ya que Ltna similitud fonética estará dc,terminada por las sílabas
combinac'ión idéntiea o similar, Por ejempkt, los siguientes sr§nos denominativos contienen
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación rliferente por lq
diferente.s: Signo anterior CI.ENOSAN Signo posterior AI,EOSAN'(.,,)",===="--=..-,

i Dernchr¡ rlo lvlare as, forge Otamrndi, Editoriall [.erisNr,xis . Ab¡ledn-Perrot AÑ01 2r'lrll
r Dircccirin Nusional de Propicdad lntcleetuul (DIN¡\PI), Dtt!úrict\\ pqril t,l evtnttt clc nnreat en Paruguat', pp, 147 y
hltns //wu' rlinrrri s¡rw ¡v/notf ¡llv1/nrnnied¡d-inrhrsf rirllrnrr.r(/d¡rc.tri.es

,n*q.1 l',11::::\
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Resorueién*'$J 07
POR IA EUAL SE EONFIRI\4A L.A RESOLUEIéN N'II59 DE FECHA 26DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR tA DMEECIÓN DE ASUNTOS MAREARIOS LITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLICITI.'D DE
REGISTRO DE tá, MARCA "AQUAMANSA" CLASE 36, EXPEDIENTE N' 64113/2020 A NOMBRE DE
INMoBItIARIA nalcps s.a. " - ----* =

Que, respeeto a las eoberturas de las mareas enFrentadas, esta dependeneia administrativa eoincide
eon el A=qrto respecto a la difereneia radieal enffe le¡s prodrtetos y servicios amparados por las mismas. ta
ülerea solieitada "AQUAIvIANSA" se solieita para la clase 3é, para: "1os servicios de administradores de

inmuebles, cs deeir, los servicios de alquiler, de valoracién de inmuebles o de finaneiación". Por su parte, la

marea 'AQUAI4AN" posee una extensa eobertura que abarea las clases 33,5,9,1ó,18,20,21,24,25,28,29,30,
32 y 4l: es deeir, a grandes rasgos: medieamentos, tee nología, papelerÍa, cueras, muebles, textiles, ropa,
juguetes, alimentos, bebidas y servieios de entetenimiento. La amplia eobertura de la marea oponente es

tfpiea de la industria del merehandising para proteger personajes, no obstante, ninguna de estas clases

guarda relaeión alguna eR su natu¡aleza, finalidad o canales de distribución con la administración de

inrnuebles o las finanzas de la elase 3ó, Las "DREeTRTES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"

estableeen que euando los eonsurntdores y eanales eomereiales ssn tan dlametralmente diferentes, la

probabilidad de eonfusión disminuye signifleatlvamente,

A dieho respceto, cs conveniente ree ordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

eonoeido eorno unielase, en virtud del Art,7" de la Le,y de Mareas, el cual supoRe la presentaeién de una

sola solieitud de registro de marea por catla clase en la que se pretenda el registro, tramitánclose eada

solieitud rnediante expedientes separados. De ello denva uno de los principios rnarearios fundamentales, el

de eopeeialidad, el eual eonstituye la esencia misma de [a marea pues, esta sélo adjudiea proteeeión a la

eategorfa de productos o servieios para la que ha sido creada. tas rnarcas en pugna amparan produetos y

servieios dirigidos a seetores del púrblie o consurnidr¡r ¡rlenan.rente. diferenciables, ----

Que, adieionalmente, otro eriterio a ser analizaclei a la hora de determinar acerca de la procedencia de

la oposieión en estudio es si existe eoexisteneia previa. Al realizar la búsqueda en el sistema informático de

la lnstitueión se verifiean los sigutentes registros: AQUA]/AQ, elase 35, Registro No. 561677;AQUANAT,

clase 32, Registro No. 602586: AQUAMATIC, elase 12, Registro No,490199;AQUAMENTHA clase 34, Registro

No, 469702; AeQUAMARIA, clase 5, Regisuo No. 4§9609; extremo que <lemuestra la eoexistencia del

opoRente eon otras mareas registradas eon la denorninaeién "AQUA" y denominaciones similares a la

solieitada en euts§, a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: ¿cémo la marca oponente
puede eoexistir con ofas mareas csn las cuáles posee las mismas o mayores semejaruas y no puede hacerlo
eon la presente soüeih¡d de registro de ma¡ea?,

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia
de la mare a oponente die iendo: "Un faetor de gran importancia a tener en cuenta en los cásos en gue se

dtseute la eonfusión es la eoexisteneia anteriar de las mareas en pugna, LJna c'sexisteneia en el mercado de
rlos mareas, una de ellas registrada y la otra no o ambas tle hecho, sin que se ltayan suscifado eonlilsiones
es la mejor prueba de la ineonfund¡b¡l¡dad, y asf se lo ha reeonoeido."1, ------------

Pt-¡r tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacffica entre las marcas

AQUA\4ANSA en la clase 36 y las mareas de la oponente'AQUAMAN'registrada en las clases 33,5,9,16,18,
2Q, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. 

---===--

Que, en base a las eonsideraciones de heeho y de de,recho expuestas, est

eonelustón de que las marcas en pugna son suficientemente dif'erentes entre sí,

otra en todos los planos de eomparaeién, pclr tanto, corresponde confirmar la

I 'DERECH() DE MAReAs.: lorge Otarnendi, g" Ed,, e ABA, Abeledo Pcn'ot, 2ul7 :

Nacional dt !ropiedad lnttlectutr
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poR LA cuAL sE coNFTRMA LA REsoLUeréN N'll59 DE FEcHA 26 DE DICIEMBRE DEzoz3DIerADA
poR LA pnrccrót¡ DE ASUNToS MAReARros Lrtcrosos, EN EL ExpEDIENTE DE souetruD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA',, CLASE 36, EXPEDIENTE N' 64113/2020 A NOMBRE DE
rNMoBrLtARrn nefcns s.A. ----- - -- -

Art.la

Art.2e

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD INDU§TRIAI

RE§UELVE

CONFIRMAR la Resolueión N" ll59 de t'ee ha 26 de dieiembre de 2023 dictada por la
Direeeión de Asuntos Marearios Litigiosos,

ORDENAR la proseeución cJe los trámites de la solicitud rle registro de la marea

'AQUAMANSA', clase 36, Expediente N' 64ll?12020, solieitada a nombre de

Inmobiliaria Ralces S,A, :======

Art.3a NOTIFÍQUESE por eédula, -""'--""'""-'-="':

ctore Genc

ión Gencrrl dc

iónNrcicnrl de ?

I Interina
itdad lndurtrial

edaC l¡telectual
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Resorueión*'XJ 0 8
POR LA CUAL §E REVOEAN LAS RESOTUEIONES N'2078 DE FEEHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021Y OI DE
FECHA 02 DE ENERO DE ZOZ4 DIETADA POR LA DIREECIéN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'CORELLI", CLASE 32. EXPEDIENTE N" 7483612020, SOTICITADA
POR SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Asunción,2gl{AY2026

MSTO: El ree ursn de apelación interpuesto por la representante e onvencional de Soeiedad Anónima
Dam¡n contra la Resolucién N" 2078 de feeha 07 de diciembre de 2021, dietada por la Direeeión de Mareas,
yi ""'--'----

RESULTAT

Que, en feeha 03 de agosto de 2a2Z se presenta la representante conveneional de Socledad Anónima
Damm, e interpone Recurso de Reconsideraeién y Apelación en subsidio en eontra de la Resolueión Nu

2078 de feeha 07 de dieiembre de 2021 dietada por la Direccién de Mareas,

Que, por Resolueién N'01 de fecha 02 de enero de2024,la Dirección de Marcas eonfirmó en todas
sus partes la Resolueién N" 2078 de fecha 07 de dieiemtrre de 2021, :.="'

Que, en feeha 07 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que eoncedió el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha 22 de mayo de 2024 la representante convencional cJe Sociedad Anónima Damm
expresó agravios. Esta Direceién tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de mayo deZQZA.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién N'2078 de fecha 07 de diciembre de 2021 considera quer "(,,,) Que la salicitud de
registra de la marca eORELLI ha sido presentada para amparar las productos de la elase 32, Que
habiéndose realizado la búsquecla de anteceden fes de la citada marea, se ha constatads la existencia en
dicha clase de la marea: Expediente Denaminación 2016-164ts67 LA CORRELI elase 32 Registra Titular
444A12 fesuÍta S,a, [PY] Comentaria: Que antbas denominaciones son casi idéntieas, muy semejantes, no
podrán tener eaexistencia pacitiea, en una misma elase, sin crear riesgo de eonfusión entre k¡s
eonsumidores.-, por lo que de confarmidad al artfculo ás de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a la
so I i citado(...)" -- - - - - - - - - -

Que, la Resr¡lución N" 0l cle fecha 02 de enero de'2O24 considera que: "(,..) analizada la etrcstión
notamos que las mareas en pugna poseen difereneias tanto en el plano gramatical par eJ término inieial
"LA" en la marca antecedente, no es menos cierto que la palabra .1ORREL|" en la anteeedente y el térmtno
"CORELLI" en la marca sobcitada, en ambas denominaciones resultan preponderantes ya que es sr¡bre las
mismas donde recae la fuerza de la voz, y entendetnos gue va a perdurar en la memaria del usuario que
frnalmente podrá asociarlas(..,)" -- ------

Que, enfre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La empresa FANT SALEM SL,

conocida como el gigante cervecera y principal proveedor de bebidas y refreseos en grandes empresas de
distribución alrededor de España coma Mereadona, Lidly el Cr¡rte lnglés, se

de refrescos y agua .../,.. Al realizar la búsqueda con la denontinaeión "cervezas
primer resultada los productos del Solicitante, demostrando asi su recrsnocimi,



OIHECCIÓN NAGIONAL OE

.W .% GOtsIERNO ou. I PARAGUÁI
W,g PARAGUAY i REKUÁI

W ^\PROPIEDAD\Id TNTELECTUAL
PAf,AOUAY

Resorucién-.-0-5 0 g
poR t-q euAt sE REvocAN r-AS RESoLUcToNES N" 2078 or ircira 07 DE DTcTEMBRE DE zo2r y oI DE
FEcHA 02 DE ENERo DE 2024 DIcTADA PoR LA otnecclÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLIEITUD DE REGISTRO DE LA MARCA UCORELLI", CLASE 32, EXPEDIENTE N'74836/2020, SOLICITADA
PoR soerEpep eHór.¡MA DA\¿M

mejor eonoeido eomo earregí, es una persona que compartc con otra el misno grupo religioso, polÍtico o
ideológieo, en prineipia, es un apodo utilizado entre aquellas personas que se encltentran afiliadas al
mismo partido polftieo. Mientras tanto la marea solicitada, haee refereneia al apellido italiano, haciendo
alusién al origen italiana y al estilo de cerveza gue es ofrecida al público consuntidor, dando una imagen de
eleganeia y ealidad (,.,)" *-'-"

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

interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas cn su conjunto, sin artificiales
desmembraeiones, de forma sucesrva y no sirnultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

eriterio que debe prinrar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién eRtre las mismas. Si bien
eonrparten elementos en esmútn, ello no neeesariamente ffae apare,¡ado el riesgo de confusién, toda vez

que en su eonjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene quer "El dereeho

mareario no pratege prefi¡os o parti€ulas comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo
disti nti vo,r' oo=".=.o=.=-=

Que, a los efeetss de cotejar las nrareas eR pugna, existen eriterios generales avalados, tanto por la
doetrina eorno por la jurisprudeneia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonétreo, asl eorns del aspeeto ideol6gieo o conceptual, Además en su conjunto, deben ser tenidas en

cueRta las eoberturas. Al realizar el eotejo de las nrarcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
rRarea base de rechazo poseeR elcmentos que permiten distingrrirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente comparación:

CORELLI

I.ACORRELI

(solieitada), y

(base de reehazo)

Que, al realizar el análisis ortográflco o visual, debe tenerse pr€sente que la comparación visual de las

mare as denominativas tenga en e uenta el núrnero de palabras, la see uencia de letras y la estruetura general
de los signos. Al realizar el eotejo vtsual y ortográfico de las marcas verlos que la marea antecedente se

eneucntra eornpueste por dos vocablos "LA CORRELI', mientras que la marca solieitada se eReuentra
cornpuc§te por un voeablo "COREttl", Aunque arnbos signos sean similares, la impresién de conjunto es la
que debe prevaleeer y no los elementos aislados,

Que, ahondando en el eote¡o de las denominaeiones, y a tin de realizar el análisis fonétieo debe
tener§c' en euenta el número y la seeueneia de sus sÍlabas, asf eomo su orden, ritrno y acentuaeién. La

rnarea serlicitada 'CORELII', como se ha meneionado, se halla compuesta por un voeablo con tres silahas,
Por su parte, la rnarea antecedente "LA CORRELI" posee dos voeablos y cuatro sÍlabas. Las dif'erencias
orttlgráfieas en la "RR" de la marca anteeedente y la "tL" de la solicitada generan uRa marcada rCistinción
Forrétiea, El esnsumidor pronuneiará la marca antceedente colno 'LA - CO - RRE - LI", la "rr" (doble r) de la
segunda sílaba represcnta un sonido fuerte o vibrante mtiltiple, mientras que la "r" (simple) de la marca
solieitada representa un sonido suave o vibrantc. sirnple. En euanto a la diferencia en la "ll" (doble l) de la
solie itada y la "l" de la anteeedente también presentan dil'erencias auditivas,la "ll" es una consonaR
palatal (apoyo en el paladar) mientras que la "1" es alveolar (apoyo tras los dienteu);;'t
ortográñeas de las denominaeiones generan una íuerte distineión auditiva. --=----.;-i-.i:..:=..S.!!' i 

-§

Direccién 0C/.crrl dc'Propicrlaii Indurrrial

DirerciiinNtIicnal de lro¡iedad Inrelecruel
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOTUCIONES N'2078 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021Y Ol DE
FEcHA 0z DE ENERo DE zoz4 DrcrADA poR LA nmeectóN DE MARcAS EN Et EXpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'CORELLI", CLASE 32, EXPEDIENTE N'7483ó/ZO2O, SOLIEITADA
PoR socrEpep euór.¡tMA DAMM

Que, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaeiones, es fundamental tener
presente el significado que el públieo pertinente en Paraguay le da a los términos;en ese sentido, la marca
solicitada 'LA CORRELI" utiliza elvocablo "Correli" que es el apócope coloquial de "eorreligionaria", razón
por: la cual el público loeal le atritruirá clirecta e inmediatamente ese significado p«rlítico/social, Mientras
que "CORELLI", será percibido como rrn apellido extranjero o una palabra de fantasla sin un signifieado
semántico directo en español o guaranÍ, Las Directrices para el Examen de Mareas en el Paraguay,
conñrman que si los signifieados semánticos de arntros signos son elaramente diferentes para el

consumidor, los si gnos rleben considerarse conceptualmente dlferentes,

Que, al realizar el e otejo de las cobertrtras de las Rlarcas analizadas en el e aso de autos, vemos gue la

rnarea 'CORELLI" pretende el registr:o para la elase ?L para los siguientes productosl "Cervezas:Bebidas sin
aleohctl; Aguas minerales: Bebirias a base de frutas f zumos de fnttas; Siropes y atras preparacianes s/n
alcahol para elaborar bebielas"; mientras que la marca 'LA CORRELI" se encuentra registrada en la clase !L
para lr-rs productos: "eervezaso.

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan prodr-rctos de la misma clase 32, las

diferencias señaladas en los planos visual, fonétieo y conceptual, nos permiten colegir que las mismas
podrán coexistir pacÍficamente en el mercado,

Que, en eonclusién, la marca solicitada es uR signo eon caracterfsticas propias que lo haeen
diferente, original y distintivo, Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponcle revocar la resolucién
recurrida.

Art.ls

POR TANTO,
I.A DIRECTOM GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

REVOCAR las Resoluciones No 2078 de fecha 07 de dieiembre de 2021 y 0l de fecha 02 de

enero de 2024 dictadas por la Direeción de Marcas,

Art,2a ORDENAR la prosecución de lcls trámites de la solieitud de registr"o rJe la nlarca
'CORELLI", clase ?2, Acta N" 74836/20?0 solieitada a nombre de §oeiedad Anénima
Damm.

Art,3s NOTTFIQUESE,
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N'l3oó DE FEcHA 20 DE NovTEMBRE DEzoz4, DICTADA
poR r-A, pnrccróN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE
REGISTRO DE LA MARCA',UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 83880/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNMERSAL SA.C.--.---.

Asunción, 2g lllAY 2[126

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

E)ffRAGEL Y UNI\¡ERSAL SA.C. en contra de la Resolución N.' 1306 de fecha 20 de noviembre de 2024,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de PRODUCTOS

E)ffRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N." i306 de

fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 08 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 2l de agosto de 2025, la representante convencional de PRODUCTOS EXTRAGEL Y
UNMERSAL SA.C. expresó agravios; en fecha 21 de octubre de 2025 el representante convencional de

UNMERSAL CITY STUDIOS LLC. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 23 de

octubre de2025, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)"UNIVERSAL Y ETIQUEM", solicitada para la
clase 30, en base al registro de la marca UNIVERSAL clase O9; notamos que si bien las clases son diferentes,
visualmente son muy parecidas, para mayor apreciación se adjunta a continuación las etiquetas .../... Que, la

solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra
UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente
UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografía similar y estilos parecidos, lo que podria suscitar una

asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis,

dado que la coincidencia en el uso de estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de

confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento
identificativo(...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)Que, agrego a lo
manifestado más arriba un cuadro para que la Señora Directora pueda corroborar con la base de datos que

existe COEXISTENCIA DE LA OPONENTE CON MARCAS DE TERCEROS, debemos señalar que la
denominación UNIVERSAL se encuentra registrada a nombre de distintos titulares dentro de distintas
clases en las cuales invoca su derecho el oponente, con las cuales coexiste sin que ello genere confusión en

el público consumidor y entre ellas se encuentra la denominación UNIVERSAL Y ETIQUETA, de mi
mandante, quien ya posee registro para la clase 29, Registro Nro. 501747. Y asi como la marca registrada a
nombre de mi mandante no ha ocasionado confusión alguna dentro del mercado con las marcas citadas

por la oponente tenemos otros ejemplos en el cuadro que puede observarse .../... la resolución delA-quo
carece de una evaluación exhaustiva y debidamente fundamentada sobre la posibilidad de confusión o

[,
\',\.

asociación entre las marcas en cuestión. Es fundamental considerar todos los elemelllas-distintivos, el
contexto especÍfico en elque se utilizarán las marcas y el grado de atención delpúbJieó consuk$p*-.-fros
productos de la marca oponente son completamente distintos a aquellos qr" ,r{i¡nr"ar"5ofu-flJa

t.
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DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNMERSAL S.A.C.. - - - -. -

clase 35: Servicios de exportación y/o importación, publicidad, propaganda sobre redes de
telecomunicaciones (inclusive redes sociales digitales), distribución de material publicitario (folletos,
prospectos, muestras), reproducción de documentos, estudio y análisis de mercados, información o
artÍculos de información en el área del comercio y marketing, organización de exposiciones para fines
comerciales y publicitarios; todo relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas,
compota, leche y productos lácteos, Café, té, cacao y sucedáneos del café; arcoz; tapioca y sagú; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confiteria; helados; azúcar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, sa.lsas (condimentos); especias; hielo, frutas y
verduras, hortalizas y legumbres fescas, hierbas aromáticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y
otras preparaciones para hacer bebidas. Por otro lado, la contraparte opera en la clase 9, que abarca Casetes
pregrabados de audio, caseres pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de
vÍdeo, presentando peliculas y programas de televisión, discos compactos pregrabadas presentando
música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando pelÍculas y programas de
tel evi sión(... ) "- - - - - - - - - - - -

Que, contesta Ia expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: "(...) cotejando las marcas en

Pugna tanto en conjunto como aislando sus elementos integrantet es posible apreciar que ellas son
perfectamente IDÉNTICAS, desde cualquier plano que se las coteje. Consecuentemente, la impresión
global que causan en el consumidor medio es que se tratan de dos marcas exactamente iguales la una de la
otra, sin ningún elemento diferenciador entre ellas .../... Contradigo categóricamente estas aseveraciones
pues las marcas de mi mandante, UNIVERSAL y LINIVERSAL Y ETIQUETA, que fueran invocadas como base
de esta oposición son marcas que gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Por ello la solicitante
Parece olvidar que ante la notoriedad de una marca se rompe el principio de especialidad, es decir, se lo
deja de aplicar, no siendo necesaria ya la igualdad o la estrecha relación de clases .../.., en resumidas
cuentas, Pese a que las marcas de mi mandante invocadas como base de la oposición no amparan Servicios
de exportación y/o importación, publicidad, propaganda sobre redes de telecomunicaciones (inclusive
redes sociales digitales), distribución de material publicitario (folletos, prospectos, muestras),reproducción
de documentos, estudio y análisis de mercados, información o artÍculos de información en el área del
comercio y el marketing, organización de exposiciones para fines comerciales y publicitarios; todo
relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos lácteos,
Café, té, cacao y sucedáneos del cafe; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan,
productos de pastelería y confiterÍa; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear;
sal; mostaza; vinagre, sa.lsas (condimentos); especias; hielo, frutas y verduras, hortalizas y legumbres
frescas, hierbas aromáticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas. servicios pedidos en estos autos, el riesgo que )as marcas IJNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIeUETA
de propiedad de mi representada, sean asociadas y/o confundidas con la marca UNIVERSAL Y ETIeUETA,
pedida en autos por la firma PRODUCTOS EXTRAGEL Y TJNIVERSAL S.A.C., continuará siendo
extremadamente elevado, debido a la fama y notoriedad que preceden a aquellas(...)". -------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "UNIVERSAL Y ETIQUETA", en la clase 35 (solicitada) y
'UNIVERSAL Y ETIQUETA", en la clase 09 (oponente)

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas UNIVERSAL Y ETIQUETA, en la clase 35

(solicitada) y UNMERSAL Y ETIQUETA, en la 09 (marca base de oposición), vemos que aliniciar
de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visióh de
como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y."y/r§8fe*¡
si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manerfito

i
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instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en elmercado,
tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, sr bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el

vocablo "UNMERSAL", no necesariamente causarán confusión en elseno del público consumidor pues, en
su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusión entre dichas marcas.-----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con la marca

registrada: UNMERSAL Y ETIQUETA, en la clase 29, Registo N." 501747 de fecha 1610312020. Si bien, en
virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos

adquiridos con la denominación y la etiqueta de autos; para productos relacionados a los servicios pedidos
en el caso en estudio. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión
de una marca que ya le pertenece hace varios años---------

Que, a fs. I de autos se verifica que el solicitante no reivindica los derechos exclusivos sobre la figura
del globo terráqueo de su etiqueta. -------

Que, también a fs. I de autos se verifica la cobertura de servicios sobre los cuales pretende la

protección: "servicios de exportación y/o importación, publicidad, propaganda sobre redes de

telecomunicaciones (inclusive redes sociales digitales), distribución de material publicitario (folletos,
prospectos, muestras),reproducción de documentos, estudio y análisis de mercados, información o
artículos de información en el área del comercio y el marketing, organización de exposiciones para fines
comerciales y publicitarios; todo relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas,
compota, leche y productos lácteos, Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, sa/sas (condimentos); especias; hielo, frutas y
verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y
otras preparaciones para hacer bebidas." Mientras que Ia marca base de la oposición ampara: "Casetes

pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de
video, presentando películas y programas de televisión, discos compactos pregrabadas presentando
música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando peliculas y programas de televisión,
programas de softvvare de computadoras pregrabados presentando películas y programas de televisión,
programas de software multimedia interactivo para educación y entretenimiento, software interactivo
multimedia para jugar juegos, videos descargables, programas de televisión y pelÍculas. "De igual manera se

verifica que la firma oponente posee el registro de su marca UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA en las

clases 41y38.

Que, como puede apreciarse la cobertura de productos y servicios comprendidos por las marcas

enfrentadas son plenamente distinguibles, dirigidos a sectores del público consumidor diferentes. No

existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los productos y servicios

protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en

cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los productos y servicios a distinguir. Existen

diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones

antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugare.s

desenvuelven las marcas enfrentadas serán dlferentes. A más de que la firma oponent

C¡istaldo
lterina

ad Indusrriel

coexistiendo con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, propiedad del solicitante dg autos

iedad Intrlecrual
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Que, ahondando en el análisis de la coexistencia de marcas, al realizar la búsqueda en el sistema
informático de la institución, se puede verificar que existen los siguientes registros que utilizan elvocablo
UNIVERSAL como único elemento o como parte de su denominación, a nombre de diferentes titulares y en

diversas clases: UNMRSAL Y ETIQUEIA, clase 34, Registo N.'580963 a nombre de Tabacalera Boquerón
S.A.; UNMERSAL, clase 20, Registro N' 473255 a nombre de Juan Carlos Cáceres García; UNIVERSAL Y
ETIQUETA, clase 8, Regisho N.' 447922 a nombre de Tramontlna S/a. - Cutelaria;UNIVERSALYETIQUETA,
clase 25, Registro N.' 465102 a nombre de Universal Protein Supplements Corporation Dba Unrversal
Nutrition; UR UNIVERSAL ROBOTS Y ETIQUETA, clase 9, Regisho N.' 560984 a nombre de Universal
Robots A/S; extremo que demuestra la coexistencia de la marca oponente con otras marcas que utilizan
dicha denominación -UNIVERSAL- a nombre de diferentes titulares, en diferentes clases e inclusive en la
misma clase. -----

Que, de igual manera, al realizar \a búsqueda del elemento figurativo: Globos terrestres con
banderola o inscripción,' se verifican los siguientes registos de marcas en la clase 09 que utilizan el

elemento figurativo mencionado y con las que la oponente se encuentra coexistiendo: UFE (Slogan) Union
des Frangais de I'Etranger Union de Franceses en el Extranjero Y ETIQUETA, Registo N'611048 a nombre
de EDMOND MARCEL DANIEL SUCHET; OTIS Y ETIQUETA, Regisho N' 58547 a nombre de OTIS

ELEVATOR COMPANY; TOTVS Y ETIQUETA, Registro N' 495909 a nombre de Totv's Sia; NAPOLI Y
ETIQUETA, Registro N' 448463 a nombre de Jihad Ali Jaber; MINI MUNDO Y ETIQUEf,A, Registro N" 606876

a nombre de MOHAN PARUMAL RANI. Extremo que demuestra que el elemento figurativo de "Globos

terrestres con banderola o inscripción" es de uso común en la clase 09. --------

Que, al cotejar las etiquetas en pugna, vemos que tienen elementos en común. Como ya se ha
mencionado, el elemento figurativo es de uso común, tanto en la clase 09 como en otras clases del
nomenclador internacional. Por ello, en virtud al Art. 16 de la Ley 1294198, la protección de la exclusividad
otorgada por el registro no se extiende a tales elementos de uso común o necesario en el comercio'. AI
contrastar las etiquetas, se observa que la marca solicltada utiliza colores llamativos, una tipografía distinta
a la de la marca oponente. A más de tener presente que la solicitante ya cuenta con el registro de la
denominación y etiqueta en la clase 29.

marca solicitada

UNMERSAL Y ETIQUETA

marca oponente

UNWERSAL Y ETIQUETA

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinari
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a

cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean

1 Direccirin Nacional de Propiedad Inrelecrual. Ley 1294/98 De l\Iarcas.

el P

olIl,-,, L,t"ñ' Prof itdad lndusrrial

ñi,iint , i,i*,'r ¿' Irc¡iedri lnteltcrual

: Sánchcz I lcrrero, r\ndrós. "O»lasirin le ,\larea!' Edi«¡rie] La Lc1'. rkor.i,1r. ,,,',,.
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que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del

rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente

resolución.

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "La doble identidad ocurre cuando la marca

contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular, y los
productos o servicios especifrcados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios
especificados para la marca anterior. Esto significa que existe idenüdad tanto respecto a las marcas (ambas

marcas son idénticas) como respecto a los productos o seruicios cubiertos por esas marcas (todos o
algunos de los productos o seruicios especificados son idénticos."' En el caso que nos ocupa tenemos que

en cuanto al signo distintivo: las denominaciones contienen elementos en común pero otros elementos

también conforman al signo en completo; en cuanto a Ia cobertura: las marcas se encuentran en clases

distintas del nomenclador, sus productos y servicios son plenamente distinguible

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su

conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo
eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ------------

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

considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar Ia Resolución recurrida

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

RE SUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1306 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.le

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

"UNIVERSAL Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N' 83880lZOZl, solicitada

Art.3e NOTIFIQUESE por cédula.

la marca

a nombre

I Direccirin Nacir¡nal de Propiedtd Intelectual. (2025) Dirutriret p¿ru clf;'x'tm¿n de Marcat en hrr,lquE
httPs://rwu,.tlin:rpi.flor,.pI'/po¡tal/v3lprrrpicdrd i¡tlustrial/¡urcrs,/dircctrir:cs

de PRODUCTOS EXTRAGEL
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Resotución-'-0J 10
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'I3O5 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEZO}4,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNMERSAL Y ETIQUETA', CLASE 30, EXPEDIENTE N' 878841202T,

SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNI\MRSAL S.A.C.

Asunción, 29 |tl[AY 2020

VISTO: El recurso de apelaeién interpuesto por la representante eonveneional de PRODUCTOS
EXTRAGEL Y UNIVERSAI S.A.C. contra la Resolueión Nc l?0§ de fecha 20 de noviemtrre de 2A24, dietada
por la Direce ién de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi -"---"======

RESULTA:

Que, en feeha 08 de abril de 2025 se presenta la representante eonvencional de PRODUCTOS

EXTMGEL Y UNIVERSAI S.A.C. e interpone reeurso de apelacién contra la Resolueión Ne 1305 de fee ha 20
de noviembre de 2024, dietada por la Direccién de Asuntos Marearios Litigiosos,

Que, en feeha 08 de julio de 2025 fue dictada la provirlencia que eoneedio el recurscl de apelaeión
interpuestcl

Que, en feeha 2l de agosto de 2025, la representante eonveneional dePRODUCTOS EXTBAGEL Y
UNTVERSAL Srq"C. expresó agraviosl dictándose en fecha 25 de agosto de 2025|a provielencia por la eual se

tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la eontraparte por todo el

término de ley,------

Que, en fecha 17 de septiembre de 2025, el representante eonveneional de UNt\trRSAL §WEET
INDUSTRIES S,A. eontestó el traslado de la expresión de agravios, eR eonseeueneia esta Direeción dieté la

providene ia de Autos para resolver en feeha 25 de septiembre de 2O2r,:-".=

Que, en f'echa 2l de octubre de 2025, el representante convencional
LLC contestó el traslado de la expresién de agravios, en eonseeueneia esta

de UNIVER§AI CITY §TUDIOS
Dirección dietó la provideneia

de Ar.rtos para resolver en fee ha 23 de oetubre de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la Rescllución recurrida considera "(.,.)Que,lo que respecta a la primera oposieién'LINIVERSAL
Y ETIQUETA", soficitada para la clase i0, en base al registro de la marea LA IJNIVERSAL, clase 30;notamos
que no solo existe identidad fonética sino también en las praductos, al rc:speeto, esta dependetteia
administrativa considera gue la denominaeión soficitada UNIVERSAL Y ETIQAETA, resulta
indudablemente similar a la marca oponente LA UNIVERSAL y gue de las semejanzas ortagráfieas se genera
una sintilitud hnétiea, debido a gtrc al pronunciarlas una a cantinuación de la otra, fenemos que la
impresión auditiva qLte generan ambas podrÍa causar eonfusión en el públieo eonsuntidsr ,,,/,,, esta
instaneia considera que se generaria la confusión en la mente del c¡¡nsumidor al pretender la sslieitante
registrar la marea 'UNIVERSAL Y ETQAETA" en la misma clase 30, En tal sentida, el eompradrsr podrfa eaer
en contúsién pues, las mareas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfrea y fbnétiea, sino
que podrfan ser comereializadas en los mismos lugares ,,,/,,, lo gue respecta a la segunda oposieión
"UNIVERSAL Y ETIQUETA" solieitada para la clase 30, en base al registro de la marea UNIVERSAL, elase,09
.../... ta solicitud de registro fue depositada coma una marca mixta, la cual incluye una
palabra UNIVERSAL, Dicha etiqueta presenta c:araeteristicas vis¡rales similares a la
UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipogralia similar y estilos pareeidos,
asociacicin visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto

.r , Propi&ad lndusttirl

lircronrl de Propitdad Inreltctual

dado que la coincidencia en el uso de estos elementos gráficos y cromáticos i
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Resorución*. 0 3 10
poR t-A euAt sE coNFIRMA LA RESoLUetéN N' l3o5 DE FEcHA 20 DE NovtEMBRE DEzoz4,DIcrADA
poR t-A pmseetéN DE AsuNTos MARcARros Lrncrosos, EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE

REGISTRO DE LA MARCA "UNMRSAL Y ETIQUEIA',, CI-ASE 30, EXPEDIENTE N' 83884/2021,

SOTICITAD O POR PRODUCTOS EXTRAGET Y UNIVERSAL S.A. C.

eonfitsión entre antbas mareas, al cnfatizar ténninos ele alto rmpaeto y quc eonstituyen el elemento
identitieativa(,,,)"

Que, entre otros argumeRtos, se agravia la ¡larte apelante y rnanifiesta: "(,,,)Que, agrego a lo
manifestado más atiba un euadro para que la Señrtra Direetora pueda corcaborar con la base de datos que

ex/sfe )OEXISTEN)A DE LA )PONENTE CON ilAReAS DE TERCEROS, debemos señalar que la
denontinac¡én aNNER§At se en€uentra registracla a nombre rie distintas a'fulares dentro de ,Tistintas

e/áse,s en /as e'uales tnvoee su dereeho eloponente, c'o!1 las euales cercxiste srl gue ello genere cont\sión en

el p(tbliea eansumidor y entre ellas se encuentra la de¡toninación ANIVERSAL Y ETIQUETA, de mi
ntandante, qttien ya posee registro para la c'lase 29, Registro Nro, 501747, Y asi c'omo la ntarca re,gistrada a

nambre de mi mandante no ha oeasionado conñrción alguna dentro del mercado con las marcas eitadas

por la oponL,ntc tenemos offos eJemplos en el c'uadro que puecle sbservarse .,./,,. la resalución del A-quo
catece de una evaluaeién exhaustiva ), debidamente fundamentada sobre la posibilidad de conñtsión o
asaeiae'ión enffe las marcas en cucstión, Es f'undatnental c'onsiderar tados los elementos distintivos, el
contexta espeeffieo en el que se utilizarán las marcas y el grado de atención <lel ptiblico eonsumidor,,./.., los

producfos de la marea oponente son completamente distintos a aquellos que mi ntandante afrece a,n la

elase i0, Por otro lads, la eonffaparte opera en la clase 9, que abarca Casetes ¡tregrabadas de audio, casefes
pregrabados de video, eintas pregrabaelas de audio, c'intas pregrabadas de'vfdes, presentando pt,lículas y
progremas de televistón, discos cofi¡taetos pregraliadas ptesenlartdo música, programas de DVDs y de CD

RoM pregrabados presentattdct peliculas ), programas de
tel evi si ón(,,,)'-. = = = = = =. = " =

Que, eontesta la expresién de agravios el representante esnveneional de UNIVER§{L SWEET

INDUSTRIES S.A, y manitiesta: "(,.,)La presente solieitud eareee ele elementss suficientemente
earaeterfstieos y espeeiales para su registro por ser CAS| IDENTTC',A a la nlarea oponente, tal camo lo afirma
el inferior cn su rcsolueión ,,,/,,, euasi=ldentidad denominativa: En este punto, debemos meneionar que la
marea *LA ANNERSAL" (registrada) y "UNIVERSAL* (solieitada), son práeticamente idénticas. La marca
oponente se eneucntt'a reproducida en la marca solicitante, €omo maniñesta el e-quo en su decr's ión, tal y
eomo podemos observar en el eomparativo de abajo ,,./,,,Csmo bien la hemos advertido, ante la identidad
de ambas mareas, es elaro que el eventual registro de la marea solicitada causará conlitsión entre esta y la
de mi prineipal, Teniendo en cuenta que antbas marcas no pueden coexistir sin crear inevitables
situaeiones de euor gue se encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Mareas .../.,. Como
podemos observat, ambas mareas tienen la misma pronunciación y al ser claramente una igual a la otra es

evidente quc no exlsfe divergencia denominativa ni tbnétic¿ y en eonsecueneia las mismas no pueden
coexistir ,,,/,,, Destaeamos ante la Señora Direetora que la marc'e 'LA LJNIVERSAL" es de legítima propiedad
de nti mandante, ANIVERSAL SWEET INDUSTRIES 5.A., en nuestro paÍs por medio delregistro N'482.314
que sc cncucntra vigente y activo .../,,. A ¡nás de las identidades meneionadas más arriba, la solicitud ha sido
depositada en la elase 30, la ntisma clase en la que mi mandante posee su rcgistrtt previo.Es nrás que sabido
que una merea idéntiee o similar no puede ser eoneedida si esta cubre productos de la misma clase a
relaeionadas a una marea registrada eon anterioridad(,.,)"

Quc, eoRtcsta la expresión de agravios el representaRte convencional de UNIVERSAL CITY STUDIOS

tle , y tnanifiesta: "(,,,) catejando las maÍcas en pugna tanto en conjunto eomo aislando sus e/enae¡rtos

integrantes, es posible apreciar que ellas son perfeetamente |DENT'!íe'AS, desde cualquier plano que se las
eoteje, eonsce uentemcnte, la impresi6n global que causan en el csnsumidor medio es que se tra
mareas exaetamente iguales la una de la offa, sin ningún elemento diferenciador ente ell,
eategóric'amenfe csfás aseveraciones pues las ntarcas de mi ¡nandante, UNIVER
ETQAETA, que fueran invocadas e omo base de esfa rrpo.stc ión son marcas que goza
fama y natsriedad, Por ello la solieitante parece olvidar que ante la notoriedad de
principirs de especialidad, es decir, se lo deja de apliear, no siendo necesaria ya la

Propitdad lntelectlrl



OIRECCIÓN NACIONAL DE

q#i§8J',tB8+B;, V;\ cOBIERN0 r¡r¡ PARAGUAI
\3r PA*OGUAY REKUAT

FARAGUAY

Resolución *. 0 -3 
'l 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEaO}A,DICTADA
POR I.,A DIRECCIÓN DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSO§, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE
REGISTRO DE LA I\4ARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA', CLA§E 30, EXPEDIENTB N' 83884/2021,
SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNI\ruRSAt S,A.C,

relación de c/ases ,,,/,,, En resumidas cuentas, pese a que las marcas de mi mandante invseadas eomo base
de la oposición no amparan Sen,icios de ex¡toftación y/o importacién, publicidad, propaganda sr¡áre redes
de teleeomunieaciones (inelusive redes soe'iales digitales), distribuc:ión de material publieitario (follc:tos,
prctspeetas, muestras),reproducc'ión de doeumentos, estudia y análisis de mereadae, intbrmaeión o
artfculas de infurmaeión en el área del eamereio y e:l marketing, organizae'ión de exposicianes para tines
comerc:iales y publieitarios; todo ¡r¡ur,rsnados c'on los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas,
eampota, leche y productos lác:teos, Café, té, cacao y sueedáneos del eafé; arrsz;tapioea y sagú: harinas y
preparaeiones a base de eereales; pan, produetos de pastelerÍa y confiterÍa; helados; azriear, miel, ¡arabe de
melaza; levadara, polvos de hornear; sal: mostaza; vinagre, sa/sas (eandintentos): especias; hielo, frutas S,
verduras, hortalizas y legumbres fi"eseas, hierhas aromátieas freseas; bebidas y zumos de frutas: siropes y
otras preparaciones para hacer bebidas, servic:ios pedidos en esfos autas, el riesga que las marcas
UNIVERSAL 1, UNIVERSAL Y ETIQUETA de propiedad de mi reÍ)resentada, sean asoeiadas yla er¡nfimdidas
con la marca UNÍVERSAL Y ETIQUETA, pedida en autr¡s por la frrma PRODU?TQS EXTRACEL Y
UNIVERSAL S.A,C,, eontinuará siendo extremadamente c.levada, debido a Ja fama y notarierlad que
preceden a aquel las(,.,)". : = - " = - =

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sotrre la procedencia o no del reeurso
interpuesto

Que, en primer término, las mareas en cuestión deben ser analizadas en su eoniunto, sin artifieiales
desmembraeiones, de forma sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en €oniunto es el

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

orden de ideas, eorresponde a esta instaneia administrativa resslvc.r si eabe o no la posibilidad de

confusión entre la solieitud de registro de la marca 'UNI\IER§AL Y ETIQUETA', elaoe 30 y las marcas

oponentes 'LA UNI\IERSAL', elase 30 y'UNI\/ER§AL Y ETIQUETA', elase 09.41y 38, =======.==

Que, realizands el eotejo ortográfieo y fonétieo entre la solicitud de registro 'UNMER§AI Y
ETIQUETA' y It marea oponente 'LA UNMRSAL", se advierte que la denominaeién euyo registro se

solicita contiene similitudes visuales y fonétieras de considerable magnitud, En efecto, las marcas

enfrentadas comparten gran ¡rarte de sus denominaeiones, basta contrastarlas UNIVERSAL = LA
UNIVERSAL, para verificar la semejanza visual y auditiva entre los signos, La úniea diferencia visible es el

artículo femenino singular "LA" que posee la marea registrada, sin embargo, esto resulta insufieiente para

evitar la confusién visual, especialmente al considerar el eonjunto general ecln la que los eonsumidores
suelen identificar a las mareas, De dichas semejanzas ortográfieas se Benera una fuerte similítud fonética,
debidr: que al pronunciarlas una a continuación de [a otra, tenemos que la impresién auditiva que generan
ambas es muy semejante, debido a la eoincidencia en el element«l preponderante UNIVERSAL, En el

siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes gráfieas y fonétieas entre las mareas en

conflicto,

UNwERSAL (marca solieitada), y

LA UNwERSAL (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatieal, otro elemento relevante al

la distintividad de r¡na solieitud, es la eobertura que poseen ambas mareas, en

momento de deternrinar

marca oponente 'LA UNIVERSAL" se e¡rcuentra registrada en la sl&§sJQ-para
mientras que la marea en trámite de registro 'UNMERSAL Y ETIQUETA" soli

produetos: 'eafé,té,caeaoysucedáneosdel café:arraz: tapiocaysagri: harinas,
Cri:

+,-rl) li:: I l
píedad Iirir.

este caso, vemos que la

los

Propieded Inrelecruai
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poR tA cuAt sE coNFIRMA LA REsotucróN N' l3o5 DE FEcHA io nE NovIEMBRE DEzoz4,DrcrADA
POR t.A, DREECIÓN DE ASUI.ITO§ MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA N4ARCA .UNTVERSAL Y ETIQUETA" CT ASE 30, EXPEDIENTE N' 83884/2021,

SOTIEITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A. C.

eereales; pan, produetas de pastelcrfa y eanfiterfa; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos
de hontear; sal; mostaza; vinagre, sa/sas (eondimentos); especr'as; hielo" comprendidos en la mismasJasg
del nornenelador internacional. Fácilmente se eolige, que el eontenido de la cobertura es similar y por
ende, cl e onsurnidor podfia eaer en esnfusiórr pues las nrareas en pugna no sols presentan similitud gráfica

y fbnétiea, sino que al proteger los firoductos de la misma clase '10, estarfan eompartiendo los mismos

lugares de venta, razén por la eual las posibilidades de asociaeión de la marca solieitante con la oponente,
se ven aereeentadas.-==---===--

Que, al rcspeeto, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas

idéntieas o sirnilares e otras anteriores, die iendo: " La esencia rle una núrca está en el poder de excluir a

otros en el uso de mereas conñmdibles, Nada más confitnclible que Ltna marca idéntica. La ¡trohibición del
ine, a) rige, en prineipio, cuando ambas mareas van a distinguir los mismos produetos o servicios. Digo en

prineipio porque éste, que es la regla tilndamental o básica que impide esfa e/ase de eoexistencias, no es la
(tniea,"/ Y ae ertadamcnte meneiona sobre la similitud nrfngráfica: "Es quizás la más habitualen /os easos de

eonfusión, Se da par la eoineidene ia de letas en los e'onjuntos en pugna, lnfluyen para ello, desde luego, la
ntisma seeueneia de voeales, la misma longitud y eantidad de sflabas o radieales o terminaciones comLtnes.

Han sida deelaradas eonfundibles,' "6scoset" y "Eposet' (522), "Un1us" y "DomLts" (524), "Brefón" y "Eretón"
( 532 ),'M áxi n1a" y "Maxi m's' ( 537),'s .- - - - - -. - - - - -

Que, ésta Direeeión estima que, la presente solicituel se opone a lo previsto en el ine, f) del art, 2q de

la tey Nq 1294/98, el eual expresarnente prohfbe el registro de signos idéntieos o similares para los mismos

produetos o servieios, o para produetos o servicros dit'erentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión
o de aeoeiaeión eon csa rnaree, situaeión que aeoRteee en el easo de autos. Y teniendo en cuenta que para

el registro mareario lo determinante es proteger a quren trene uso exelusivo de la rnarea eoRtra tereeros y

que en el easo de autos elaramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca

registrada de manera tal que el eonsumidor pueda creer qlle tienen un origen eomún, resulta inviable la

€oexistcneia paelfie a entre las mismas,

Que, al respeeto, el tratadista Breuer Moreno exllresa que las marcas pueden producir confusión más

por sus semejanzas que por sus difereneias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en

eueRta las semejanzes y no 1as difereneias que existen entre las marcas, Aelarando quc "en efecto, la
similitud general entre dss marcas no depende de lss elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementas semejantes o de la semejante disposición e/e esos elementos". Fundamenta esta regla, en que

en la mayorfa de los eesos, "la eonfusién no es un hecho rle la easualidad, sino de la inteneión de producir
eonfusiones y de aprovecharse de la reputacién de una marea existenfe y la inelusi1n de elementos
distintos no tiene stra tinalidad que afrrmar s sostener qut, las mareas sen incont'undibles, cuando en el
fbndo la segunda puede ser una imitaeiín de la primera'a

Que, en lo referente a la oposieión dedueida trlor la firma UNIVERSAL elTY STUDIOS tLC., esta

depenrleneia administrativa eonsidera que a fs, I de autos se verifica la cobertura ele produetos sobre los

euales pretende la proteeeiéni " "eafé, té. caruo y sueedáneos del caté; arroz: tapioea y sagú; harinas y
preparaeiones a base de eereales; pan, produetos de pastelerfa y confiterfa; helados; azúear, miel, jarabe de
melaza; levadure, polvos de hornear; sal; mostaza: vinagre, sa/sas (condimentos);
e omprendidos en la elase 10 del nomenelador internacional'l Mientras que la marca

ampara: " eascfes pt'egrabados de audio, casefes pregrabados de video, cintas
pregrabadas de video, presentando pelÍculas y programas de televisión, discos

| "l)FlRtiCHO Dl-t MARCAS'- lorge Otanrendi, g't:(t., CABA, Abeledo Perrot, 2017
I 'DERECHO DE MAReAS',- lorge Otarnendi, g" Ed., CABA, Abeletlo Perrot,20l7
1 Cr,rñpeñdit, de Doetrina de Propiedad lndustrial, §t4rerrntendencia cle f nrlustna ¡ Comercrrr, Cohmt¡ia, 2005, liacionrl de lropiedad Intelectual
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POR I-A CUAL SE CONFIRT/I"A LA RESOLUCIÓN N' 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEaO}I,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE
REGISTRO DE LA N4ARCA 'UNIVERSAL Y ETIQUETA" CLASE 30, EXPEDIENTE N' 839E4/2021,
SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNryERSAL S.A. C.

presentando músiea, programas de DVDs y cle e D RAM pregralsadas presentando pelfculas y programas de
televisión, programas cie saftware de camputaeloras pregrabatlos presentando pelfeulas y programas rle
televisión, programas de sr¡ftware multimeelia interaetivo para educaeión y entretenimiento, soft¡ryare
interactivo multimedia para jugar juegos, videos deseargables, pragramas de televisión S, pelfeulas"
eomprendidas en la clase 09, De igual manera se veritlea qLre la f irma oponente posee el registro de su
rRarca UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA en las clases 4l y 78.

Que, como puede apreeiarse la eohertura de procluetos y servieios eomprendidos por las marcas
enfrentadas son plenamente distinguibles, dirigidos a sectores del priblieo eonsumidor eliferentes, No
existe ninguna posibilidad de confusién debido a la diferente naturaleza de los produetos y servieios
protegicJos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posihilidad de esnfusión se debe tener en
cuenta la finalidad de usei de las mareas enfrentadas, asícomo los productos y servíeios a distinguir. Existen
cliferencias, y Ro se ptrede soslayar qtre el ptiblieo consrrmidor es diferente porqrre por las razolles
anteclie has es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes, __-=..--

Que, a fs, I de alltos se verifiea qrre el solicitante no reivindica los derechos exclusivos sobre la flgr-rra

del glcrbo terráqueo de su etiqueta, Al realizar la búsqueda del elemento figurativo: Globos terrestres ean
banderola o inscripeién; se veritiean lers siguientes registros de marcas en la clase 09 que utilizan el
elemento figurrativo meneionaclo y eon las que la oponente se encuentra eoexistiendo: UFE (Slogan) Union
des Frangais de I'Eüanger Union de Franceses en el Extranjero Y ETIQUETA, Registro N'611048 a nombre
de EDMOND MARCET DANIET SUCHET: OTIS Y ETIQUETA, RegisEo N' 5E5477 a nombre de OTIS
ELEVATOR COMPANY; TOTV§ Y EflQUETA Registro N' 495909 a nombre de Totv's S/a; NAPOLI Y
ETIQUETA, RegisHo N' 448463 a nr:mbre de Jihad Ali Jaber; MINI MUNDO Y ETIQUETA, Regisüo N'ó0687é
a nombre de MOHAN PARUMAL RANI, Extremo que demuestra que el elemento figurativo de "Glot¡os
terrestres con banderola o inscripeión" es de uso eomirn en la clase 09, :"==".'.

Qtre, al ecltejar las etiquetas en pugna, vemos qrre tienen elementos en eomrin, eomo ya se ha

mencionado, el elemento figurativr¡ es de uso eomún, tanto en la clase 09 eomo en otras elases del
nomenclador internaeional. Por ello, en viftuel al Art, l6 de la Ley 1294198, la proteceién de la exelusividad
otorgada por el registro no se extiende a tales elenrentos de uso común o neeesario en el eomereisu, Al
contrastar las etiquetas, se observa que la marca solieitada utiliza colores llamativos, una tipografia distinta
a la de la marca oponente. A más de tener presente que la solieitante ya crrenta con el registrn de la
denominacién y etiqueta en la clase 29.

marca solicitada
UNIVERSAL Y ETIQUETA

marca oponente
UNIVERSALYETIQUETA

Que, en base a las consideraciones de heeho y de deree ho arriba expuestas, conforme a lo d
en el artÍeulo 2 inciso fl¡ y concorclantes de la Ley N' 1294/98 de Mareas; ésta Direeeién General
csnelusión dc. que no es viable la coexistencia paeÍfica entre las marcas UNIVERSAL
en la clase 30 y LA UNIVERSAL registrada en la clase 30, por tanto, eorrespol
recurrida.--

{ l)irrrlirilt N¡rirrrtrl rlr lrrr,¡rir,¡l¡sl littll(,.nrill, l,c1 1.1')1ir)li l)r \l.rrrrr¡,
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poR tA euAt sE coNFIRMA LA RESotueróN N' l3o5 DE rEene zo DE NovTEMBRE DE 2024, DIcTADA
poR LA pnccetóN DE AsuNTos MAReAruos tmcrosos, EN Et EXpEDIENTE DE sollcrruD DE

REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA',, CIá.SE 30, EXPEDIENTE N' 83884/2021,

SOTICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGET Y UNIVERSAL S.A. C.

POR TANTO,
tA DMEETORA GENERAL INTERTNA DE tA PROPIEDAD INDUSTRLAL

RESUELVE

Art,lq

Art,2c

CONFIRMAR la Resolución N' 1305 de fecha 20 de noviembre de 2024 clictada por la
Direeeién de Asuntos Marcarios titigrosos,

DISPONER el arehivo de la seilicitud de

ETIQUETA', Clase 30, Acta N' 83884/2021,

EXTRAGET Y UNIVERSAL S.A.C."..""_.

tut.3q NOTIFIQUESE po r eédul a, = - - " - = - " " = - " - - -- - - " - - - i

regrstro de

soli

nrarea 'UNMRSAL Y
rnbre de PRODUCTOS

:1 ¡ii,iiffitencrrtct
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Resolución.'0 3 i 1
POR LA CUAL SE REX/OCA LA RESOLUCIÓN N' I3O7 DE FECHA iO PÉ,NOVIEMBRE DEIOL4,DICTADA
POR LA OM¡CCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',UNMERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N' 83889/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNTVERSAL S.A.C... - - - - -

Asunción,29 illAY 20?0

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

EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.AC. en contra de la Resolución N." 1307 de fecha 20 de noviembre de 2024,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha O8 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de PRODUCTOS

EXTRAGEL Y UNMERSAL Sá"C. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N." 1307 de

fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 08 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 21 de agosto de 2025, la representante convencional de PRODUCTOS EXTRAGEL Y
UNMERSAL S.A.C. expresó agravios; en fecha 21 de octubre de 2025 el representante convencional de

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 23 de

octubre de 2025, esta Dirección dictó la providencia Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucrón considera que: "(...)"UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la
clase 32, en base al registro de la marca UNIVERSAL clase O9; notamos que si bien las clases son diferentes,
visualmente son muy parecidas, para mayor apreciación se adjunta a continuación las etiquetas .../... Que, la
solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra
UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta caracterÍsticas visuales similares a la de la marca oponente
UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografía similar y estilos parecidos, lo que podría suscitar una
asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis,

dado que la coincidencia en el uso de estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de
confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento
identificativo(...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)Que, agrego a lo
manifestado más arriba un cuadro para que la Señora Directora pueda corroborar con la base de datos que
existe COEXISTENCIA DE LA OPONENTE CON MARCAS DE TERCEROS, debemos señalar que la

denominación UNIVERSAL se encuentra registrada a nombre de distintos titulares dentro de distintas
clases en las cuales invoca su derecho el oponente, con las cuales coexiste sin que ello genere confusión en

el público consumidor y entre ellas se encuentra la denominación UNIVERSAL Y ETIQUETA, de mi
mandante, quien ya posee registro para la clase 29, Registro Nro. 501747. Y asi como la marca registrada a

nombre de mi mandante no ha ocasionado confusión alguna dentro del mercado con las marcas citadas
por la oponente tenemos otros ejemplos en el cuadro que puede observarse ..-/... la resolución delA-quo
carece de una evaluación exhaustiva y debidamente fundamentada sobre la posibilidad de confusión o
asociación entre las marcas en cuestión. Es fundamental considerar todos los elementos disii
contexto especÍfico en el que se utilizarán las marcas y el grado de atención del púQtico gt
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productos de la marca oponente son completamente distintos a aquellos que mi,:
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Resorución*0511
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N'l3o7 DE FEcHA zo oE-ñbuEMBRE DEZoz4,DrcrADA
poR LA pmEccróN DE ASUNToS MARCARIos LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLtcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 83889/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNTVERSAL S.A. C. -. -... -

clase 32: Bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Por otro lado, la
contraparte opera en la clase 9, que abarca Caseles pregrabados de audio, casetes pregrabados de video,
cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de vídeo, presentando películas y programas de televisión,
discos compactos pregrabadas presentando música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados
presentando pelÍculas y programas de televisión(...)" --- - ---

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: "(...) cotejando las marcas en

pugna tanto en conjunto como aislando sus elementos integrantes es posible apreciar que ellas son
perfectamente IDÉNTICA§ desde cualquier plano que se las coteje. Consecuentemente, la impresión
global que causan en el consumidor medio es que se tratan de dos marcas exactamente iguales la una de la
otra, sin ningún elemento diferenciador entre ellas .../... Contradigo categóricamente estas aseveraciones
pues las marcas de mi mandante, UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA, que fueran invocadas como base
de esta oposición son marcas que gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Por ello la solicitante
parece olvidar que ante la notoriedad de una marca se rompe d principio de especialidad, es decir, se lo
deja de aplicar, no siendo necesaria ya la igualdad o la estrecha relación de clases .../... En resumidas
cuentas, pese a que las marcas de mi mandante invocadas como base de la oposición no amparan las
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productospedidos en esfos
autos, el riesgo que las marcas UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUEM de propiedad de mi representada,
sean asociadas y/o confundidas con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, pedida en autos por la firma
PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., continuará siendo extremadamente elevado, debido a la
fama y notoriedad que preceden a aquellas(...)". -------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "UNIVERSAL Y ETIQUETA", en la clase 32 (solicitada) y
"UNMERSAL Y ETIQUETA", en la clase 09 (oponente)

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas UNIVERSAL Y ffiQUETA, en la clase 32

(solicitada) y UNIVERSAL Y ETIQUETA, en la 09 (marca base de oposición), vemos que aliniciar 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 Ia 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 elmercado,
tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "UNIVERSAL", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en
su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusión entre dichas marcas.-----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con la marca
registrada: UNIVERSAL Y ETIQUETA, en la clase 29, Registro N." 501747 de fecha 1610312020. Si bien, en
virtud delRrt. 7' de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Unrclase, el solicitante ya posee derechos
adquiridos con la denominación y la etiqueta de autos; para productos relacionados a los pedidos en el
caso en estudio. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de

¡.t

Que, a fs. I de autos se verifica que el solicitante no reivindica los derechgs excluslvos'
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Resorución..O] 11
POR I¿' CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N. I3O7 DE FECHA 20 DEÑovlEunRp DE 2024, DICTADA
POR LA PMECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',UNMERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N. 83889/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNTVERSAL S.A.C. - - - - - -.

otorgada por el registro no se extiende a tales elementos de uso común o necesario en el comerciot. Al
contrastar las etiquetas, se observa que la marca solicitada utiliza colores llamatlvos, una tipografÍa distinta
a la de la marca oponente. A más de tener presente que la solicitante ya cuenta con el registro de la
denominación y etiqueta en la clase 29.

marca solicitada

UNTVERSALYETIQUETA

1 Dirccción Nrcional dc Propicdad lntclccrual. Lc;, 1291/.)8 Dc l\farcas. [!!pg
2 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 20I3.
i Direccitín Nrcit¡nal de Propiedrd Intclectual. (2025) Dirutrim paru e/ Ijtmcn de Motrt tt Prtngutg.
hrnrs://uu'ur,lin,rni r¡rrr'.or'/nrrrtrl/r'i/rrr¡¡nirrl,r,l-in,l¡rcrri.l/nl.Í...(,r.li-".n-i.,..

marca oponente

UNWERSAL Y ETIQUETA

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utihzar 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. u Por lo
que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente
resolución.

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay" aProbado por Resolución DINAPI N' 25912025: "La doble identidad ocuÍre cuando la marca
contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anteriü que pertenece a otro titular, y los
productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios
especificados Para la marca anterior. Esto significa que existe idenüdad tanto respecto a las marcas (ambas
marcas son idénücas) como respecto a los productos o semicios cubiertos por esas marcas (todos o
algunos de los productos o setvicios especifrcados son idénticos."'En el caso que nos ocupa tenemos que
en cuanto al signo distintivo: las denominaciones contienen elementos en común pero otros elementos
también conforman al signo en completo; en cuanto a la cobertura: las marcas se encuentran en clases
distintas del nomenclador, sus productos y servicios son plenamente distinguible

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su
conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo
eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ------------

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

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N" 1307 DE rpcrá ro oi^ÑovrEMBRE DEzoz4,DIcrADA
PoR IA pTRpccTÓN DE ASUNToS MARCARIoS LnGIoSOS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I-A. MARCA',UNMERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N' 83889/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNWERSAL S.4.C...-----

Que, también a fs. i de autos se verifica la cobertura de productos sobre los cuales pretende la

protección : " Bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. " Mientras que la

marca base de la oposición ampara: "Casefes pregrabados de audio, casefes pregrabados de video, cintas

pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de video, presentando peliculas y programas de televisión, discos

compactos pregrabadas presentando música, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando
películas y programas de televisión, programas de software de computadoras pregrabados presentando
pelÍculas y programas de televisión, programas de software multimedia interactivo para educación y
entretenimiento, software interactivo multimedia para jugar juegos, videos descargables, programas de

televisión y películas."De igual manera se verifica que la firma oponente posee el registro de su marca

UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA en las clases 4l y 38.

Que, como puede apreciarse la cobertura de productos y servicios comprendidos por las marcas

enfrentadas son plenamente distinguibles, dirigidos a sectores del público consumidor diferentes. No

existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los productos y servicios

protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión se debe tener en

cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los productos y servicios a distinguir. Existen

diferencias, y no se puede soslayar que el público consumrdor es diferente porque por las razones

antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares en los que se

desenvuelven las marcas enfrentadas serán diferentes. A más de que la firma oponente ya se encuentra

coexistiendo con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, propiedad del solicitante de autos, en la clase 29. --

Que, ahondando en el análisis de la coexistencia de marcas, al realizar la búsqueda en el sistema

informático de la institución, se puede verificar que existen los siguientes registros que utilizan elvocablo
UNIVERSAL como único elemento o como parte de su denominación, a nombre de diferentes titulares y en

diversas clases: UNTVERSAL Y ffiQUETA, clase 34, Registro N.' 580963 a nombre de Tabacalera Boquerón

S.A.; UNI\¡ERSAL, clase 20, Registro N' 473255 a nombre de ]uan Carlos Cáceres García; UNMERSAL Y
ETIQUETA, clase 8, Registro N." M7922 a nombre de Tramontina S/a. - Cutelaria;UNIVERSALYffiQUETA,
clase 25, Registro N." 465102 a nombre de Universal Protein Supplements Corporation Dba Universal

Nutrition; UR UNTVERSAL ROBOTS Y ETIQUETA, clase 9, Registro N.' 560984 a nombre de Universal

Robots A/S; extremo que demuestra la coexistencia de la marca oponente con otras marcas que utilizan

dicha denominación -UNIVERSAL- a nombre de diferentes titulares, en diferentes clases e inclusive en la

misma clase. -----

Que, de igual manera, al realizar la búsqueda del elemento figurativo: Globos terrestres con

banderola o inscripción,' se verifican los siguientes registros de marcas en la clase O9 que utilizan el

elemento figurativo mencionado y con las que la oponente se encuentra coexistiendo: UFE (Slogan) Union

des Frangais de I'Etranger Union de Franceses en el Exhanjero Y ETIQUETA, Registro N'611048 a nombre

de EDMOND MARCEL DANIEL SUCHET; OTIS Y ETIQUETA, Registro N' 585477 a nombre de OTIS

ELEVATOR COMPANY; TOTVS Y ETIQUETA, Registro N' 495909 a nombre de Totv's S/a; NAPOLI Y
ETIQUETA, Registro N' 448463 a nombre de Jihad Ali Jaber; MINI MUNDO Y ETIQUETA, Registro N" 606876

a nombre de MOHAN PARUMAL RANI. Extremo que demuestra que el elemento figurativo de "Globos

terrestres con banderola o inscripción" es de uso común en la clase 09. --------

Que, al cotejar las etiquetas en pugna. vemos que tienen elementos en común. Co

mencionado, el elemento figurativo es de uso común, tanto en la clase 09 como 9n ot¡
nomenclador internacional. Por ello, en virtud al Art. 16 de Ia Ley 1294198, la proteccionteJa

;ll,;i.?fÑi; I rairie dad I ntertctuar
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Resolución*"0 5 1 1
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1307 DE FECHA * 

'i 
NOVIEMBRE DE kO}4,DICTADA

POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',UNMERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 83889/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS D(TRAGEL Y UNMERSAL S.A.C.-------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. le REVOCAR la Resolución No 1307 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"UNIVERSAL Y ETIQUETA', clase 32, Expediente No 8388912021, solicitada a nombre

Art.3e

irectorr Gcne nteflDa
rión Cencral ic ied¿d Industrial

icdai intelcctualN¿cionai dc Pr
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Resorueión-.1)J 12
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N' 169 DE FEcHA 20 DE ENERo DEzozl DIcTADA poR LA
PMPCCIÓII DE I\4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DB SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'RHAPSODY
LOUI§ \AJI]TON', CI*ASE 03, EXPEDIENTE NO TO9379I2O2L §OLICITADA POR LOUIS WITTON
IVIALLETIER. ---------

Asuncién, 2g lllAY 2026

MSTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante eonveneional de LOU§ WITTON
I\4ALLETIERcontra la Resolueién Nu 169 de feeha 20 rle enero de 2023, dietadaporla Direeeión de Mareas,
yi'-----'-="=-

RESULTAT

Que, en fecha 02 de febrero de 2AB se presenta el representante eonveneional de LOUIS WITTON
I\4ALLETIER, e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolución Nu 169 de feeha 20 de enero de
2023 dietada por la Diree eión de Marcas,

Que, en fecha 27 de abril de 2A23 fue dictada la provielencia que eoncedié el recurso de apelae ién
interpuesto

Que, en fecha ll de mayo ele 2023, el representantc conveneional de LOUIS WITTON IvIALLETIER
expresó agravios. Esta Direceién tiene por presentada la expresión de agravieis y llama autos para resolver
en fecha l6 de enero de2024,

CONSIDERANDOI

Que, la meneionada Resolueión considera que: "(,,.) Que la seilieifid de registro de la marea
RHAPSODY LOUIS VUITTAN ha sido presentada pera ampat'ar las produetos de la elase 3, Que habiéndose
realizado la búsqueda de anteeedenfes de la citada mar€a, se ha eonstatada la existeneia en die ha elase de
la marca: Expediente Denominaeién 2016"1631506 RAPSADIA Clase 3 Registro Titular,l4l94¡ Las Blonelas
Soe. Ananima [AR] Comentaria; Que las denominaeiones son easl idéntieas, muy setneJenfes, no podrán
tener eoexisteneia paeffrca, en ana misma elase, sin erear riesgo de eanfusión entre los eonsumidores,., por
lo que de conformidad el artfculo 6p de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a ks solieitado(,,,)'.====.....".===

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(,,)QAE la solieitud 'RHAPSODY
LOUIS VUITTON" es ana denominaeión de fantasfa, deviene de la eonjaneión de la denaminaeión
"RHAPSODY" sumado a aunado eon la famctsisima maree internaeional "LAUE VIJITTON', Que ingresando
en un buscaclo de la lüeb e insertando el nombre (marca eompuesta portres clenaminaeiones RHAPSODY
(INGLESA) + LOUS + VUITTON, obtenemos la singular ea¡tticlad de ,,,/,,, cerea de 6,t2A,000 resultados ,,,/,,,

Que, la marce "RHAPSODY LOUIS VIJIT"TON", es contpletamente diferente y novedasa, ineanfundible y no
se aTusta bajo ninguna óptiea a lo argumentado y fundado en la resalueión reeurrida, puesta que, para un
análisis o comparacién, debe realizarse el mismo realizánclose un análisis clel eonjunto fntegramente
conformado, no de suspartespor separadcs(,,)" ------

Que, corresponde a esta <iependencia administrativa resolver sobre la proeedeneia o Ro del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en euestirln eleLlen ser a¡ralizaeias eR su conf unto, sin artifieiales
desmembraeiones, de forma sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de eonfusióB entr+Ja.s mi
comparten elementos en común, ello no neeesariamente trae aparejado el ri áe éo

qLle en su conjunto sea posible clistinguirlas, En tal sentido, Jorge Otamer¡p sostiene quei
Abg.

k
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Resorución-.-flJ 1 2
poR LA euAL sE REVocA Lá. RESotucróN N' 169 DE FEcr{A2o DE ENERo DE zoz3 DICTADA poR I-A
pnpceté¡¡ DE I\4ARcAs EN EL EXpEDTENTE DE sollerruD DE REGrsrRo DE LA lüARcA'RHApsoDy
TOUIS VUITTON" EI.A§E 03, EXPEDIENTE NO LO9379I2O2T, SOLICITADA POR LOUIS WITTON
}üALLETIER

mereaflo
distintivo,

no protege prefijos o partfeulas eorz,L¡nes euanclo ns c'snstituyen por sÍ mismos el signo

Dirccciln

Que, a los efeetos rle eotejar las marcas cn pLlgna, existen eriterios generales avalados, tanto por la

doetrina eolno por la jurisprudencia, que. penniten sopesar las similitudes dentro de los eampos gráfico y

fonétieo, asf eomo del aspecto ideológico o coReeptual. Además en su coRjunto, deben ser tenidas en

cuenta las eoberturas. Al realizar eleotejo de.las Rrarcas enfrentadas se apreeia que las mismas son similares

en el primer elemento cle sus denominacioncs, sin ernbargo, la marea sc¡licitada posee otros vocablos que

ahrden direetamente al origen empresarial, el cual cs sumamente conocido por el pirblico consumidor

pertinente,

RHAPSODY LOUIS VUITTON (solicitarla), y

RAPSODLA (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denonrinaeiones analizadas contienen similitudes entre sí en su primer
elemento RHAPSODY - RAPSODIA, esta Direeeión Ceneral no puede cieseonoeer que la marea solicitada

egrcga los vocablos LOUIS \ JITTON, que haeen cxprcsa reFereneia a la proeedencia empresarial, Estos

elementos permitirán al plúblieo e onsumidor diferene iar los signos enfrentados y distinguir claramente que

la marca solieitada proviene de la reeonoe ida firma IOUIS VUII'TON, razón por la eual esta dependene ia

administrativa e onsirJera quc las ñrare as eR e uestión poelrán coexistir pacfficamente eR el

mcre ado,===

Que,, al realizar el eotejo visual y ortográfieo de las marcas vemos que la marea solicitada se encuentra

eompuesta por tres vocablers RHAP§ODY LOUIS VUITTON, mientras que la rnarca base del rechazo se

eneucRtra compuesta por un solo vocabk¡, Difieren en la eomposición y longitud de sus respectivas

denominaeiones. ta marea solleitada presenta una cstruetura conrpleja, resultando en una longitud visual

eonsiderablemente mayor, Aunque ambss signos sean similares en el prirner elemento, la longitud y la
división de las palabras son faetores que af'eetan la pereepeién visual, Al respeeto, la impresión de conjunto
es la que debe prevaleee.r y no lss elementss aislados,

Que, ahondando en el eotejo de las denominaeioRe,s, y a fin dc. realizar e"l a¡rálisis fonétieo debe

tencrse en euenta el número y la seeueneia de sus sflatras, asf cor¡s su ordcn, ritmo y acentuaeión. La

marea solieitada "RHAPSODY LOUE \ JITTON", eomo se ha meneionado, sc. halla eompuesta por tres

voeablos (RHAP-SO-DY LOU§ VUI-TTON) eon seis sflabas, Por su parte, la marea anteeedente "MPSODIA"
posce un solo voeablo eon tres sflabas (RAP-SO-DIA), tas dit'ereneias ortográfieas de las denorninaeiones

gcncran una fuerte distinción auditiva,

Que, resulta irnportante destaear que la denorninaeión euyo registro se solieita "RIIAPSODY LOUB
VUITON', contiene a su vcz parte de la raz6n soeial tle la flrma solicitante, LOU§WITTONIvfALLETIER;
es deeir, que la marea solicitada se identiflea esn la razén sseial de la firnra propietaria, A ese respeeto, se

señala que la ley marearie protege al nombre eomerc'ial, constituycndo propiedad a los efectos cle la ley

eitada, la eual se adquiere desde su prinrer uso púrblie o, En ese sentido, estando ine luida la
registro de marea en el mismo nombre comereial de la flrma solieitante, no podrla existiitU
dc la misma pues, solieita el registro de mare a de parte de su propio nombre p'oinereial, ----ft

Di
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Resolución *' 0 J 12
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOTUCIÓN N' 169 DE FECI-IA Zb Pg¡NgRO DE 2023 DI TADA POR LA
DIRECCIÓN DE N4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA il4ARCA'RHAPSODY
LOUIS \AJI'ITON', CLASE 03, EXPEDIENTE NO LO9379I2O2I, SOLIEITADA POR LOUIS WITTON
MALLETIER. -....-...

Que, al realizar el cotejo de las e oberturas de las marcas analizarlas en el e aso de arrtos, vemos que la

marca 'RIIAPSODY LOU§ WITTON" preterrcle el registr:o para la elase 03. ¡lara los siguientes produetos:
"Perfitmeria; Perfttmes; agua ele toc:ador; agua de perfunte; agua de eolonia;preparaeiones eosmétieas para
el cuidado de la piel y los labios: locir¡nes para uso eosmétiea: masearillas de belleze; preparaeiones
cosméticas para las manos, eJ rostro y el euerpo; jabones; geles de duc:ha;ge/es de baño: aeeites rJe bañ<t;
Leche limpiadora para el taeadar; desodarantes"; rnientras que la marea "RAPSODLA" se eReuentra
registrada en la e lase p! "Todos len produetos,' ------.-

Que, esta Dirección e onsielera importante traer a colación que la mare a solicitada efectivamente goza
de notoriedad en el mereaclo, erl eonsumidor ¡rronredio del sector reconocerá la marea "RIIAPSODYIOUIS
VUI'ITON', y la distinguirá de la marca hase <1e reehazo.

Que, en cone lusién, el signo solicitado podrá eoexistir paeff)eamerrte con el anteeedeRte, eR iguaklael
de condieiones, ya quc es un signo eon caraeterfstieas propias que k; haeen diferente, original y distintrvo,
por lo que poclrfa darse una coexistencia paeffica entre las mismas, eonforme a lo anteriormente exptresto,
corres¡lonele revocar Ia resoIueién reeurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1ó9 de t'eeha 20 de enero de 2023 dietada por la Direeeión de
Mareas.

ORDENAR la prosecueión de los trámites r1e la
"RHAPSODY LOU§ VUITTON', elase 03, Aeta Nu

LOU§ WITTON N4ALLETIER --..-.....

NOTTFfQUESE.-- -- --- -- " -

solicitud rle registro de la marea

lO9379lzAU solieitada a nombre de
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Resorución.._(L5 15
POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá, RESOLUCIÓN N" 806 DE FECHAIT DE OCTUBRE DE 2023 DICIADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE
REGISTRO DE LA MARCA TECMAQ Y ETIQUETA" CLASE 37, EXPEDIENTE No tO1O8l2O22A NOMBRE DE
EABRIZIO ZUCCOLLLO MAIEO Y BRUNO ZUCCOLILO MATEO

Asunción, 29¡llAY2020

VISTO: el recurso de apelación inteqpuesto por el representante convencional de TECMACO
INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNMA en contra de la Resolución N' 806 de fecha 17 de octubre de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 3l de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de TECMACO
INTEGRAL SOCIEDAD ANÓUIUA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 806 de
fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 29 de diciembre de 2023, el representante convencional de TECIvÍACO INTEGRAL
SOCIEDAD ,qNÓU¡Ve expresó agravios; en fecha l0 de enero de 2024 esta Dirección General tiene por
presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 el representante convencional de Fabrizio Zuccolillo Mateo y
Bruno Zuccolillo Mateo contestó el traslado de los agravios. En fecha 04 de abril de 2024, esta Dirección
dictó la providencia de Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)analizando las constancias obrantes en el
expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Dirección es del
criterio que las marcas TECMAQ Y ETIQUETA (solicitada) y TECMACO INTEGRAL (oponente extranjera),
podrán coexisür sin pósibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias en el
plano visual, ortográfrca y conceptual, la solicitada es una denominación simple, mientas la oponente es
una denominación compuesta.../... la marca oponente no tiene ningun registro en la clase 37 quie lo avale
en este paÍs, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no existe con prelación una marca
registrada con anterioridad al de la solicitante, lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para
coexistir las marcas entre sí(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)el elemento predominante
en la marca de mi representado, que es la denominación "TECMACO", es un componente que capta
signifrcativamente la atención de los consumidores. A ello debemos agregar que el hecho de reemplazar el
sufijo "CO" por la letra "Q" manteniendo Ia misma posición y secuencia no añade distinción ni notoriedad a
la solicitud, como se euidencia en el comparaüvo a continuación .../... al ser ambas ertremadamente
similares, demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas, que
indefectiblemente se pronunciarán de manera muy similar .../... los registros extranjeros de mi mandante
fueron debidamente presentados en el perÍodo procesal correspondiente .../... TECMACO INTEGRAL S.A.

es un empresa con más de 3O años de trayectoria, dedicada a prestar servicios de
maquinaria para la industria y construcción .../... De más está mencionar, que la,

de
ha

ffiÍ;i,lüi*,::l
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convertido en notoria debido a la calidad de sus servicios de alquiler de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 806 DE PiCTiE 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR

I-A DIREccIóN DE AsuNTos MARcARros Lmclosos, EN EL ExpEDtENTE DE SoLIcITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA TECMAQ y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 10108/2022 A NOMBRE DE

FABRIZIO ZUCCOLILO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MAIEO.

similitudes mencionadas más arriba, la solicitud ha sido depositada en la clase 37, la misma clase en la que

mi mandante posee sus registros extranjeros preuio por Io cual los servicios ofrecidos por mi mandante

corren riesgo de ser confundidos o asociados a la misma compañÍa(...)" - 
--

Que, Ia parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)notamos que en su momento

TECMACO INTEGRAL S.A. se opuso a una solicitud de registro, la misma culminó y posteriormente no
presentó ninguna marca. Entonces al no haber solicitado y luego oponerse a la solicitud de autos, podemos

notar que se trata de una acción de mala fe. Ya que se oponen y no solicitan, entonces cuando alguien

desea solicitar Ltna marca, observa que no se encuentra ninguna vigente y sin embargo presenta una

oposición. Continuando con la oposición, mencionamos que la denominación base de la oposición y
notada como "notoria" por la contraparte, no es una denominación de tal naturaleza, ni siquiera en el rubro
pertinente ni conocido en nuestro medio .../... en este caso la marca "Tecmaco Industrial" no estuvo ni
siquiera solicitada dentro de nuestro país y tampoco es utilizada como se puede ver. Por otro lado, la marca

solicitada no está relacionada al rubro de la construcción, slno se trata de una empresa vinculada a los

servicios de limpieza y alquiler de maquinanas relacionadas a este rubro, la limpieza. (...)" ------

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

consecuente coexistencia o no de las marcas TECMAQ Y ETIQUETA (solicitada en clase 37) y la marca T

TECMACO INTEGRAL (re gi stro extranj ero)

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 adverür 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'TECMAQ Y ETIQLJETA- en la clase 37,

con la marca oponente "TTECMACO TNTEGRAL', con registro extranjero.

TECMAQ Y ETIQUE"IA (marca solicitada)

T TECtvfACO INTEGRAL (marca extranj era op one nte )

Que, obra en el expediente administraüvo, a fs. 30, la Declaración Jurada de los registros extranjeros

alegados por la parte oponente, en ese senüdo, el registro extranjero acreditado es el de la marca T

TECMACO INTEGRAL a nombre de TECMACO INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en las c]ases 43,12,16,35,

36,37,4I,7, enArgentina; documento que ha sido agregado en la etapa procesal pertinente.

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

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

de los signos. En ese senüdo, en cuanto a la estructura y longitud de las denominaciones, la marca

solicitada 'TECMAQ" está compuesta por una sola palabra corta de dos sílabas y seis letras. En con

marca oponente "T TECMACO INTEGRAL" presenta una estructura compleja conformada por

aislada y dos palabras, resultando en una longitud visual considerablemente mayor. Aunque am

nteiln2
lndu iir,
Inltlecl.

tora Genetal
Grneral de ProPi

comparten la secuencia central de letras "TECMA', la longitud y la división de
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LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITuD DE
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EABRIZIO ZUCCOLLLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEO.

afectan la percepción visual. Al respecto, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los
elementos aislados, la adición de la letra aislada "T" al inicio de la marca oponente, el cambio en la
terminación de la solicitada ("Q" frente a "CO") y, sobre todo,la palabra "INTEGRAL" al final de la oponente,
generan una estructura y un diseño general que hacen que la impresión visual de ambos signos sea
diferente.

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe
tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sÍlabas, asi como su orden, ritmo y acentuación. La
marca solicitada "TECN,ÍAQ", como se ha mencionado, es una palabra de dos sÍlabas (TEC-MAQ) con una
pronunciación rápida y de golpe seco al final. Por su parte, la marca oponente 'T TECMACO INIEGRAL.
posee una cadencla ritmica larga conformada por siete sÍlabas en total. Las Directrices para el Examen de
Marcas en el Paraguay establecen que las letras sueltas dentro de una marca se leen como sus respectivos
nombres. Por lo tanto, el consumidor pronunciará Ia marca oponente extranjera como "TE - TEC-MA-CO -

IN-TE-GRAL", añadiendo un sonido inicial extra que rompe cualquier paralelismo con la marca solicitada
"TECMAQ".

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color azul con fondo blanco en el centro la denominación solicitada con una tipografia
imprenta en color azul y y al margen derecho una imagen de la mitad de una tuerca y la mitad de una gota
de agua en horizontal, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta
distintividad a la marca

marca solicitada

TECMAA

Cabe mencionar que la raíz "TECMA' debe ser sopesada en el contexto de la clase 37 del
nomenclador, ya que estas partÍculas son evocativas, ya que aluden directamente a los términos
"Tecnología" y "Maquinaria". Es asi que conforme a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema
informático de la Institución, también se verifican los siguientes registros en la clase 37 con el prefijo "TEC":

TECNOCORK, Registro No. 532988; IECNOCLIMA, Registro No.549274; TECNOMAX, Registro No. 502247;

TECNOSUN,fA, Registro No. 447320: extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica en la clase 37 de marcas
con Ia raíz"TEC" a nombre de diversos titulares.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura pretendida por la presente solicitud de registro de Ia marca "TECMAQ Y ETIQUETA" es: " Nquiler
de bombas de drenaje; alquiler de máquinas barredoras; alquiler de grúas [máquinas de construcción];
alquiler de máquinas de limpieza; alquiler de excavadoras; alquiler de máquinas de construcción;limpieza
de edifrcios [fachadas]; limpieza de vehiculos; limpieza de cristales de ventana;limpieza en seco;limpieza y
reparación de calderas;limpieza de ventanas; limpieza de edificios [interiores] " de la clase 37.

los registros extranjeros de la marca oponente en las Clases 43, 12,76,35, 36,37, 41,7,

a

la
Declaración Jurada mencionada y la copia de los registros agregados a autos, no obstante,

Cristaldo
'oral Interina

Jt Propitd¡d lndusrrial

, de Prrpredad lnrelecrual

estos documentos no se especifica la cobertura de productos o servicios en las res
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LA DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE I.A MARCA TECMAQ y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE No IOLOSIaO¿ZANOMBRE DE
FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEO.

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas

cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, Para utilizarlo en conjunto

con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."/ En el

presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para

inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta Ios demás elementos analizados en

conjunto en la presente resolución. -----------

Siguiendo con el análisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de

Teritorialidad, el cual supone que la protección cluc el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al

paÍs en que ella está regrstrada. De igual manera, el que primero solicita el registro de utta nlarca, es cluien

tiene un mejor derecho sobte el signo. En el caso que nos ocupa, es el solicitante quien cuenta ct>n

prioridad para la protecciótt sobre la denominación en pugna en nuestro país. --------

Que, en ürhrd a lo dispuesto por el Art.l8

productos o servicios inscripta en el extraniero,

de la Ley de Marcas: "El propietario de una marca de

gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez

registrada en el país".

Que, según lo manifestado por el apelante, su oposición se basa en los registros preüos que posee de

la marca "TTECN,fACO INTEGRAL'en el paÍs de Argenüna en las Clases 43,12,16,35,36,37,41, 7; estos son

registros que han sido concedidos en el extranjero. La solicitud de registro nacional "TECMAQ Y

ETIQUETA" fue presentada en fecha t6 de febrero de 2022 conforme obra en el formulario de solicitud

obrante a fs. 01 y en el sistema informático insütucional. Igualmente, se verifica en la base de datos

informática que hasta la fecha no se ha recibido solicitud de registro de Ia marca extranjera 'T TECMACO

INTEGRALU. 
----------

En ese senüdo, esta Dirección General considera importante mencionar que Ia solicitud nacional

prevalece en virtud al principio de territorialidad y por Ia fecha de presentación en la DINAPI. EI registro

extranjero oponente podrá preponderar si se ampara en un plazo de prioridad internacional vigente, si

acredita de manera fehaciente que su marca es notoria en el mercado paraguayoz, o si prueba que el

solicitante local intentó apropiarse de la marca de mala fe de su marca.

En cuanto a la notoriedad alegada por la marca oponente, conviene traer a colación lo establecido en

las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N" 25912025, que señala:

"(...)La notoriedad de un signo se puede demostrar aportando pruebas de diversa índole, incluidas las

siguientes: declaraciones juradas de organismos competentes, por ejemplo, cámaras de comercio y de

empresas, asociaciones y gremios de productores del país o del ertranjero, y federaciones y uniones, que

acrediten la existencia y notoriedad del signo en el paÍs; decisiones anteriores de tribunales y de

autoridades administraüvas, incluida la DINAPI, en las que se hubiese reconocido la

[...]; sondeos de opinión y estudios de mercado sobre la difusión y reconocimiento
distintos sectores del público; [...]; material publicitario y promocional usado para

[...]artÍculos en los medios y en publicaciones especializadas que

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Pa

https://w.rvw.dinapl.gov.pv/portali v3lpropiedad-industrial/marcas/directrices

los

ional de Propiedad Inrrkcrurl
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un signo notoriamente conocido se basa en el hecho que el signo es notorio y goza de renombre en el
Paraguay. El mero hecho de que una marca esté registada no le confrere notoriedad ni renombre por lo
que no serfa pertinente exigir o acreütar tal registo como condición de la protección. Cabe notar que el
ArtÍculo 6bis del Convenio de ParÍs no menciona el registro de una marca notoriamente conocida como
una condición para gozar de protección como tal(...)"

Conforme a lo señalado, la oponente ha acreditado los registros extranjeros con la Declaración Jurada
presentada y la copia de los registros agregados, pero no ha arrimado las pruebas que acrediten la

notoriedad alegada. A más de las diferencias ortográficas, visuales, fonéticas y conceptuales que son

fundamentales para la resolución delpresente caso y que hemos señalado párrafos más arriba, por la cuales

consideramos que Ia marca solicitada reúne los requisitos necesarios para su registro.

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas TECMAQ Y
ETIQUETA en la clase 37 y la marca oponente extranjera T TECMACO INTEGRAL

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde confirmar
la Resolución recurrida

ArL le

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

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución No 806 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

"TECMAQ YETIQUETA", clase 37, Expediente No lOlO8l2O2[ solicitada a nombre de

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula. --------)

.ñ
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POR LA CUAL SE REVOCAI.T LAS RESOLUCTONES N'929 DE FECHA OJ-pe JUNrO DEZOrSY 595 DE FECHA
21 DE I\,[AMO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIéN DE MARCAS, EN ÉL EXPEDIENTE DE SOTICITUD
DE REGISTRO DE LA N4ARCA',SOFTYS Y ETIQUETA',, CLASE 03, EXPEDTENTE N. 20368/2022, §OuetTADA
POR CMPC TISSUE S,A. ..---....

Asuncién, 29 luIAY 2026

MSTO: el recurso de reeonsideración y apelacién en subsidio interpuesto por la representante
eonveneional de CMPC TISSUE S.A, en eontra de la Resolueión N" 929 de feeha 0E de junio de 2023,

clietada por la Direeción de Mare as, y;--"""---",--

RE S U LTA:

Que, en feeha 07 de septiembre de 202? se presenta la representante e onveneional de eMPe TI§SUE
S.A., e interpone Reeurso de Reconsideraeién y Apelación en subsidio en eontra de la Resolueión Nu 929 de
fecha 08 de junio de 2023 dictada por la Diree e ión de Marcas.

Que, por Resolt¡eién N' 59i ele fecha 2l de marzo cJe 2025, la Diree ciein de Marcas csnfirmó en todas
sus partes la Resolución N'929 de Feeha 08 de junio de 2023,

Que, en fecha 24 de marzo de 2025 fue dictada la provideneia que concedió el reeurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de abril ele 2025 la representante eonvencional de eMPe flSSUE S,A, expresé
agravios. Esta Direeción General tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver
en feeha 30 de abril de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién N' 929 de fecha 08 de junio de 2023 eonsidera que: "(.)Que la
salicitucl de registro de la marea Saftys ha sido prese,ntada pare amparar los produetos de le e,lase 3, Que
habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes rle la eitada marca, se ha canstatado la existeneia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2020-2070896 SOTHYS elase 3 Registra Titular tt4t06
Sothys International [FR] Comentario; Que las denominaeionc,s son easi icléntieas, ntuy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacifiea, en una misnta clase. sin erear riesgo de eonfusión entre los
consumidores.-, por lo que de ce:¡nformidad al artieulct 6a dc: la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo
solicitado(,..)" - - - - - - -

Que, la Resolt¡ción N" 595 de feeha 2l t1e marzr¡ de 2025 considera que: '(.,,,) entre la marca solieiteela
"SOFTYS" y la marca base del rechaza "SOTI{YS" exlsfe una posibilidael signitieativa de eanfusión debido a

las similitudes visuales y fbnéticas. Adicionalmente, es importante destaear que la marea solieitada busea
proteger todcts los productos de la clase, al igual que la marca antecedente, heeho que haee que eleriterio
para la admisibilidad del registra de la marce sea ntás riguroso(.,,)" 

--==------

Que, entre otros argumentos, se agravia la represerntante eoRvencional de la firma solieitante y

manifiesta: "(.,.)Ert primer lugar, panemos a e'onercimiento de la señora direetora que, e.l Grupo e'MPe es

titttlar de la marca SOFTY"S en nuestro paÍs desele cl eño 1998, eon el registro N' 204762 a nontbre de
Melhoramentcts Papeis Ltda., hoy clenominada Melharamentos Cmpe Ltda. IBRJ. El registro meneionado ha

SOFTYS se distingue plenamente de la Marea Anteeeclente. Cuenta eon un logo original y
colores llamativos que identitican a los reconocidos productos SOFTYS ,,,/,,. A. pesár

sido renovado hasta el día de |rcy..,/,,, ersnsideramos quel re.sulta evidentc que el
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POR L.A EUAI SE REVOCA}.I I-AS RESOLUCIONES N' 929 óiI TEóTTTO8 D.E JUNIO DE2O23Y 595 DE FECI.I.A
2l DE MARzo DE 2o2s DISTADAS poR Iá ptR¡cctóN DE lvfARcAs, EN EL ExpEDTENTE DE soLlcrruD
DE REGISTRO DE LA lvfARCA'SOFTYS Y ETIQUETA', CLASE 03, EXPEDIENTE N' 203ó8/2022, SOLICITADA
POR CMPE TISSUE S.A. .........

denominaeioncs sc eneuentran en la ntisnta eluse, es fáeil difereneiarlas debielo al rubro en el cual se

desempeñan, eabe destaear que existe una diféreneiación visual enfre anbas denaminaciones, ya que

SOFTYS Y ETQAETA cs ulra marca mixta y SOT\IYS e.s rlRá marea elensminativa ..,/,., La Direeción de

Mare:as omitió eonsiderar el earáeter natario ele la Marca Solieitada, Es par ello que, solicitamos
rcspctaosamente a la señora direetora, tcner cn cucnta a la hora de comparar las ntarcas en pugna, el
]te,eho de que la narea "SOFTYS'Y EflQAETA es u,?a marea notoria en el rubro de produetos de higiene, y
su reeonoeimiento traseiende el mereaelo relevante(,..)",

Que, eorresponde a esta Direecién General resolver sobre la procedencia o Ro del recurso

interpuesto

Que, en prirner término, las rnareas en cuestión deben ser analizadas eR su conjunto, sin artificiales

desmembraeiones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultads que arroje la visién en conjunto es el

e riterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibiliclad de confusión entre las mismas. Si bien

eomparten elementos en común ello no necesariarne¡rte conlleva a quL, sean confundibles entre sÍ, toda

vez quc el signo distintivo quc se pretendc'registrar posea elemc.nters que le otorguen identidad marcaria.

En tal sentido, Jorge Otanrendi ssstiene quc: "El de'reeho mareario no protege prefijos o partículas

comuncs euando no eonstituyen por si misntas el signo distintivo," --------

Que, a los efeetos de cotejar las mareas eR pugna, existen eriterios generales avalados, tanto por la
doetrina eomo por la jurisprudene ia, que permiten sopesar las sirnilitudes dentro de los eampos gráfico y

fr¡nétieo, asf esmo del aspeeter ideológico o eonceptual, Aclernás eR su eonjunto, deben ser tenidas en

eucRta las coberturas, Al respe€to, vemos quei no existe similitud suficiente. Se puede percibir a simple

vista la diferencia existente entre las rnismas:=""-

SOFTYSYE"NQUETA

SOTHYS

(solicitada), y

(base de reehazo)

Que, si bien es cierto que las denominaeiones analizadas eontienen similitudes entre sf, no
neeesariamente causarán eonfusión en el seno del prlblico eonsurnidor pues, en su eonjunto, dejan una

impresión visual muy diferente,---.-.-"'--

Que, la marea solieitada se halla eompuesta por un voeablo, de dos sflabas y seis letras (SOF'TYS), la

marea entceedente se halla compuesta tarnbién por un voeablo, de dos sílabas y seis letras (SOTHYS). La

diferencia entre las mismas radiea en las letras intermedias (FT por TH), eR cse sentido, la pronunciación de

la letra F seguida de la T de la sslieitada emite un ssnido que difiere considerablemente de la marca

anteeedente, Basta pronuneiarlas dc, seguido para apreeiar las difereneias meneionadas: SOFTYS -

soTFrYs.

Que, ambas rnar€as se eneuentraR eonstituidas por vt¡eablos de fantasla, ya que ni la denominación

extranjero, No obstante, la denorninaeión "SOFTYS" podrÍa ser eonsiderada derivada

"SOFT'que signifiea suave/blando. ----"- -------jp
fe.t

. 0irto¡ió¡ 0ln¡r¡l
Dir«cióo l$dional

Fropiedad Indurtrirl

Prcpiedad lnttlectual

SOFTYS ni la marca anteeedente SOTFIIS poseen urr signifieado asignado en el idioma
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PoR I.A cuAL sE REvocAN LAS RESoLUctoNES N'929 Bp rpis¿og6e ruNlo DE zozS y 595 DE FECHA
2I DE MARZO DE2025 DICTADAS POR LA DIRECCIéN DE MAREAS, EN Ét EXPEDIENTE DE SOTICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA -SOrrY§ 

Y ETIQUETA',, CLASE 03, EXPEDIENTE N' 20368/2022, SOLICTTADA
POR CMPCTISSUE S.A, -........

Que, eomo es sabido, la proteeción de las marcras se extie.nde al conjunto del signo distintivo y no a

sus elementos tomaclos de forma aislarJa. Por ello eabe afirmar que la proteeeión otorgarla a la marea
registrada se extiende al uso erR coRiunts del signo denominativo asl presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razén por la eual esta dependeneia
administrativa eonsiclera ql¡e tales elementos ¡rueden formar parte de ofra merea .aún en la nrisma elase,=

toda vez que la marca posterior poseá elementos elue la difereneien de la mare a anterir¡r,

Que, expresa el Dr. Brerter en su litrro "Tratado de mareas de fábrica y de eomereio" qrre; "Para
apreeiar la posibilidarl de eanfusión na son detenninantes los diversos der"a//es, sina las earaeterfstieas
típicas, lp imp"esión general y los prineipales elemettos del signo'a, En ese orden cle icleas, sibien es eierto
qLle entre las denominaciones existen eiertos elementos en €omún, difleren en la eomposición eie los
demás elementt¡s, por ello Ro necetsarianrente causarán confusrén en el seno dc.l públie o e onsumidr¡r pues,
en su conjunto, son diFerentes t¡na de la r¡tra y dejan una irnpresién diferente que aleja toda posibilidad cle

qtre exista una eonFt¡sión entre die has mareas,

Que, al respeeto, las "DIRE9TRICES PARA EL EXAMEN DE MAR!:AS EN PARAGL\AY" señala euanto
sigrre: "(..,) La eomparaeión visml de las marcas de:nontinatiyas se basa en un análisis del n(tnte.ro y la
secuencia de las letras o caracteres, la pasiei(tn ete las palabras o ele Jos earueferes eoine identes, el número
de palabras y la estruetura de /os srgnos (por ejemplo, le¡s e/en¡enfos denominativos separadas o unid<ts
mediante giones) [,,.] Se entenderá que existe similinxl fonéfiea si el sonirlo de la ¡tronuneiaeión de k¡s
elementos verbales de las signos r:amparados f¿¡ese el ntismo, o lo suticientemente eereano para qlte no se

¡tuedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinarla impresiónfonédea general de un
signo denominativo son sus letas y sflabas y su orden y acenfraaeión particulares, El examen de las sflabas
camuncs reviste una e's¡teeial im¡tortane ia al com¡.tarer marc'as fonétiea¡nente, ya qL!e una similitttd t'ottétiea
estará determinada por las sflaltas comunes y su e:ombinae ián idéntica a similar, Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos eontienen algunas silebas iguales Í)ero CItras dife,rentes a ean un ritmo de
pronunciación difbrente por lo que son fonétieantente ditbrentes: Signa anterior 3LENOSAN Signa
posteri or ALEOSA N'l (,,,)", - - - - - - - - - -

Que, al realizar la búrsqueda en la base de datos rle la Institucíén, se eonstató que la f:irma solicitante,
CMPC TISSUE S.A., ya es titular de los Registros N' 532979, 5E1156 y 566673 ele la marea 'SOFTYS' en las

elases 05, l6 / 2l; "§gp¡y'S M MELHORAMENTOS', Registro N'471311, en la elase l6; "Sofuo Innovando
para tu cuidado (slogan)', Registro N" 600290, 595874, 591875, 596972, clases V5,21,05, 0?; '§OFTYS
PROFESSIONAL', Registro N' 600362, elase 35, Estos anteeedentes perrniten inferir que la inteneión del
solicitante con la presente solieitt¡d es nbtener una extensién de sus registros marcarios

Que, cabe meneionar que la marea base del reehazo "SOTFry§' en elase 03, e«ln registro No, 514506, a

nombre cle Sothys lnternational, ya se enerrentra eoexistien<lo paeffieamente en el mereaclo eon la Rlarca
"Softys Innovando para tu cuidado (slogan)' registrada tarnbién ell la clase 03 a nombre ele la firma
solicitante en autos; extremo qLle nos permite eolegir que tanrbién podrá hacerlo eon la presente solicitud
de registro.

Que, además, la marca solicitada euenta coR

denominación solicitacJa con una tipografÍa especial en

Lrna etiqueta diferenciadora q
cerlor azul, al margen superior de

I BREUER M, Pedro C. Tr¡taelo dc marcas cle fábried y de comercio, Editorial Rr¡bins, Br¡cnos Aires, 194á, ,l 
u | .! Dirección Na_cional de Propiedad Intelectrtal (nlNAPt), Dirc'ffrices p,tre el examen tle n¡art'its e¡t Paragnay, pp. l4? y 266 , Disponthl

https://www.dinapi.Fov.pi,/portal/v3lpropredad -industrial/marcas/dircctrices

);.
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POR LA CUAL SE REVOCAJ.¡ IáS RESOLUCIONES N'929 PP TPCNÁ O8SE JUNIO DE 2023 Y 595 DE FECHA
zl DE MARzo DE 2025 DICTADAS poR LA omEcctóN DE MARcAs, EN EL ExpEDTENTE DE sollctruD
DE REGISTRO DE LA lvtARCA'SOF'IYS Y EflQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N'203ó8/2022, SOLICITADA
POR CMPC TISSUE S.A. ---------

eireular eon eombinaeión de eolores en torros azules, la eural en conjunto deja una impresión diferente,

a¡rortando este elements eierta distintivirlad a la marca

marca solicitada

Softy
o

S.

Que, en base a las eonsideraeiones de hechs y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el

cxameR de registrabilidad de la serlieitud de, registro; ésta Direeeión General eonsidera quc es un signo que

poscc las caraeterfsticas neeesarias para sr¡ registro; por e onsiguiente, y al no eneontrarse inserta dentro de

las prohibieiones de la tey N' 1294/98 de Mareas, eorresponde revocar la Resolueién reeurrida

PORTA}.ITO,

I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE

tut,la RE\IOCAR las Resolueiones Nn 929 de fc:e ha 08 de junio de 2023 y 595 de fecha 2l de

marzo de 2025 dictadas por la Direccién de Marcas.

Art,2q ORDENAR la proseeueión ele trámites de la solieitud de registro de la marca

'SOFryS Y ETIQUETA", €lase tJ3, Expediente. No 2036812022, solieitada a ne¡mbre de

&t,3E NOTIFIQUESE, .==.=====

EMPE TISSUE S.A.
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poR LA cuAL sE ..NFIRMA LA REsoLUcróN N' ,0, uu oia* ,, Ju oa*BRE DE zoz3 DrcrADA pCIR
LA DIRECCIÓN NT ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENM DE SOLIEITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ',ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N 2757512022 A NOMBRE DE IOHNSON &
IOHNSON.

As,neién, 29 UAY 2026

VISTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por el representante er¡nveneional de la firma
LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F. en eontra de la Resolución N" 808 de feeha 17 de oetubre de 202'i,
dictada por la Direee ién de Asrrntos Marcarios Litigiosos, y: -- ---==.---

RE S U LTA:

Que, en feeha 17 de noviembre de 2023 se presenta elrepresentante eonveneionalde LABORAIORIO
RICHMOND S.A.C.I.E, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolución N' 808 de feeha 17 de
octubre de 2023, dietada por la Direeeión de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 14 de junio de2024 fue dictacla la provideneia que eoneedió el reeurso interpuesto, :=

Que, en fecha 26 de agosto de2024, el representante eonvencional de LABORAIORIO RICHMOND
S.A.C.I.E, expresó agravios; en fecha 29 de agosto de 2024 esta Direeeién General tiene por presentada la
expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley,

Que, en fecha l9 de marzo de 2025, el representante eonveneional de |ohnson &]ohnoon eontestó la
expresión de agravios, eR consecueneia, en feeha 24 de marzo de 2025 esta Direeeión General dieta la

provideneia de Autos para resolver,= =-"===---"

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueión c'onsidera que: "(,,)Que, haeiendo un análisis minueioso de las

marcas en controversia podemos notar que entre las ntarca solicitada ZACLIPTA y la marea oponente
AGLIPTA, entre las mismas gramaticaltnente al primer golpe de t¡ista na exlsfen similizud denr¡minativa, en
los planos visual, ortográfrco, coneeptual y pr:r sobre todo fc¡nétieo: las mareas están expresadas de
diferentes lnaneras, la combinación de letrus es pronuneiada totalmente de diferente manera, QLte,
cotejando las constaneias obrantes en el expediente, y hacienda un análisis minueioso entre las
denoninaciones en pugnas esta Direeción es del criterio Ete las mareas ZA2LIP'|A (solieitada) y AGLTP'IA
(oponente), podrán coexistir sin posibilidad de eontilsién entre las mismas debido especialmente a la
"diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas". Por un lado la solieitada elase A5 (
Productos oncolégicos, oítalmológicos, eardiavaseular / pulmonar, sistema nervioso central / neurológico,
autoinmune y enfermedades infeceiosas) y la opanente clase A5 @xelusivamente prexluetas farmaeéutieos
para el tratamiento de la diabetes), eomo podemos dilueidar los praduetos son muy diferentes uns eon
otrct por lo que la marea solic:itada eumple eon los ree¡uisitos de novedad y espeeialirlad requeridos por
nuestra legislación nlarcaria, por ende no se eneuentran sufieientes argumentos jurfdieas que pueden
ev en tu a I m en te j u sti fr c a r s u ree' h aza (.,, ) " : - - - -

Que, entre ntros argumentos, se agravia el apelante LABORATORIO RICHMOND S,A.e.l,E
manifiesta: "(...) eomo se podrá aprec:iar, la marca salicitaela eontiene I letras y la marca
de /as c¿ra/es 6 letras son ICIJALES, eompartiendo al iniciar la lefra "A", y termit

easa la

n terrna
Ind u s rrial

) Át

' Dir
Dirc

'LIPTA', y a pesar de qtte la contraparte cambió una consonante par otra, en

de Propiedad Inreltcrual
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poR LA euAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' eosbn rtcr^ rzir ocn¡BRE DE zo23 DISTADA poR
tA DIREeetóN pr ASUNToS \dAReARIos LlTlcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLlctruD DE
REGISTRO DE tA MARCA ',zAeLIPTA',, etáSE 05, EXPBDIENTE N'27575/2022 A NOMBRE DE ]OHNSON &

,oHNSON.

lagra en absaluto la distintividad neeesaria, siendrt preponderante lss elementos semejanfes aRfes que los

d¡iereneiadares ,,,/,,,8n csfe easo, dcbemos meneionar que ambas ¡nereas tüeron salieitadas en la MISMA

?LASE 05, y que se eneuentran destinadas al mismo ntbro de produetr¡s fannaeéuticos. por lo que

acrceicnta aún más el riesgo de asseiaeión de la marea solieitada eon la marca de nti cliente y es por ello,

que la mcneionada sslieitud de regisffo de la narc'a "ZACUPTA" no podrá de manera alguna eaexistir
pae fÍieamente cn el mereado sin erear eonfusió¡t en el eonsumidor(.,,)"

Que, la representante convene rsnal de fohnson & fohnson manifiesta en su escrito de eontestación

del traslado de los agravios: "(,,.) En pilmer lugar, debe¡nos señalar que la recurrente pretende inducir en

error a quien hoy decide, pues lnslsfe en sr¡sfener que exl'sfe diferencia en una sola eonsonante de la
denominaeión, lo cual dista de fornta ¡neridiana de la realidad, por cuanto es indiseutible la incorporación
de radicales diferentes que otorgan plena distinc'ión ente las hoy enfrentadas ,,,/... eonto queda claro, la
fuerza distintiva de los radicales iniciales de una denominaeión es mayor cuando se truta de radieales

diferentes, pues resultan de más incidencia en la intpresión del público por ser, evidentemente, las

primeras en pronuneiarse y gcnerar esa impresión. Es el caso que, los radieales ZAC y AG son

perfeetamente ditbreneiadss uno del otro, pues el primero eompuestet por 3 letras Z-A-e haee que su

pronunciaeión sca inequfvoeamente distinta al radical A=G, eompuesto sólo de 2 letras, lo que proeura
eorrelativamcntc, ana d¡st¡ntividad en las denominaeisnes enfrentadas por caasar sus radieales iniciales
una impresión distinta, Aunado en lo anterior, la recLtrrente también se ¡efe¡e especffreamente a la
partfeula 'LlPTAu, eono un elementa que, segútt su decir, haee meritario un reehazo de la solicitud de

registro, No obstante lo anteriot, la adversa inteneionalmente omitié el heeho de que existen d¡velr"os

registros eoneed¡das a nontbre de distintos tlfulares que eoehsten paeifrcamentc ya que euentan eon
elententas difereneiadores <7ue.1as hacen distinguible.s, corru es e/ e astr rle autos (...)" ------

Que, eorresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedeneia o no del recurso

interpuesto por la firma L"{BORATORIO RICHMOND S.A.C.I.E y la conseeuente eoexistencia o no de la
marea 'ZACLIPTA" (solieitada en clase 05) y ta marea "AGLIPTA" (registrada en la clase 05).-------

Que, al inieiar el análisis de las densmrnaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de eonjunto, eomo es regla general en e[ clerecho marcario, sin artificiales
desmembraeiones y e uyo objetivo es advertir si la percepción de trna de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta rRanera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no se¡ eonfundidas en el mereatlo, tras rm análisis desde la éptiea de los eventuales

eonsumidsres. ======="==

Que, en ese orden de ideas, eorresponele a esta instancia adnrinistrativa resolver si eabe o no la
posibilidad de eonfusión cntre la solieitud de registro de la marea "ZACLIPTA' en la elase 05, eon la marea

opoRente "AGIIPTA'registrada en la clase 05, :=======

ZACTIYTA

AGTIPTA

(marea soliertada)

(marcas oponente)

Que, si tlien es eierto que las denominaciones analizadas eontienen similitudes
neeesariamente eausarán confusién en el seno clel públieo consumidor pues, en sú eonjun\
impresión visual rnuy diferente. -------- -----------:---------*-'

Interina
Dirccción Cenlñ ad Indusr¡i¡l

Direcció¡ N¡cio¡al de Propiedad Intelectual
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ResoruciónN. 0 3 15
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' 808 DE FEcHA 17 DE ocruBRE DE zoz3 DIcTADA poR
LA DIREccróN DE ASUNToS MARcARIoS LlTrclosos, EN Et EXpEDIENTE DE sollctruD DE
REGISTRO DE I¿ T4ARCA 'ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N'2757512022 A NOMBRE DE IOHNSON &
JOHNSON.

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, c'sta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar eonfirndibles a las marcas por el sr:lo hecho de qrre dentro de su estruetura existan letras o

elementos en común, siendo que eomo se sabe el anáhsis debe ser en eonjunto, El tratadista Otameneli,
explica ciertos eriterios a ser tomados eR €ueRta para realizar un eorrecto análisis de conjunto, los euales

hemos tomado en cuenta para la resolueién del presente litigio, y nos permitimos transeribir a

e ontinr"ración ",..En prtncipio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes lntegrantes
separadas en forma xbiAaria (747).t - --

Que, analizando el earnpo ortográfieo y fonétieo de la solicitante 'ZAetlPTA" y la marea oponente
"AGLIPTA', por más que eompartatr elementos en eomún Ro se leen de la misma maRera al tener otros
eomponentes que permiten difereneiarlas claramente, eomo se puede notar al cotejar diehas mareas, La

marca solicitada se encuentra e ompuesta por un vele ablo, tres silabas y ocho letras; la oponente eueRta eoR

un vocablo, tres sllabas y siete letras. Al cotejarlas se apreeian elaramente las diferencias: ZA§LIPTA vs.

AELIPTA, son distintas eR su estructura ortográfica y por ello también se pronune ian diferente, "-'"-=.=,'"==

Al comparar los signos denominativos "ZACLIPTA" fi'ente a "AGLIPTA", se apreeia que eomparten la

estructura final "LIPTA', No obstante, difieren raelicalmente en sus sllabas inreiales 'ZAe* frente a "AG", ER

ese sentido, las letras al prineipio de una palabra tienelen a notarse más que las demás letras, ta diferencia
en las letras y sÍlabas de arranque rompe la e adene ia fonética y altera la percepción visual del conjrrnto, :=

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paragrray, aprotradas por Resolución N'2591202r,
señalan: "(...)Los consumidores eoncerlen menos importancia a la parte final de los signas denominativos.
Las coincidencias que se praduzean respecto de la parte final de k;s signos causan una similitad visual
mcnor que los e/enlenfos que apareeen al eomienzo. Delmismo modo,las sflabas o fanemas eoineidentes o
similares ubicadas al comienzo cle los signos compararlos sue/en pesar más al apreeiar su similitud
fon éti ca(...)"/ -'--" -"'

En tal sentielo, Jerrge Otamendi sostiene que: "El dereeha mar€ario na ¡trotege pretijos a partfatlas
com¿¿nes atande¡ na eanstituyen por si misme¡s el signo rlistintivo," En ese sentido, como es sabido, la

proteceión de las mareas se extiendc' al r:onjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados dc"

forma aislada, Por ello cabe afirmar clue la protección otorgada a la ma¡:ca registrada "AGIIPTA" se extienrle
al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separacla, razón por Ia cual esta deperrdeneia administrativa eonsidera que tales

elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la mislna clase- toda vez que la marea postenor
posea elementos que Ia diferencien de la marca anterior.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" , aprobadas por
Resolución n.' 25912O25, señala euanto sigue: "(,..) La comparaeirln t'isual de las tnareas denominatiyás se

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o earacteres, la posición de las palabras a de los
caracteres coincidentes, el númet"o de palabras y la estrLtc:tura de los signos (por ejemplo, los elementr¡s
denominativos separados o unidas mediante guiones) [.,.J Se entenderá que existe similitud sl e/
sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos eomparados fuese e/
suficientemente eereano para que no se pueelan distinguir aurlitivamenfe, Los e/e¡ne

t [)elecho de Mare as, lorge Otaurcndi, F]rliturial: I.oxisNsris ' Ahelerlo.Pcrrot AÑO: 2OOr 
,. 

'Íi,n"
2 Dirección Nacional de Propiedad Inteleetual. Directrices para el examen de Mareas en el Palaguaf J2025)

elhnps:/i www.drnapi.gov.p),/portal/v3lpropiedad-rndustrial/marcas/directrices
dad Intelecrual
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poR tA euAL sE coNFIRN,TA LA RESoLUcTóru N' ,or'r, ara* rri, oarrBRE DE 2oz3 DrcrADA poR
tA DIREeetóN pr ASUNTos N,rARcARIos Lrrlcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE
REGISIRO DE LA MARCA "ZACLIPTA" CI-ASE 05, EXPEDIENTE N' 27575/2022 A NOMBRE DE JOHNSON &
IOHNSON.

detenninar la impresión fonétiea general de un signo denominativo so?t s¿ls letrus y sflabas y st orden y
acpnntacián pprtirrtlares, El examen de las sflabas eomunes reviste una especial importaneia al eomparar
marcas tbnétieamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sÍlabas eomunes y st)

eo¡nbinaeión idéntiea s similar, Por ejemplo, los stguien tes srgnos denominativos eantienen algunas sílabas
iguales pero otras diferentes o eon un rttmo ele proruutciación diferente por lo que son tbnéticamente
diferentes:Signo antcr¡or C¿ENOSAN Signo posteriorALE2SAN'(...)".--------

Que, respeeto a la eobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "ZACLIPIA" pretende el

registro en la clase 05 para "Produetos onc'ológicos, oftalmológieas, cardiovascular / pulmonar, s¡sfema

nerviostt eentrel / neurológico, autoinnune. )' e'nfbrntedades infeeeiosas", mientras que la marca oponente

"AGLIPTA' se eneuentra registrada en la clase 05 para: "Éxelusivamente productos farmacéuticos para el
tratamiento de la diabefes'l Aunque amtras marcas amparan productos farmacéuticos de la clase 05, no
existe una identidad direeta ni superposicién c.ntre ellas. Esto se debe a que tanto la marca oponente
'AGLIPTA" eomo la marea solicitada "ZACLIPTA" han limitado la cobertura de productos que amparan. Al
rcspeeto, al tener flnaliclades médieas, métodos de uso y propósitos curativos completamente distintos,
cstos mcdiearRcRtos no compiten entre sÍ en las mismas terapias y no son sustitutos eomereiales ni
interearnbiables para los paeientes. Un faetor erueial para evitar la confusión es el grado de euidado que

ejeree el consumidor en el mercaeio al tratarse de fármacos destinados al tratamiento de enfermedades

eornplejas s erénteas (eáneer, diabetes, afeeeiones neurolégicas o eardiovasculares), tanto los paeientes

eorno los profesionales de la salud prestarán un grado de atencién máximo al momento de recetar,

despae har y eonsumir el produeto. Este alto estándar de atencién reduce drásticamente la posibilidad de

un error o engaño.

Que, esta Direecién considera oportrrno traer a colación los argumentos doetrinarios del Prof. Dr,

Andrés Sánehez Herrero, quien en su libro "Contusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
e LlaRto sigue: "El mero heeho de utilizar el tinieo signo que compone una marca, ¡tara utilizarlo en conjunto
eon ettros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas matcas sean contitndibles, '"/ En el

presente easo, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para

inelinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
eonjunto en la presente resolución, ------------

Por tanto, dado que la eoineidencia reeae únicamente en parte de la denominaeién y que lss otros
eompoRentes otorgan mareadas difereneias visuales, i'onétrcas y eonceptuales, el consumidor pertinente
no ineurrirá en riesgo de eonfusién ni asumirá que ambas mareas tienen un origen empresarial eomún, por
lo que resulta plenamente viable una eventual eoexisteneia pacÍfica entre la marca'TACLIPTA" solicitada
en la elase 05 y la marea oponente "AGIIPTA" eon rL,gistro en la clase 05, --------

Que, en base a las eonsideraeiones de hecho y de derecho expuestas, esta Direcci¡á

eone lusién de que las Rrareas en pugna son suñcientenrente dilerentes entre sí, orjeilSle^s,

otra e,n todos los planos de comparacrón, ¡ror tanto, corresponde confirnrar la Resofucfór?.

Cristaldo

'Dir'ecciónNucional rlePnrpiedndllltelectuul (DlNAl'l), Dttvt'tt'itt'tptttu.'l rtrunatt.bnrutL'ils()ilPrt¡'.tsuilt'
httns://www.dinaoi.gov.o)¡/nortal/vJ/propiedad-industrial/nrarcasltlirectrices

'Sátie hez Herrero, ArrdrÉs, "e\tttt'usión de Marta!'Edrtr.rnal La tcy, Asuncién.2013,

.]i'1, " ^ ;. " Dircd#nGtneraldtPropitdadIndusrrial
pp, |47 ¡t.-l{ró . Dispouit¡l¡'.siiú¡,, ¡¡cion¡l de pro¡iedad Inrelecrualil'Ó, l]]:tl:"]ilf,n{¡n Nrcional de Propiedad Inrelecrual
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poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUctóN N' 808 DE ,ia* rriu oa*BRE DE zozS DIcTADApoR
LA DrREcclóN pp ASUNToS MARcARtos LlTrcrosos, EN EL ExpEDTENTE DE soLlctruD DE
REGISTRO DE LA MARCA',ZACLIPTA',, CLASE 05, EXPEDIENTE N 2757512022 A NOMBRE DE IOHNSON &

JOHNSON.

DtREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
IN]'EI,EC'TUAI,
PANAGUAY

Art.le

Art.2q

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE [.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolueión Nu 808 de f'eeha l7 de octubre de 2A2? dietada por: la

Direecién de Asuntos Marcarios titigiosos,

ORDENAR la proseeución de los trámites cJe la solicitud de registro de la marea

'ZACLIPTA', clase 05, Expediente No 2757512022, solieitada a nombre de Johnson &

Iohnson

Art.3e NoTIFIQUESE por eédula,
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Resolución-.*0J 16
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOTUEIéN N' 1885 DE FECHA óZ Pt NOVIEMBRE DEZOI?DIETADA POR
LA DIRECCIÓN Ng MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA
'FTYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N'74705/2022, SOUCITADA pOR F{YDRO etEAN
s.R.L. ----

Asrrneién, 2 g l'4AY 2026

\ll§TO: El reeurso de apelación tnterpuesto por la representante eonvencionalde Hydro eleanS,R.t.
e crntra la Resolr,reión Nu 1885 de fecha 02 de noviemb.rre ele 2023, dictada por la Direceión de Mareas, yi:=

RE S U LTA:

Qr"re, en fecha 06 de junio de 2025 se presenta la representante eonveneional de Hydro elean S,R.t,, e

interpone Reeurso de ApelaciéR eR eoRtra de la Resolueién N" 1885 de feeha 02 de noviembre de 2023
dictada por la Direccién de Mareas,

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

Que, en fecha l8 de julio de 2025, el representante conveneional de Hydro Clean §,R,t. expresó
agravios, Esta Direeeién tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en feeha
23 dejulio de 2025, :===.::==:ii===,,::=

EONSIDERANDO;

Que, la Resolucién reeurrirJa eonsidera: "(.,) Que la solicitud de registro de la marea Hydroelean ha
sido presentada pare amparar los productas de la clase 7, Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada mar€a, ésta Direceión eonsidera que la misma ineurre en las proltibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone qlte no pueden eanstituir mareas: Art. 2 Ine, e) ,,, los gue eonsistan
enteramente en un signo que sea elnambre genérieo o designaeián delpraducto a servieia de Erc se trate,
o que pueda servir en el eomercio para ealifiear o describir alguna earaeterfstica del produeto a servieio,, La
denominación se considera deseriptiva y sin distintividad alguna can relaeión a los praductos que desea
proteger., En eonseeueneia no ha lugar a lo solieitado (.,,)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(..,) los términos -HI'DRO?LEAN'

corresponden a una denetminaeión de fantasfa,,./,,,'HYDRO?LEAN", es una marea ereada par mimandante
y adoptada como nombre comercial y es sabido que el nombre comercial está prategido y eanstifuye una
PROPIEDAD a los efeetos de la ley de mareas .,./.,, ta presentaeién de esta solieitud no es más que la
expresión del deseo de mi mandante de proteger su marea en la elase 7, ya que aetualmente, la marea
HYDROCLEAN, se ene¿rentra registrada en /as e/ases ll, )l y i7 a nombre de mi prineipal, HYDROZLEAN
S,R,¿., registro caneedielo por la misma Dirección desde el 2012 en elase 35 y 2024 en las e/ases t1 y 37 ..,/,., El
término HYDRaCLEAN, na puede signifiear un término deseriptivo para la elase, sino un término a la
samo EVO?ATÍVO de la que signifrea, ya que evoea limpieza y no preeisamente un producto nisu eualidad
o ca ra ere rfsti ea(,,,)"

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, la jurisprudencia y doctrina más destaeada sobre la materia que nos eonvoea, afirman quc qng
denominación posee el earáeter de genérica o deseriptiva, respeeto de r¡n pr@:jgpservieio
misma constituye la denominaeií;n eon la que neeesaria y corrietrtemente se.desi§na qI
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Resolución-'O] 1 6
poR LA euAL sE REvocA t-A RESoLUctó¡.¡ N' rB85 DE FEcHAoz De NoUSMBRE DE 2023 DtcrADA poR

tA DIREcctóN pn N,fARcAs EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REcISTRo DE I-e I\¡ARcA
,FlyDROetEA¡.I Y ETIQUETA',, CI*ASE 07, EXPEDIENTE N'74705/2022, SOLICITADA POR FTYDRO CLEAI,¡
s.R,t, -----
produeto s servieio perteneee o proporciona inf'ormaeién, en particular, sobre la cantidad, ealidad,

earaeterlstieas, finalidad, espeeie o tamaño de los produetos o servieios. Dicho carácter debe desprenderse

del signifieaelo que posee para los consumidores cn el lenguaje et¡rriente. En ese sentido, a fs, 01 de autos

se apreeia que la solieitud cle registro de la nrare a "FIYDROCLEAN Y ETIQUETA'fue presentada para eubrir
plpduflo&de la ela¡e-Q7-del nomenelador internaeional, que textualmente deseribe: useparadores de agua:

ealentadores de agua [partes de máquinas]; aparatos para mineralizar el agua potable', ---------

Que, a los efeetss de determinar si la solicitud de registro de marea 'FIYDROCLEA"II Y ETIQUETA'

resulta genériea o deseriptiva pera los prclduetos que pretende amparar, debemos pregunternos si dicha

denorninaeión eonstituye la designaeión usual de los produetos que solieita o si la misma brinda

infbrmacién acerea de las earaeterfstieas del produeto pedido, En ese sentido, tcRemos que la

denominaeión 'HYDROCLEAN" ns constituye el nombre habitual con el que sc designa a los productos

espeeffieos de la elase 0i del nornenelador internaeional sobre los cuales versa la presente solicitud de

registro de mare a y tampoe o brinda infornración sobre las e aracterÍsticas de los productos, ----------

Que, esta Direccién entiende que la solicitud cle registro 'FIYDROCLEAN¡ Y ETIQUETA' representa

una ereaeión lingüfstiea distintiva, Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales,

fonétieos e ideológieos quc trascienden su signifieado individual para adquirir una identidad marcaria

robusta y diferenciadora. :=-""

Que, esta eombinación estratégiea de térrnino posibilita un posieionamiento efectivo de la marca en

el tnereado, En virtud de ello, se puede afirrnar que la marea es evoeativa, ya que no satisface los requisitos

doetrinales para ser elasifieada eorno genérie a o deseriptiva.-""-"-"==----

Que, al fespecto, el Dr, Jorge Otamendi, cn su obra DERECHO DE MARCAS se retjere a la marca

evcreativa, dieiendo: "La marca evoeativa es aquella que da al eonsumidor una idea e'lara sobre alguna

propiedad a earaeterfstiea dcl producto a servieio (lue v'a a distinguir, o aun de la aetividad que desarralla

su titulat,,,/,,, Las mareas evoeativas son consideradas por los tribunales eomo mareas débiles. El argumento
en d que se basa esta añrmeeión es que eualquier persona tienc el derechrs de evocar er-r sus marcas las

propieelades o earaeterfstieas ele los produc'tos o servieios que va a distinguir csn ellas. Ests haee que el
titular de una marca evoeativa deba aeeptar, o no pueda impedir, que otras marees evoquen taml>ién las

misntas propiedades o earaeterfstieas,"=----=-

Que, el signo solicitado en eutos, no infornra de manera direeta y conereta sobre el producto pedido,

sino que brinda una refereneia vaga, imaginativa o indireeta,

Que, adielonalmente, la Rrarea sslieitada euenta coR una etlqueta elifereneiadora que contiene

denonrinaeión solieitada e on una tipografla especial, Hydro en e eilsr azul/turquesa y Clc,an en

reernplazo de la O se visualiza la ligura de una gota, aportando este elemento e ierta d,istintivi

merea solicitada

Dircrciárfi¡rionrl Ce Proriedad Intelectuali.r

Hgdr0cteon
Dirccción §!¡crr
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poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUetéN N' 1EE5 DE reeHA-o2 óe NovtgrurBRE DE zo23 DrcrADA poR
LA DIREcctóN pB MARcAS EN Et EXpEDTENTE DE sotrerruD DE REGrsrRo DE tA MARcA
'HAROCLEAN Y ETIQUETA',, CLASE 07, EXPEDIENTE N.74705/2022, §OLICITADA pOR HYDRO CLEAN
s.R.L. ----

Que, resulta importante destaear que la denominaeión cuyo r:egistro se solieita 'F{YDROCLEAN Y
ETIQUETA', constituye a su vez parte de la razén seieial de la firma seilieitante, Hyfuo Clean S.R,t.: es decir,
que la mare a solie itada se identifica con la razón soeial gue presenta la firma propietaria, A ese respeeto, se

señala que la ley marearia protege al nombre eomereial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
eitada, la eual se aelquiere desde su primer uso p(rblieo. En ese sentielo, estando ineluida la solieitud de
registro de marca en el mismo nombre eomereial de la firma solicitante, no podrfa existir mala f'e por parte
de la misma pues, solicita el registro de marea de su propio nomtrre eomereial,

De igual maRera, al realizar la búsqueda en la base de datos de la Institucién, se verifie an los registrr;s
de la marea I{YDRO eLEAt¡, en la elase ?5 (Registro N," 5§?CI91), FTYDROCTEAN Y ETIQUBIA, en las e lases
ll, 37, I (Registros N'. 586507, 5E6508, 625697, respeetivamente), a nonrbre de Hydro Clean §,R,t, Pr¡r lo quet

la solicitucl en curso, seneillamente, pretende la proteeeión de stra versién de una marea que ya le
pertenece,

Que, eomo se ha meneinnado, la Resolueión recurrida se funda en lo preceptuado en el ineiso e) de
la Ley, Al respecto, lo que dieho ineiso impide respeeto de las mareas, es que éstas pretendan monopollzar.
la f'orma direeta, insoslayable, de que el conrereiante o fabrieante debe valerse para difundir la naturaleza
básiea, o las caraeterfsticas, especlficaciones técnieas principales de su produeto, obligándolo a reeurrir a

circunloquios para lograr aquella ñnalidad. En ese sentido, la sr:licitud de autos es uRa marca, que no hae e

referencia a la naturaleza básiea o espeeificaeir¡nes téenicas prineipales de srr produeto, Ros eneontramos
ante un signo dotado de personalidad que perrnite distinguirla de otras e identifiear un producto, lfnea de
produetos o elconjurrto de prr:duetos (o servieios) qrre provienen de una misma empresa,

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndsse realizado el

exameR de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direeeién considera que es un signo que posee
las earaeterlsticas necersarias para su registro; por eonsiguiente, y al no eneontrarse inserta dentro de las
prohibieiones de la Ley N' lZ94l9S de Mareas, corresponde revoear la Resolueién reeurrida

Art.le

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERALINTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RE S U ELVE

REVOCAR la Resolucién Nu 1885 de fecha 02 de noviembre de 2023 dietada por la

Direeeión de Mareas,

ORDENAR la prosecueitin de los trámites de la solieitrrd de registro ele la marea

'HYDROCLEANI Y ETIQUETA', elase 07, Aeta N" 74705/2022, solicitarJa a nombre r1e

HYDRO CLEANI S.R.L. :-.-

NoTTFÍQUESE,----,......Art. 3e
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Resorueién-.JL5 1 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'605 DE PECUdT¿ DE MARZO DE2026 DIETADA POR LA
DIRECCIéN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRCI DE LA MARCA'POSSIBIE Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 79350/2022, SOLICTTADA pOR SEcEt tOGfSnCA SOC|EDAD
ANÓNIMA

Asuncién, 29 lllAY 2026

VISTO: El recurso de apelaeién interpuesto por el representante conveneional de SEGEL LOGfSf,CA
SOCIEDAD nNÓNtUl contra la Resolueién N' 605 cJe feeha 14 de marzo de 2026, dictada por la Direceión
de Marcas, yi -"-----"--"-

RE S ULTA I

Que, en feeha l8 de marzei de 2026 se presenta el representante eonveneionaldeSEGELLOGÍSfiCA
SOCIEDAD AllÓNU\4A, e interpone Reeurso de Apelaeién en contra de la Resolueión N-Q 605 de feeha 14 de
marzo de 2026, dictada por la Direceién de Marcas,

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 fue dietacla la provideneia que eoncedié el reeurso de apelaeión
inter¡ruesto

Que, en feeha 15 de abril de 2026, el representante eonvencional de SEGEL LOGfSflCA SOCIEDAD
A¡¡ÓNUr¡A expresé agravios, Esta Direecién tiene por presentada la expresién de agravios y llatna atrtos
para resolver en fee ha l7 de abril de 2025,

CONSIDERANDO;

Que, la Resolueión reeurriela considera: "(,)Que la solieitud de registro cle la marea POSSIBLE ha sido
presentada para amperar los servieias de la elase ?6. Qtrc habiéndose realizadr¡ la húsqueda de
anteeetlentes de la citada marea, se ha eonstatada la existeneia en dieha elase de la marea: Expediente
Denominación 2022-2267421 ¡ES POSIBLE! (SLOGAN) elase ?6 Registro Titular ,96347 aENO HOLDING
S,A.E.C,A. [PY] eomentario: Que las denominaeione.s.son easi idéntieas, muy semejantes, no porlrán tener
coexistencia pacítica, en una misma e lase, sin crear riesgo de eonfusión entre las eonxtmidores,, por lo que
de conformidad aJ artfeulo 6e de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo solicitado(,,,)", :===-=

Qtte, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(.,,)La resolueión impugnada
concluye gue la marea solieitada 'POSSIBLE" resultarfa casi idéntiea a muy semejante al anteeerlente
invocado'¡ES POSIBLE! GLAGAN)" ,,,/,,, Dieha eonelusi(tn incurre en Lm error sustaneial al no efeetuar un
análisis integral eonforme a los eriterias doetrinales y iurisprudneiales vigentes, que exigen ponclerar: La
impresión en eonjunto, La estruetura gramatic'aly coneeptual, La naturaleza distintiva de los signos, Elfipo
marearict (marea vs, slagan) ,,,/,,. El anteeedente invaeaelo eanstituye un slogan publieitario ("¡ES
POSIBLE!'), mientras que el signa solicitado es una marLa mixfa autónoma ("POSSIBLE'),,,/,,, el examen de,

ectnfundibilieiari elebe realizarse sabre la impresión ¡le t:anjunto y nCI mediante un análisis fragmentario ,,,1,,,

Aplieado al easo: .¡ES POSIBLE!" se pereibe eamo una ttase publie'itaria eomplefa, "PASSBLE" se pere'ibe
ct)mt) tma marea ttret e, direúa y autórutma(,,,)":====

Que, corresponde a esta instaneia administrativa resr-rlver sobre la proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, en primer término, las nrarcas en euestiritr detren ser analizadas en su conjr.rntr:, sin
tlesmenrbraciones, de forma sueesiva y no simrrltánoa, el resrrlta<lr¡ qrre arrojelEffi.qn con
criterir: que debe primar a la hr:ra de determinar sr existe posibilidad de csnfl

Nlcion¡\ 
de

g
.)



JW ^\ PROPIEDAD
\§,É rN'TELEC'r'uAr

F^FA6UAY

,W .\. GoI}IERNO III,I, PARACUÁI\S PARAGUAY REKUAI

Resorucién-.1)J 1 7
poR tA euAt sE REVoeA r¿. RESoLUcTéN N' 605 DE nienn r¿is MARzo DE zozó DrcrADA poR r-A
BRccctéN DE N4ARcAs EN EL EXpEDIENTE DE sollerruD DE RgclslRo DE LA MARcA'possrBlE y
EneuETA', eLAsE 3é, EXrEDIENTE N' ?9350/2022, soucrTADA poR sEGEt r.ocfsucA socrEDAD
ANÓNIMA

eornperten elernentos en eom(tn ellr¡ ns necesarianrente eonlleva a qLle sean eonf'undibles entre sf, toda
vcz que el signo distintivo que se pretende r:egistrar l)osea elenrerttus que le otorguen identidad marcaria,

En tal sentido, jorge Otarnendi ssstiene que "El dereeho mareario no protcgc preiijos o partfeulas
eomancs euanelo na const¡tuyen prtr sf mismos el signa ¡listintivo, " =====----===

Que, a los efeetss de eotejar las rnareas en pugna, cxrsteR eriteriss generales avalados, tanto por la

eloetrirta eofilo por la jurisprudeneia, que pernliten sopesar las similitudes dentro de los earnpos gráfieo y
fonéties, asf eonto del aspeeto ideolégieo o (oneeptral, Además en su conjunto, deben sc,r tenidas en

e ueRte las eoberturas, Al rcspceto, vcrnos que no existe sirnilitud suflelente, se prrede pereibir la difereneia
exrstcnte entre las nrisrnas, en el sigtreRte cotc,o:

POSSIBLE Y EflQUETA (solicitada), y

¡ES POSIBLEI(§LOGAN) (base de rechazo)

Que, si bien es eierto que las rlenominacir¡nes analizadas eontienen similitueies entre sf, no
nceesariernentc eausarán eonfusrón en el seno del públieo eonsunridor pLles, en su conjunto, dejan una

impresión visuel rnuy diFerente,=.=.====-==

Que, el eote¡o f'snético entre la denornrnaci(rn "POSSIBLE" y el eslogan 'ES POSIBLE' revela

diféreneias auditivas que resultan determinantes pura distinguirk:s, Poseen diferencia en el número de

sflabas y estruetura rftnriea, eorno es saL¡ido, la irnpresitln fonétiea de un signo denominativo depende del
nútrnero y la seeueneia dc sus sflabas, así eorns ele su orden y acentuaeiórr ¡lartieulares: al respecto,
'POSSIBtE" es uRe sola palabra eompucste por tres sflabas;rnientras que "ES POSIBtE', eonstituye un lema

cltre ineelr¡lerra el verbo "ES", eoriforrne LlRe estructrlra de euatro sflabas (ES-PO=SI-BtE). Esta aclieión le
otorga une métrica grarnatical y una eadencia rftnriea de ftase que no posee la palabra aislada. Ade.rnás, es

opurtuno reet¡rdar el irnpaeto predorninante elc la sflaba inicial,las sflabas o fonemas ubieados alcomienzc¡

de los signos suelcn pesar rnás al apreeiar su suniliturl f'onétiea, ya que la parte inieial es lo prirnero que el

eonsumidor percibe y pronuncia, :===="=--"

Que, las diferencias existentes en sus rafees o su sonido irricial (que es el de mayor peso) y en su

longitud silábiea, haeen que los signos enfrentados prudurzcan inrprresiones fonétieas dif'erentes al clfelo del

eonsumidsr pertinente, lo que refuerza la viabilidad ele, su eoc,xistencia pacliica,

Que, eomo es sabido, la proteecién de las nrarcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a

sus elernentos tornados de Forrna aislada. Por ello cabe atirrnar que la proteeeién otorgada a la marca

registrada sc extiende al uso en conjunto del signo clenominetivo (eslogan) asípresentado, y ner le ertorga

exelusividad sobre sus elementos tomados de fornra separada, raeón por la eual esta dependencia
adrninistrativa considere que tales elernentos pueelen fbrrnar parte de otra rnarea =arin en la misma elase-

te¡da vez que la mere e posterior posea elernentss que la dife,reneien de la rnarea anterior,

BIHE€€ION NA€IgtIAt gE

Que, expresa el Dr, Breuer en su librs "Trataelo de rnarcas de tÉtrriea y de eornercio']

a¡tredur le posibiliclad de tantÚsiún tu sor*r r1É,r('/'/nhartle's /r¡s rht'c,rsu.r r/erfalJiul,,'sáfr¡.r"/as

tfptcas, la intÍresiítn ,ge¡teral y los prineipalc"s e,/e/ne,/úas elel signo'a, En ese eÉ€¡ *,(

rlll{l,lll.l{lvl,l,crllri(.'lr,rl¿,1,,(lr,nr,ttrds,lel,rl,rtr¡\'r1r,r,,nrlrrr,r,lrlrl,,¡.¡l11,rl,rrrr llrrlrlr¡ri\rrlr 1,i.lr,,
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Resorución-.1)J 17
poR LA cuAL sE RE\loeA LA RESotueróN N. 605 DE pücxe-r¡ De ua¡29 DE 2026 DIcTADA poR tA
otRgcctóN DE MARcAS EN Et EXpEDIENTE DE soLrerrup DE REGrsrRo DE LA MARCA,posstBtp y
ETIeUETA', cLASE 36, EXpEDIENTE N' 79350/zozz, soLIerrADA poR §EGEI roelsneA soctEDAD
¿¡.1óNttr¿.A

sr:licitada "POSSIBLE Y ETIQUETA" ha sido presentarla c()mo una marcamixta, elvocablo POSSIBI,E estará

nee esariarnente aceirnpañada del elementcl figurativo que le otorgarán un carácter distintivr¡ visual prupio;

IJor su parte, la marea anteeedente es uR eslogan o lema: 'ES POS|BtE", e[ eual eomo eslogan, posee Llna

estructura gramatical diferente al inclrrir elvertro "ES", lo clr¡e geRera rrna trase coR uRa eaelencia flonétiea
distinta a la palabra aislada 'POSSIBLE", Por ello ño ¡srgssr,ramente eausarán eonfusión e.n el seno del
púrblico consumiclor pues, eR sll coniuRto, son diferentes una ,Je la otra y dejan una impresión diferente en

Ios planos visual y fonéticr: que" aloja toela posihilielad de que exista una eonftlsión entre elie has marca§, :==

Que, al respeeto, las "D/RECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señala euanto
srgr.re; "(,,,) En ¡tartieular, cuale¡uier elenenta de, L¡n signo que fuese genérico, deseriptiva, laudat(rr¡o o
alusivo con respecto a las productas a servici¡¡s esppcifisr¿os, tendrá un l>ajo nivel de distintivieJarl y na
susfenfarfa una e rsnelusión de riesgo ele eonfúsión ,,,/,,,A1 evaluar la similitud entre dos signos se examinará
si los elementas eoineidenfes tienen earácter disfintivo o meramente dese nptivo, evoeativa a déltil, a fin de
cletenninar si los elc:menfos eoincidentes entre los s¡gnos tienen mayor o menor eapae:idad de, indiear una
praeedeneia etnpresaria/ §i /as similitudes enfre /os slgnos se enflrcntÍan únicamente en elemenfos Erc no
ssn distintivas o gLte son genérir:as, deseviptivr,ts ct de: usrs c'amún, no cabe argumentat'que' el públieo
podrfa «»tñtrulir los stgnos so/r¡ erl razón r/e fales e/ementos, (,,,)", :=--,-

Que, esta Direeeión entiende que la solieitr¡d de. registro 'POSSIBLE Y ETIQUETA" represetnta una
creación ling(ifstiea distintiva, Esta singularicJad emaRa de la artieulacién de los elementos visr,rales,

fclnéticos e ideológieos quc trasc¡enden su signifir:adei indiv¡dual para adquirir una identidael marearia
robusta y diferenciadora, :--,-

Que, esta eombinacién estratégica de términei posibilita un posieionamiento efeetivo de la nlarca en
el rnercado

Que, en una apreeiaeién global de la rnarca snlieitada y la marea base de reehazo, vemos que la

coincidencia se basa netameRte eR un eonee¡lto FrrorRocional rJe caráeter débil que ele.be permaRecer
disponible para el uso de otros competidores, Estcl, sumado a las difereneias visuales y estrueturales que
aporta el c{iseño de la marca mixta frente al lema eornercial, nos perntite colegir que el públieo pertinente
no inct¡rrirá en riesgo de confusién ni de asocración,

Que, otro criterio a ser analizado a [a hora dc. derterminar la posible cone esión es si existe e oexistene la

previa en el nomene lador solieitado, Al respectn, ve,nos que exisfen otras mareas registradas qLle euentan
eon denominaeiones similares, En ese sentirln, segrlrn la bi'rsqtreda realizada en el sistema informátieo de la
lnstittrciCrn, también se encuentran registradas las marcas: CRPDICENTRO E§ POSIBLE (SLOGAN), elase'16,

Registro N' 494537: CONSTRTTYENDO SUEÑOS, TU HOGAR ES POSIBTE CON VISIÓN BANCO (SLOGAN),

clase 36, Re.gistr«l N' 529032,

Que, de igual manera, eorresponde meneionar que la firnra solieitante ya posee el registrcl de su

marea "PO§SIBLE Y ETIQUETA' (Registro No, 628082), eon la nrisma denominaeién y etiqueta, en la elaEe

09. Este anteeedente permite inferir que la inteneifin elel solicitante cr¡n la presente solieitud es extender
su registro mareario a otra clase delnomenelador, :="-=""=

Que, la marca solieitaela cuenta eoR uRa etiqueta difereneiadora que eontiene un rec!
negro en el eentro la denominaeión solieitada eon rrna tipograffa y cornhinapi

,ffi
ián Gcneral ric Propiüad Indusrri¡l

ciól Nacional de trcpitdad lntelectual

PARA6UAY



gIRE€€IéN NAEISNAL DE

.W ,\- GOITIERNC) UI,I- I'ARAGUAT
wd PARAGUAY I REXUAT

W,\ PROPIEDAD
\§# tN'l'ELEC'rUAL

PAIA6UAY

Ressrueién-'§ 17
POR tA EUAI SE REVOEA lá RESOLUEIÓN N" 605 DE FEEHA 14 DE MARZO DE 202ó DIETADA POR LA
DRECCIÓN DE MAREAS EN Et EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE L"A MAREA "POSSIBLE Y
EnQUETA',, etASE 36, EXPEDIENTE N', 79t50/2022, SOLtetTADA pOR SEGEL LOGfSTICA SOCTEDAD
ANéNIMA

er'r conjunto deja una irnpresi(ln dif'erente, apurtando este elerrrerrto cierta distintividad a la

marca,======

Que, en base a las eonsideraeiones ele he,eho y ele, de.reeho expluestas, habiénde¡se realizado c.l

exerneR de registrabilidad de la solieitud de registro; Ésta Direeción Oeneral considera quc cs un signo que

posce las earaetcrfstie as Ree esarias pára su registru: ¡xrr e onsrguiente, y al no eneelntrarse inserta e'lentrt¡ de

las prohibieiones de la Ley N" 1294/98 de Mareas, corrcs¡:onele rcvoear la Resolueién re.eurrida

PORTANTO,
tA DIREETORA GENÉRAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL

RESUETVE

Art,ls REVOCAR la Resolueión N" 605 cle fechu 14 de rnarzo de'2026 dietada por la DirecciCrn de

Mareas,

Afi.2q ORDENAR la proseeución de los tránrites de la solieitud de registro cle

'POSSIBIE Y ETIQUETA", elase J6 , Acta N" 79350/2022, solicitada a nonrbre
tOGf STIEA SOCIEDAD NNéNIUN

Aft,3e NOnFÍQUESE,======-====

ad lndusrriel

d¡d lntelectu¡l

la rnare a

de SEGEL

marea solicitada

ora §c
n Gtntrri Cc lr
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Resorución.'-[5 1 8
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIÓN N' 582 DE FECHA zi oEluÑroD9zoz[, DTCTADA poRLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEÑM DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA THALLIUM Y mQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 85918/2022, SOLICTTADA pOR
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES.

Asunción, 29 Iv1AY 2020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de SOCIÉTÉ
PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES en contra de la Resolución N" 582 de fecha 21 de junio de
2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 02 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de SOCIÉTÉ
PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución N" 582 de fecha 2l de junio de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 2l de agosto de 2024, Ia representante convencional de SOCIÉfÉ p§ISIENNE DE
PARFUMS ET COSMÉTIQUES expresó agravios; en fecha 22 de agosto de2}24esta Dirección General tuvo
por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, la parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, esta dependencia
administraüva dictó la providencia por la cual dio por decaÍdo el derecho que dejó de usar, la declaró en
rebeldía y llamó a Autos para resolver en fecha 07 de febrero de 2025.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un estudio exhaustivo de la
controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la
marca oponente THALLIUM , se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por SEIDHON
SAAD SEIDHON MORKES, en la misma clase 01, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad
seas más rigwosos. Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo
mas importante en cuanto al ordenamiento juridico DERECHO DE PRELACIÓN, que en el Art. 12 de la ley
1294/98 de Marcas enuncia .../... en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en
autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos
para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha
denominación(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET

COSMÉTIQUES y manifiesta: "(...) Que, en primer lugar, debo señalar que el primer párrafo del exordio de la
resolución recurrida indica que mi representada promovió oposición, cito literalmente: "en base a Ia
solicitud posterior de la marca THALLIUM en la misma clase 03", lo cual no se condice con la realidad pues
como podrá apreciar la Señora Directora en el escrito de oposición, que además fue ofrecido y reconocido
como prueba, mi mandante ha promovido oposición en base a los registros extranjeros de la marca
"THALLIUM" en muchos paÍses alrededor del mundo .../... ta señora Directora podrá corroborar en la
Declaración furada debidamente apostillada y traducida al español, que la marca "THALLIIJM" se
encuentra registrada en Francia desde el año 2OOO, en razón de ello podemos afi.rmar con toda certeza que
la denominación dista mucho de ser una creación de SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES .../... resulta
inaplicable al presente caso el articulo 12'de la Ley 1294/98, pues sus prescripciones
situación dada en este proceso de oposición, ya que mi mandante

Industrial

registros extranjeros, acreditando que la legÍtima ütularidad

turl
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Resorucióno*-[§ 18
poR r-A cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 582 pp rnirn ir Ñ ¡úr.uo DE zoz ,DIstADA PoR LA
pmpcclóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL DpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA TFTALLIUM y ETIQUETA',, CLASE 03, EXPEDIENTE N' 85918/2022, SOLICÍTADA POR
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES.

corresponde a SoCÉrÉ PARISIENNE DE PARFUMS rr cos¡vtÉTIQUES, lo cual también puede
comprobarse con sólo ingresar a la página de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea -

ELLIPO, enlazada a la página oficial de DINAP(...)"'-------'--

Que, la parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, en consecuencia,se dio por decaÍdo el

derecho que dejó de usar, se la declaró en rebeldÍa y se llamó a Autos para Resolv

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

realizar el cotejo de las marcas en pugna: "TFIALLIUM Y ETIQUETA (solicitada en clase 03) y TFTALLIUM

Y ETIQLJEIA" (marca extranjera/solicitud posterior en la clase 03). ---------

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente

que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin

ar[ificiales desmembraciones y cuyo objeüvo 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 cuesüón pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumido

En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortográfico y fonéüco entre la marca solicitada

"THALLIUM Y ETIQUETA:' en la clase 03 y la marca oponente 'THALLIUM Y ETIQUETA" registrada en el

extranjero en clases 03 y con solicitud nacional posterior, se adüerte que en la denominación cuyo registro

se solicita se reproduce Íntegramente a la marca oponente, tal como se puede notar en el siguiente

comparativo: - ----------

TFIALLIUM Y ETIQUETA

THALLIUM Y ETIQUETA

(marca solicitada)

(marca oponente extranj era)

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante TFIALLIUM y la

marca oponente THALLIUM, se aprecia que las denominaciones enfrentadas son equivalentes, hallándose

compuestas por las mismas letras y en idéntica secuencia, por Io que, en conjunto son idénücas. -------------

Que, al ser idénücas en su estructura ortográfica también poseen idenüdad en el plano fonéüco,

basta pronunciarlas de forma sucesiva para notar las igualdades audiüvas

Que, el ArtÍculo 2" de la Ley 1294198 De Marcas, dispone: "(...)No podrán registrarse como marcas: [...]
g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o tanscripción total
o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del
público, que pertenece a un terceÍo, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen
el signo, cuando su uso y registo fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con
ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza
distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; (...)" 

----------'

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

Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "La doble identidad ocurre
contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que perte,rye a

,'Diiícc

productos o servicios especifrcados en dicha solicitud también son idén
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Resorución..o5 18
poR rá, cuAL sE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 582 DE FECHA ir Oi ¡ür.UO DE IO}4,DISIADA pOR tá.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEÑTE PP SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA THALLIUM Y ETIQllETA.',, CLASE 03, EXPEDIENTE N" 85918/2022, SOLICmADA pOR

SEIDHOM SAAD SETDHOM MORKES.

especificados para la marca anterior. Esto signifrca que existe idenüdad tanto respecto a las marcas (ambas
marcas son idénticas) como respecto a los productos o seruicios cubiertos por esas marcas (todos o
algunos de los productos o seruicios especifrcados son idénücos) .../... La Oficina debe presumir que, ante
una doble identidad, habrá un riesgo de confusión o de asociación errónea si se permitiera que las marcas
en cuestión coexistieran en el mercado. En estos casos la Oficina debe objetar el registro y denegar la
solicitud de oficio"t

Que, la cobertura pretendida por la marca solicitada "THALLIUM Y ETIQUETA" es la siguiente:
"Comprende los articulos de la clase 0i. Exclusivamente articulos de perfumerÍa y fragancias, agua de
colonia, preparaciones perfumadas, almizcle [producto de perfumería], aceites para perfumes y fragancias,
aceites de perfumerÍa, aguas perfumadas, ámbar fproductos de perfumería]"; la marca oponente también
ha acreditado el registro extranjero de su marca THALLIUM en la clase 03 en varios paises, obrante a fs. 30 y
siguientes de autos. De igual manera, ha solicitado el registro de su marca "TFIALLIUM Y ETIQUETA'en
nuestro paÍs, en fecha 14 de octubre de 2022, también en la clase 03, para todos los productos de la clase.

Que, respecto a los productos amparados en la clase 03 (Productos cosméticos y preparaciones de

tocador no medicinales; dentÍfricos no medicinales; perfumes; preparaciones para blanquear y otras

sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar), específicamente en lo referente a

los perfumes, es sabido que la industria global de la perfumerÍa está ampliamente internacionalizada y
mayormente concurren a este mercado grandes conglomerados extranjeros que exportan a todo el mundo.

En ese sentido, la marca oponente es una marca que goza de reconocimiento por el sector pertinente
y el consumidor promedio del sector reconocerá la marca "THALLIUMa?. 

---------

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su

obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Ias llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas

exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con
respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción
al principio de especialidad)i

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

marcas notorias: " Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión
o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la
frnalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los rhfereses del público consumidof'o y 

"n 
este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-

Que, en el presente caso, conforme a lo expuesto, además de las manifestaciones obrantes en el

expediente administrativo, obran a fs. 30 y siguientes la Declaración Jurada y las copias de los registros

extranjeros de la marca THALLIUM en la clase 03 en las siguientes oficinas de propiedad intelectual:

Francia, Unión Europea, Estados Unidos de América, OMPI (Camboya, Colombia, Cuba, Chana, Méico,
Filipinas, Singapur, Vietnam, Zambia), TurquÍa, Rusia, Chile, Japón, Brasil, Marruecos. Ten

los registros mencionados y que han sido sustentados en las documentales agregadas,

la firma oponente cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación THALLIU

' Dirección Nacional de Propiedad lntelectual. (2025) Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay.

h rt ps:/, rm n .dr nalrr. aov.nv/ nort¿ ll v3lrrroniedad- lndustrial/m¿rcas/direct rices
? https://www.fragrantica.es/petfume/\'ves-de-Sistelle/Thallium - l9776.html

' 'DERECHO PAMGUAYO DE MARCAS' - Carmelo Módica. A¡andura Edit., 2oo7 - Pag. 193.
4 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,20l7
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Resorución.'O5 1 I
poR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUcIÓN N' 582 DE FE¿HAI, lr ¡ür.uo DE zoz4,DrcrADA poR r-A,

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEÑTP OT SOLICITI.JD DE REGISTRO
DE LA MARCA TFIALLIUM Y ETIQIJETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N' 85918/2022, SOLICnADA pOR

SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES.

base a los registros extranjeros. Conforme a derecho y a fin de lograr una protección integral a nivel
internacional, el oponente, ha solicitado el registro de su marca "TFIALLIUM Y ETIQUETA" en nuestro país,

en fecha 14 de octubre de 2022, Acta N' 2289941.

Que, se colige que la oponente cuenta con registro concedido tanto en su paÍs de origen como en
varios paÍses; y atendiendo a Ia naturalezay finalidad de los productos amparados, esta Dirección General

arriba a Ia conclusión de que las marcas en pugna no podrán coefstir, ya que son signos altamente
confundibles desde todos los planos de comparación (igualdad visual, igualdad fonéüca y misma cobertura
de productos del nomenclador). -------

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

considera que no es üable la coexistencia entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la

resolución recurrida emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.le

Art 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 582 de fecha 21 de junio de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de Ia solicitud de registro de la marca "THALLIUM Y
ETIQUETA", clase 03, Exp ediente No 85918 I Z_QQ*solicitada rma SEIDHOM

SAAD SEIDHOM MORKES. .---!-.---------

Art. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución..o5 19
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 583 DE FECHA Zl ne IUNIO DE IOL4DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEÑT¡ OE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LAMARCA'THALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE NO 8994U2O22 ANOMBRE DE SOCIÉTÉ PARISTENNE
DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES.

Asunción, 29llU\Y 2[r?0

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Société
Parisienne de Parfums et Cosméüques en contra de la Resolución N" 583 de fecha 21 de junio de ZOZ4,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 02 de julio de2024 se presenta la representante convencional de la firma Société
Parisienne de Parfums et Cosméüques e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 583

de fecha 2l de junio de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ---

Que, en fecha 2l de agosto de 2o24,la representante convencional de la firma Société Parisienne de
Parfi-rms et Cosmétiques expresó agravios; esta Dirección General, en fecha 22 de agosto de2O24,tuvo por
presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley.

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 07 de
febrero de 2025 esta dependencia administrativa dictó la providencia por la cual declara la rebeldÍa a la
parte oponente, da por decaído el derecho que dejó de usar y llama a Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un estudio exhausüvo de la
controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la
maÍca oponente THALLIUM, se trata de la misma denominación solicitada con posterioridad por la firma
SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES, en la misma clase 34, y tales hechos hacen que los
criterios para su admisibilidad sean más rigurosos. Quq el oponente menciona el hecho y el derecho que
invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento juridico DERECHO DE
PRELACIÓN, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: La prelación en el derecho a obtener el
registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad
Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho
que quien lo haya hecho después, en tal senüdo el oponente tiene el derecho como se puede constar en
autos, por ende se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y existen impedimentos para
denegar la marca solicitada ya que el oponente tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.

Que, asi también podemos mencionar referente al caso: EL PRINCIPrc "primero en tiempo, primero en
derecho", se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, en primer lugar, debo
señalar que resolución recurrida no ha contemplado las pruebas ofrecidas y producidas, entre las cuales se

ha acreditado que mi representada SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES es la legÍtima
propietaria de la marca 'THALLIUM" por haberla registrado con anterioridad en n
mundo. .../... ta Señora Directora podrá corroborar en la Decl,

eftna
Indusuiai

del
ta/

traducida al español, que la marca'THALLIUM" se encuentra regi

cción liacional de !rroiedadlnl:lectull
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Resorución*'0519

-
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 583 DE FEcHA 2l DE IUMo DEzoz4 DIcTADA poR Iá
DIREccIóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmcrosos, EN EL ExpEDIEt¡-re pp SoLIcITUD DE REGISTRo
DE I.A MARCA THALLIUM', CLASE 03, EXPEDIENTE NO 8994T12022 A NOMBRE PT SOCÉTÉ PARISIENNE
DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES.

razón de ello podemos afrrmar con toda certeza que la denominación dista mucho de ser una creación de

SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES, quien se ha opuesto a la solicitud de registro de mi representada.

Que, SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES dedujo oposición en base a su solicitud de registro anterior, sin

embargo es sumamente importante tener en cuenta que se trata de un derecho en expectaüva, no posee
registro de la marca en nuestro paÍs, y además ha recibido oposición de mi representada SOCIETÉ

PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES quien es la legÍtima titular de la marca "THALLIUM"
conforme hemos acreditado en la etapa probatoria(...)"

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, por la que se la declaró en rebeldÍa, se

dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para Resolver. -----------

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

consecuente coexistencia o no de las marcas TFIALLIUM (solicitada en clase 03, con registro extranjero) y

la marca THALLIUM (solicitada previamente en clase 03). -------

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 adverür 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 ópüca 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 THALLIUM" en la clase 03 con la
oponente'THALLIUM" solicitada previamente en la clase 03.

THALLIUM

TFIALLIUM

(solicitada)

(oponente)

Que, en el presente caso, además de Ias manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,

obran a fs. ?7 y siguientes la Declaración ]urada y las copias de los registros extranjeros de Ia marca

THALLIUM en la clase 03 en las siguientes oficinas de propiedad intelectual: Francia, Unión Europea,

Estados Unidos de América, OMPI (Camboya, Colombia, Cuba, Chana, Méxlco, Filipinas, Singapur,

Vietnam, Zambia), TurquÍa, Rusia, Chile, Japón, Brasil, Mamrecos. Teniendo en cuenta los registros

mencionados y que han sido sustentados en las documentales agregadas, podemos notar que la firma
solicitante cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación THALLIUM en la clase 03, en base a los

registros extranjeros. Conforme a derecho y a fin de lograr una protección integral a nivel internacional, ha

presentado esta solicitud de registro de su marca "TFIALLIUM Y ETIQUETA- en nuestro paÍs, en fecha 14 de

octubre de 2022, Acta N' 2289941.

Que, se colige que la oponente cuenta con registro concedido tanto en su paÍs de

uctos

Lrtnel?l C ¡ l'10

Nrcicnal de Prop

varios países. Además, es menester tener presente la naturaleza y finalidad de los
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Resorución..-L5 1 I
PoR LA cuAL sE REvocA lA, RESoLUCIÓN N" 583 DE FECHA ir oi IUMo DE zoz DIc'rADA poR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIE}.¡TE DE SOLICITUD DE REGISIRO
DE LAMARCATHALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE NO 8994112022 ANOMBRE DE SOCIETÉ PARISIENNE
DE PARFUMS ET COSMÉTTQUES.

Que, en ese sentido, los productos amparados en la clase 03 (Productos cosméticos y preparaciones
de tocador no medicinales; dentÍfricos no medicinales; perfumes; preparaciones para blanquear y otras
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar), específicamente en lo referente a

los perfumes, es sabido que la industria global de la perfumeúa está ampliamente internacionalizada y
mayormente concurren a este mercado grandes conglomerados extranjeros que exportan a todo el mundo.

Que, la marca solicitada con registro extranjero, es una marca que goza de reconocimiento por el
sector pertinente y el consumidor promedio del sector reconocerá la marca "TFIALLIUM,T. 

---------------

Que, si bien es cierto que las denominaciones de la marca solicitada y la marca oponente contienen
similitudes entre sÍ, esta Dirección no puede desconocer el reconocimiento previo internacional de la
marca en el sector del público pertinente nacional e intemacional, más aún teniendo en cuenta que los
productos a ser comercializados por las marcas se ofertan en un mercado sumamente globalizado

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su
obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Zas llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas
exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con
respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción
al principio de especialidad).z

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "La doble identidad ocuÍre cuando la marca
contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular, y los
productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénücos a los productos o servicios
especificados para la marca anterior. Esto significa que existe idenüdad tanto respecto a las marcas (ambas
marcas son idénücas) como respecto a los productos o semicios cubiertos po, ut^t marcas (todos o
algunos de los productos o seruicios especificados son idénücos) .../... La oficina debe presumir que, ante
una doble identidad, habrá un riesgo de confusión o de asociación errónea si se permitiera que las marcas
en cuestión coexistieran en el mercado. En estos casos la Oficina debe objetar el registro y denegar la
solicitud de oficio8

Respecto a lo señalado en las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, esta dependencia
administrativa considera relevante señalar que los registros extranjeros probados en el expediente
administrativo, y que se invocan como antecedentes válidos, datan del año 2000. En este sentido, es crucial
destacar la antigüedad de estos registros (más de veinte años) y Ia amplitud territorial (América del Norte,
América del Sur, Europa, Asia, Africa). 

----------

Que, asÍ también, expresa el Dr. ]orge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

marcas notorias: "Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente uülizada, de gran difusión
o goza del carácter de notoria, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno,
proteger los intereses del público consumidof'a y en este

t https://wrvu,.fragrantlca.es/pcrfu mc/Yvcs'de-Slstclle/Thal liurn-1 977ó.html

'z 
"DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 - Pag. I93.

I Dirección Nacional de Propiedad lntelectual. (2025) Directrices para el Exatnen de Marcas en
https://rvrvrv.dr n apr. gor .py/portal/v3lpropiedad-i ndustrial/marcas/dlrcctrjces
4 "DERECHO DE MARCAS" - lorge Otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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Resorución."O] 19
poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 583 DE FECHA 2l DE IUNrO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'THALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 89941/2022 A NOMBRE DE SOCÉTÉ PARISTENNE

DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES.

extranjero de años anteriores (en Francia:lOlOZl2OO0, en la Unión Europea: 19106912014, etc.), podemos

deducir que no existe mala fe por parte del solicitante de autos, y que la presente solicitud de registro es la

expresión de su deseo de extender su registro a nuestro país, y en lo referente a la oponente, la casualidad

milagrosa no puede existir.

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

conclusión de que la oposición deducida deviene improcedente, por tanto, corresponde revocar la

Resolución recurrida.- -

ArL Ie

PORTANTO,

I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR Ia Resolución N' 583 de fecha 21 de junio de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

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

nombre de SOCIÉTÉ'TFIALLIUM', clase 03, Expediente N" 8994U2O22. solicitada a

PARISIENNE DE PARFUMS ET COSUÉtqUeS. -' -íl - - - - - - - --->

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

Abg. Claudia Pan€kl
Directora General I

ildo

Dirrcció¡ Gcrenl dc Fropi
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Resorución-'Q-I ?A
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'908 DE FECFT.A * 

'U 
JULIO DE(O!4DICTADA pOR LA

DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISIRo DE LA MARCA,ELECTRoIIT
ZERO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 0290U2023, SOLICITADA POR SUERO§ Y BEBIDA§
REHIDRATANTES, S.A. DE C.V

Asune ión, ? s ftlAY 2r]20

VISTO: El recurso de apelaeién interptresto por la representante eonveneional de SUEROS Y
BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V eontra la Resolr¡eión Nu 908 de feeha 09 de julio de 2Q24. dietada
por la Direeeión de Mareas, y; :-"-'"'--

RE S ULTA:

Que, en feeha 12 de febrero de 2025 se preseRta [a representante eonvencional de SUEROS Y
BEBIDA§ REHIDRAIANTES, S.A. DE C.V., e interpone Reeurso de Apelaeién en eontra de la Resolueión N"
908 de fecha 09 de julio de2024, dietada por la Direeeién de Mareas,

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dietada la providencia que concedié el recurso de apelaeién
interpuestcl

Que, en fecha 04 de abril de 2025, la representante convencional de SUEROS Y BEBIDAS
REHIDMTANTES, S,A. DE C.V. expresé agravios. Esta Direceién tiene por presentada la expresién de
agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de abril de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién recurrida eonsidera: "(..,)Que la salieitud de registt"o de Ja marea ELE?TROLIT
ZERO ha sido presentada para amparar las produetos de la elase 05, Que habiéndose realizarlo el examen
de registrabilidad de la citada marea, ésta Direeción eonsidera que la misma ineurce en las proltibieisnes de
la Ley 1294/9s de Mareas, que dispone gue no pueden eonstituir mareas: Art, 2 lne, e) ,,, los que eonsistan
enteramente en Ltn signo que sea el nombre genérieo o designación del produeta o servieio de que se trate,
o que pueda servir en el comereio para ealificar o describir alguna earaeterfstica del produeto o sen ieio,, La
denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna eon relacién a los servieios que desea
proteger.-, En conseeuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -"----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(.,)En los síguientes e'apftulos se

demostrará que la ofieina no tuvo en cuenta que la marca 'ELECTROLIT ZERO Y ET\QAETA" es una marea
distintiva con derechos adquiridos en Paraguay y en el mundo, además de que la marea "ELEe7'ROL\T" es

una marca notoria. En consecuencia, la interpretacion adoptacla por la oficina resulta errónea y debc. sc:r

revocada, permitiendo asf la continuidad del trámite de registro .,,/,,. Como fue preeedentemente
mencionado, mi representada es propietaria de los registros de marca "ELECTROLIT", denominativa, mixta,
en combinación con otros elementas y tamilia de marcas, grle se ene uentran registradas en las elases 05 y
j2 respectivamente ..,/... Los derechos adquiridos sobre estos regrstros evidenc'ian que la Oficina, en
decisiones previas, reeonoeió a la marea "ELECTRALIT", del titular SUERO Y BEBIDAS RE\IIDRATANTES
S.A, DE C.V, como una marca distintiva y novedosa ,,./,,, En ese sentido resulta lógieo y justilieado que la
solicitud de registro de "ELE|TRAUT ZERQ Y ETIQAETA" reciba un trato ac:orde a los anteeerCenfes

Que, ceirresponde a esta instancia administrativa resnlver sobre la proeedene

iencral Intttina
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Resorución-.0 3 20
poR tA euAt sE REVoeA LA REsoLuetéN N'908 DE FEcHA o, ut ¡ulro DE zo24 DrcrADA poRL-A
pnTecIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISino pE II.}vIARcA,ELECTRoLIT
ZERO Y EnQUETA',, CLASE 05, EXPEDIENTE N' 0290U2023, SOLTCTTADA POR SUEROS Y BEBIDAS
REHIDRATANTE§, SA. DE E.V.

Que, la jurisprudeneia y doctrina más destaeada sobre la materia que nos eonvoea, afirman que una

elenominaeión posee el earáeter de ger-rériea, respectt.r de un producto o selieio, euando la misma

eonstrtuye la denorninaeión eon la que neeesaria y cornentemente se designa al género al que ese

produeto o servieio pcrteneee, Dieho earáeter debe elesprenderse del signifieado que poscc para los

eonsunlidores cn el lenguaje eornente, En ese sentido, a fs, 0l de autos se aprecia que la solicitud de

registro de la mare a 'ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA" fue presentada para e ubrir p¡¡dt¡ctqsde la clase,05

del nomenelador internaeional, que textualmente describe: 'Bebidas para uso médico; bebidas dietéticas

para uso médieo: produetos farmaeéuticos; suero oral; bebidas de eleetolito para uso médieo: bebidas de

sustitueión de eleetrolitos para uso médieo; suplementos dietéticos para uso médico; suplementos
n t Éri c i onal es I f qui d o s'

Que, a los efeetos de determinar si la solieitucl cle registro de marca "ELECTROLIT ZERO" resulta

genérica para los produetos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dieha denominacién
constituye la designaeión usual de los productos que solicita, En ese sentido, terlemos que la

denominaeión "EtEelROtlT ZERO" no constituye el nombre haLritual con el quc se designa a los

productos pedidos de la elase 05 del nonrenclador internacional y tampoe o e alifica s deseribe los servicios

pediders,

Que, esta Direeeión entiende que la solieitud de registro "ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA"

representa una ereaeién lingüfstiea distintiva, Esta singularidad ernana de la articulaeión de los elementos

visuales, fonétieos e ideológicos que traseienden su significado individual para adquirir una iclentidad
mare aria robusta y diferene iadora. :=-==

Que, esta eombinaeión estratégica de térrni¡ro posibilita un posieionamiento efectivo de la marca en
el ntereado, En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisfaee los requisitos
doetrinales pera ser elasifieada como genérica o deseriptiva,------------"

Que, al rcspeeto, el Dr. lorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca

evoeativa, dieiendol "La marca evoeativa es aquella que da al eonsunidor una idea clara sobre alguna
propiedad o earaeterfstiea del produeto o servteis que va a distinguir, o aL)n de la actividad que desarrolla
su titular,,,/,,, Las mareas evoeativas son consideradas por los tribunales como mareas débiles. El argumento
en el que se basa esta aiirmaeión es que eualquier persona tiene el dereeho de evocar er? sus mareas las
propiedades o earaeterfstieas de los producfos o servieios gue va a distingub eon ellas. Esto hace que el
titular de una nlarea evoeativa deba aeeptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades s earacterfsdeas, "==""-'-

Que, eonvtene rneneionar lo señalad«r en el Material: 'Dree triees ¡tara el Examen de Mareas en

Pataguay" aprobado por Resolueión DINAPI N'259/2()25: "(...)La ofrcina clenegará el registro de unsigno

Por scr deseriptivo si el signifrcado del signo fuese pereibido inmeüatamente por el público pertinente
como una informaeián sobrc los prcdactos o seruicios especifreados. Tal serÍa el caso cuando el signo
proporeiona informaeién, en particular, sobre la c¿ntidad, calidad, earacteñsücas, fin$i@Q-qecie o
tunaño de los produetos o servicios(,,,)'t -------- "----.ffi<--

'flirecctrirr Ncci()nal de ProprerJad lntelectual, Direcffrscs pura cl Exantrn de lr{arlas en Paraguay, (2025), Dis¡
https://www.di napi.gov.py/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/directri ces
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Resorución*'0 3 2 C
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 908 DE FEcHA * u, pLIo DE zaz4DIcrADA poR tA
pmpcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTno pc LA MARcA'ELEcrRour
ZERO Y ETIQUETA',, CLASE 05, EXPEDIENTE N' 02901/2023, SOLICTTADA POR SUEROS y BEBIDAS
REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.

Que, en el análisis de autr¡s no podemos deiar ele manrfestar respecto al registro alegado por el

apelante, es asÍ que al repasar la informaeión obrante en el sistema intbrmático de la Institueión, se verifiea

que el solieitarrte ya cuenta con la marca registrada 'ELECTROLIT" en la elase 05, misma elase que la

solicitada eR autos, Regishos N' 564554, 564555; como también la marea "PISA ELECTROTIT'en la clase 05,

Registro No. 597025. De igr-ral manera se verifica que la firma solicitante también posee el registro de la
marca "ELECTROLIT ZERO" en la clase 32, Registro No. 604839; como también registros de marcas

"ELECTROLIT en la clase 32 (Registros No,628422:597O32;597026:597015; ,97014), Por lo que es posible
colegir que no existe mala fé por parte del solicitante y que la presente solieitud es, seneillamente, otra
versién de una marca ya eoncedida a su favor

Aclicionalmente, la marea solieitada posee una etiqrreta distrntiva con la denominaeión ELECTROLTT

ZERO escrita en letras caraeterÍstieas tipo im¡:renta. El vocahlo Eleetrolit en eolor azul se eRcuentra
ubicadcl en la parte superior y por debajo el voeablo ZERO en eolor gris, una de las franjas de la letra E en

amarillo, en la parte superior de la denominaeién se apreeia la imagen de lfneas o bandas eurvas en verde,
amarillo, rojo, violeta, El conjunto de estos elenrentos crea una impresién drferente y aporta eierta
distintividad a la marca

maree solicitada

ZERÚ
Que, la Resolueión recurrida se funda en 1o preceptuarln en el ineiso e) de la tey. Al respeeto, lo que

dieho inciso impide respeeto de las mareas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comereiante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básiea, o las

caracterÍstie as, especifieaeiones técnie as principales de su producto, obligándolo a recurrir a eire unloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentid«r, la solieitud der autos es una marca, gue no haee refereneia a la

nattualeza básica o espeeifieaeiones téenieas prineipales de sr¡s produetos, es eminentemeRte eveieativo,

dotado de eierta personalidad que permite distinguirla de otras e identifiear un produeto, lfnea de

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

Que, en base a las eonsideraeiones de. heeho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el

examen de registratlilida<i de la solicitucl de registro; ésta Direccién considera que e§

las característieas necesarias para su regrstro; por e onsigr"riente, y al no encontrarsc.ihsd
prcrhibie iones cle la tey N" 1294198 rle Mareas, e orrespnnrle revoe ar la Resolución,íg.W6¿ft

ti:
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Resorucién-'O] 20
poR tA euAL sE REVocA r-A RESoLucróN N' 908 DE i;eeHA üpe Julro DEzoz4DrcrADA poR r..l
pmpcctór.¡ DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE solrcrruD DE REGISTno pE LA MARcA'ELEcTRoLIT
ZERO Y ERQUETA',, CTASE 05, EXPEDIENTE N' 0290U2023, SOLTCTTADA pOR SUEROS y BEBIDAS
REHIDRATANTES, S-A. DE E.V.

Art.le

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolueión Nu 908 de feeha 09 de julio de 2024 dletada por la Direeción de

Mare as.

Art,2q ORDENAR la proseeucién de lss trámites

'EtEeTROtlT ZERO Y ETIQUETA", elase 05,

SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, c,v.

Art,3q

de la solieitud de registro de la marca

Aeta Nn 0'29A1120'¿3, solicitada a nombre cle
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIéN N'I1O5 DE FECHÁ ZoTC ÁhOSTO DE 2024 DICTADA POR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "CHARTOTTE
TILBURY', CI.ASE 03, EXPEDIENTE N'10673/2023, SOLIEITADAPOR CHARTOTTETITBURYTM tIMITED,

Asuneién, 2gllAY 2020

MSTO: El recurso de apelaeién interpuesto por el representante conveneional de eharlotre Tilbury
TM Limited eontra la Resolucién N" ll05 de fecha 20 de agosto de 2024, dietada por la Diree ción de Mareas,
yt "---'-"----

RE S U LTA:

Que, en feeha 26 de agosto de2024 se prcseRta el representante conveneional de CharlofteTilbury
TM Limited, e interpone Recurso de Apelaeién en eontra de la Resolución Nu ll05 de feeha 20 de agosto de
2024 dictada por la Dirección de Mareas.

Que, en fecha 2é de septiembre de 2024 fue dictada la prr:videneia que coneedió el recurso de
apelaeién interpuesto

Que, en fecha 09 de oetubre de 2024, el representante eonveneional de Charlofte nburyTM Llmlted
expresó agravios, Esta Direeeión tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha ll de octubre de2024,

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueién considera que: "(,.,) Que la solieitud de registro de la marea
CHARLOTTE TILBURY ha sida presentada para amparar los produetos de la elase 3, Que habiéndase
realizado la búsqueda de anteeedentes de la citada marca, se ha c:onstatado la existeneia en diehe elese de
la marca: Expediente Denominaeión 2020-2061505 eH CHARLATTE SKÍN ?ARE SOLATIANS elase g
Registro Titular 529216 Carlota Ramona Rojas Czieoski [PY] Comentario; Que /as denominaeianes son easi
idénticas, muy semejanfes, no podrán tener coexisteneia paciliea, en ana misma elase, sin erear riesgo ele

confusión entre los consumidares, par lo que de eanformidad al a¡tfeulo 6e de la Ley 1294/98 de Mareas, no
ha lugar a lo solie itado(.,.)" -"-=- =

Que, entre otrcrs argumentaa se agravia el apelante y maniÍiesta: '(,,,)En primer lugar, mi titular
CHARLOTTE flLBARY TM L¡MÍTED es una empresa recanoeicla a nivel mundial, eharlatte Tilbury es una
merea de maquillaje y erúdado de la piel de renombre mundial ,,,/,,, mi prineipal es la úniea titular legftima
de la marca CHARLOTTE TÍLBAR\, eontando ean varias registros concedidos en el extranjero, eomo las
siguientes qae paso a exponer de fonna a evieienciar, asf también aeampaño a este eEerifa todss los
certificadas gue posee mi mandante alrededor del munda ,,./,,, IJn punto importante a tener en euenta es
que la solicitud de registra CHARLOTTE TILBARV se eonstituye en el nombre eomereial de mi
representada, es decir de la frrma ?HARLOTTE TILBURY TM LIMITED, eneontrandose plenamente
amparada por la Ley de Mareas en los Arts, 75o, 76u y coneardantes .,,/,,.Algo que aeatar es que la marea
"CHARLOTTE TILBURY", que también es profirsatnente usada en base a sus inieiales "eT" y su gráfrea
características de las letras intercaladas, se ha csnvertido en un signa ampliamente reeanaeida en su
ámbito comereial, ampliamente registrado en diversas pafses, que goza de fama y reputaeión ,,,/,, mi
tnandante ha solicitado tantbién en nuestro pals el registro de I a marca eT eon el_gue euen
registro concedido por esta Direc:cic1n, para la marca "CT Y ETIQLIETA", Regit

r r;;t¡irl
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Resorueión-Q-[z 1
POR L.A EUAL SE REVOCA LA RESOLUCIéN N' 1IO5 DE FECTiA ZI¡MCOSTO DE 2024 DICTADA POR I.A
DIREcetóN DE \,fARcAs EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LAlvrARcA "cH.ARLorrE
TILBURY', EIáSE 03, EXPEDIENTE N' 10ó73/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED.

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

interpuesto

Que, en primer término, las rnareas en cuestién deben ser analizadas eR sLr eonjunto, sin artificiales

desmembraeioncs, de f'orma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el

criterio que debe prirnar a la hora de determinar si existe posibilidad de e onFusiéR eRtre las mismas, Si ltien

eompertcR elementos en eomún, ello no neeesariamente trae aparejado el riesgo de eonfusién, toda vez

que en su conjunto sea posible distinguidas, En tal sentido, Jorge Otamendi sostienc quc: "El dereeha

mareario no protege prefijos o partfeulas eomunes euando no eonstitayen por sf mismos el signo
d¡stintivo,' o"='"o= == ====

Que, a los efeetos de eotejar las mareas eR pugne, existen eriterios generales avalados, tanto por la
doctrina corno por la jurisprudeneia, que perrnlten sopcsar las sirrrilitudes dentro de los eampos gráfieo y

fonétieo, asf eorns del aspeeto ideológieo o eoneeptual, Además en su eonjunto, deben ser tenidas en

cueRta las eobefturas, Al realizar el eotejo de las mercas enfrentadas se apreeia que las mismas son similares

eR uR elemento de sus denominaeiones, sin embargo, tanto la marea solicitada colno la marea base de

reehazs posecn otros elernentos que permiten drstinguirlas elaramente, eonf'orme se puede apreciar en la

siguiente eomparacióR: 
--"=-===-

CHARLOTE TILBURY (soli citada), y

CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS (base de reehazo)

Que, si bien es cierto que las denominaeiones analizadas eontienen similitudes entre sf en el

elemento CHARIOTTE, esta Direeeión General no pueele deseonoeer que la merea solieitada CFIARLOTTE

TITBURY por el reeonocimiento que posce en el pt'rt:lieo pertinente dif'leilmente será eonf'undida eon la

marca eH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTTONS. ==="=="-=-="

Que, al realizar el e otejo visual y ortográfie s de las marcas vcmos que la rnerea solicitada se eneuentra

eornpuesta por dos voeablos eHARLOffE flLBURY rnientras que la marea base del reehazo se encuentra

eonlpucsta por dos letras inieiales y euatro vcleablos, Difieren en la eomposieión y longitud de sus

rcspcctivas denominaeiones, ta rnarea base del rechazo presenta una estruetura eompleja, resultando en

una longituel visual esnsiderablemente mayor, Aunque ambos signos sean similarcs eR el elemento

señalado, la longitud y la división de las palabras son faetores que afeetan la pereepción visual. Al respecto,

la impresión de eonjunto es la que debe prevalecer y no los elernentos aislados.

Que, ahondando en el eotejo de las denominaeioRcs, y a fln de realizar el análisis fonétieo debe

tcRersc en cuenta el número y la seeueneia de sus sflabas, asf eomo su ordeR, ritmcl y acentuaeión. ta
marea solieitada "CHARLOTIE TILBURY', eorno se ha meneionaelo, se halla conlpuesta por dos vocablos

eon einco sflabas, Por su partc,la marca anteeedente "CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS" posee dos

letras inieiales y cuatro voeablos, tas Direetriees para el Examen de Marcas en el Paraguay estableeen que

las letras sueltas dentro de una marea se leen eomo sus rcspeetivos nombres, Por 1o tanto, el eonsumidclr

pronunciará la rnarea antecedente eomo "CE-A-CHE-CHAR-LOTTE-S-KIN-CARE-SO-LU-TIONS',

un ssnido lnieial extra que rornlre eualquier parale,lisrrto eon la marea soli
'l{ rlt itLas diferencias ortográfie as de las denorninaeiones gencraR una fuerte disti

tiir,.cil
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POR LA CUAI SE REVOCA LA RESOLUCIÓNN'1105 DEFECFIAzO;-ENéOSTO DEIOZ4DISTADAPORIA
DIRECCIÓN DE N4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAN4AREA'EHARLOTTE
TILBURY', CIáSE 03, EXPEDIENTE N' 10673/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURYTM LIMITED,

Que, resulta impeirtante destacar gue la denominación cuyo registro se solieita "CHARLOTTE
TILBURY', contiene a su vez parte de la razén social ele la firma solie itante, Charlofte Tilbury TM Limited; es

decir, que la rnarea solicitada se identiflca coR la razón sr;cial de la firma propietaria, A ese respeeto, se

señala que la ley marcaria protege al nombre eomercial, eonstituyendo propiedad a los efeetos de la ley

citada, la eual se adquiere desde su primer uso p(rblie o, En ese sentido, estando incluiela la solieitud ele

registro de mare a en el mismo nombre eomereial dc. la firma solicitante, no podrfa existir mala fe por parte
de la misma pues, solicita el registro de marea cle parte de su propio nombrre eomereial,

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las mareas analizadas en el easo de autos, vemos que la
marca "CHARLOTTE TILBURY" pretenele el registro para la clasejl para los siguientes produetos:
"eosmétieos, maquillaje; preparaciones ¡tara el euidado de la piel; hidratante:s para la piel: preparacianes
para el cuidado del euerpo, aeeites eseneiales para usa personal; loeiones, eremas y aeondieianadores para
la cara, las manos y el euerpo: masearillas de belleza; firas abrasivas; loeianes para después del afuitade»
preparaciones de aloe vera para usa eosmétieo: antitranspirantes [artÍeulos de taeadar]; eromas faeelfes
esencialesl; preparaciones eosmétieas para ducha y baño; preparae:iones blanqueadoras Ideeolorante,sl
para uso cosmético; productos en aerosol para refresear el aüento:neeeseres de easmétiea; eosmétjeos
para animales; oemas (cosméticos); cremas (blanqueadoras de la piel); depilatorios; ehamptls en seeo;
fintes (cosméticos); agua de eolonia; aceltes eseneiales; pestañas postizas; adhesivas para ¡tostizos
capilares: uñas postizas; colorantes para el cabello;rintes para el eabello; locianes para el eabella; laea para
el eabellc¡; preparaeiones para ondular el cal¡elks; ineienso; pre¡taraciones desmacluillantes; preparaeie»tes
para el cuidado de las uñas; aceites para perfuntes y eseneias; perfumerfa; pertúmes; ehampús; produetos
de afeitar; preparaciones cJe prrsteceión scilar: preparac:iones eosméticas para el broneeado; taellitas
impregnadas de lociones eosmétieas: artfeulas de tocador"; mientras que la marca "CH CHARLOTTE SKIN

CARE SOLUTIONS" se eReuentra registrada en la clase 03. para krs produetas; "aeeite de almendt'as; ae'eite

de rosas; aceifes de limpieza; aeeites de perf"umerfa; adhc:sivos [pegamentos] para uso eosmétieo: aguas de
tocador; toallitas impregnadas de preparaclones rlesmaquillantes: preparaeianes para el baña que no sean
para uso médico; productos antitranspirantes Iartfeulas de toeador]; produetos de maquillaje: produe'tos
de linpieza; preparaeiones de toeador*: extraetas de flores Iproduetas de perfumerfa]: grasas para u§(l

eosmétieo; ltisopos para uso er:smétieo: jabones*; lociones para uso eosmétiea; pCImadas para uso
eosméfico".

Que, se verifica en la base ele datos de la lnstitueién el registro alegado por la parte solicitante en su

escrito de expresién de agravios, en ese sentido, se eneuentra eoncedieia la marca '€T Y ETIQUETA",

Registro No. 579216, en la elase 3, a nombre de la firma Charlotte Tilbury TM Limited

Que, esta Direccién eonsidera importante traer a colaeién que la marca solieitada efectivamente goza

de notoriedad en el mereado, el consumidor promedio det seetor reconoeerá la marea "CHARLOTTE

TILBURY', y la distinguirá de [a marca base de rechazo,

Que, en c«:nclusión, el signo seilie itado podrá eoexistir paeÍficamente eon el antee edeRte, en igualdad

de condiciones, ya que es un signo eein earaeterfsticas propias que lo haeen diferente, origi
por lo que pocJría darse una esexisteneia pacffiea entre las mismas, eonforme i

C :Tr¡-Iri¡ffi' I n d u i r ri a I

I de Propiedad Intelectual

corresponde revoear la resolución reeurrida
n
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Resorución^.llJ 2 1
poR tA euAL sE REVoeA LA RESotueróN N" lr05 DE FECFTA io riE-adosro DE zo24 DterADA poR LA
ptnccctóN DE MARcAS EN Et EXpEDIENTE DE soLrcrruD DE REGrsrRo DE tA MARcA'cHARLorrE
TITBURY', CTASE 03, EXPEDIENTE N" 10673/2023, SOTIEITADA POR CHARTOTTE TITBURY TM LIMITED,

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

RESUELVE

REIOCAR la Resslueión N" ll05 de feeha 20 de agosto de2024 dietada por la DireeciCln

de Mareas.

Aft.lq

Art,2c ORDENAR la proseeueién de los tránrites de la solicitud de

'CHARLOTIE TILBURY", clase 03, Acta Nn rc67312A2\ sslicitada a

registrei de la marca

nombre de Charlotte

Atr.38

11. Dire .
[irccción
Direcclón Nacro¡¡l

r:Tfl'edari indusrriai

Propicdad Inttlectual

TilburyTM Limited.


