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Resorución*'OJ 22
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 324 DE FEcHA 26 DE ENERo DE 2024, DIcTADA poR LApmecctóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE solrerruD DE REcrsrRo DE LA MAneA,sEñCIRA",
CLASE 30, EXPEDIENTE N'12808/2023, SOLICITADO PORTROCIUK A CLA. AGISA.

Asr.rneién, 29 [lAY 2026

MSTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante eonveneional de Trociuk & Cia,
AGISA contra la Resolueión N" 374 de fee ha 26 de enero de 2024, dietada por la Direeeión de Mareas, yi "====

RESULTA:

Que, en fecha 3l de enerei de 2024 se presenta el representante eonvencional de Trociuk & Cia,
AGISA e interpone recurso de apelaeién en eontra de la Resolueión Nu 374 de feeha 26 de enero de 2024,
dietada por la Direeción de Mareas.

Que, en feeha 05 de marzo ele 2024 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en Fecha 13 de septiemtlre de 2024 el representante convencional de Troeiuk & Cia, AGISA
expresé agravios. Esta Direceién tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver
en fecha 16 de septiembre de 2024, -----

CONSIDERANDOT

Qtre, la Resolucién reeurrida considera '(,,.) Que la solicitud de registro de la marea Señora ha sida
presentada para amparar los productos de la elase i0. Que habiéndase realizado la búsqueda de
antecedentes cie la citada merea, se ha er:nstateda la extsteneia en dieha clase de la marea: Expediente
Denominaeión 2014-142299t SEÑON'IA Clase 30 Registro Titular 40rc24 Silvia trene Tisehler De
Schukovsky [PY] eomentario: Que las denominaeiones son easi idéntieas, muy semejantes, no podrán
tener eoexisteneia paefñea, en Ltna misma e lase, sin erear riesgo de confttsión entre los eansumidares,, por
lo que de eonfbrmidad al artlculo 6q de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo solieitado(,,,)"..".=.

Que, manifiesta el apelante en su eserito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(,,,)En su
reseilución, la Dirección de Mareas sr¡sfiene que la denominación solieitada por mi parte, earrespondiente a

la marca SEÑORA, resulta idéntica a las mareas registrada por la Sra, Silvia lrene Tirsehler de Seltukovsky,
SEÑ2RITA .../.,, an primer lugar, debe notarse que la Direeeión ele Marcas no examinó las mareas en su
conjunto, En la comparaeión realiz.ada, es posible observar que dicho examen fue realizado tinieamente
entre la palabra SEÑOB sin considerar el elemento ideolégic:o total ,,./.,, la maca nr¡ debe ser estudiada letra
por letra, sino que debe vérsela camo se presenta a los ojos del eonsumidor, atenderse al efucta general
que pueda producir en el público al que se dirige ,.,/,,, las rJifereneias figurativas resultan fteilmente
identificables, ya que ambas denominacisnes son rnarcas mixtas y se encuentran eompuestas par
elementos figurativos que,eonstituyen sufieientes e/ementos difereneiadores(,,,)

Que' correso":.:: 
i.::::i:r:i:::lr:.:':l:::::'l:::::l::::::::l:r::::::::.:.::.til:'"'*interpuesto

Que, tal

productos o

restri cciones

conlo lo expresa el Art, I de la tey N' l294l98,las marcas son signos que siruen para distr
servieios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaeión marea
para el registrn ele una mareai es decir, diehas limitaeiones =a la hora de
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Resorución-'-[] 2Z
poR LA euAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' 374D8ÉtcHn zñ¡ ENERo DEzoz4,DrcrADA poR L-A

BmpeetóH DE N4ARcAs, EN EL EXpEDTENTE DE soLlcrruD DE REGrsrRo DE LA lvrARcA'sEñoM",
CLASE 30, EXPEDIENTE N' 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CtA. AGISA

viabilidad del registro mareario- sc eneuentran para preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos

como el dereeho a eonstifuir una marca.

Que, a los et'eetos de cotejar las marcas erl pugRa, existen criterir¡s generales avalados, tanto por la
doetrina eomo por la jurisprudeneia, qr"re permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, asf eomo del aspecto ideolégico o conceptual, -----------

Que, en ese sentido, en lc¡s aspectos gráfico y fbnético, entre la marca base de rechazo "SEÑORITA" y

la sslicitud de registro de la marca 'SEÑORA', se evidencia que la nlarca base del rechazo se encuentra
relaeionada al ser el dinrinutivo de la marea solieitada. En ese sentido, tenemos que la denominación

solieitada "SEÑORA' es ntuy semejante a la marca registrada "SEÑORITA", como se puc,de apreciar a

eontirruaeiéR: --'"=-"--

SEÑORA (solicitada)

SEÑORITAY ETIQUETA (nrarca base de rechazo)

Entre las denominaeisnes enfrentadas existe una mareada similitud visual y fonética p«:r la raÍz

eornrln. Al realizar el análisis de lss signos denonrinativos, se deben atender a las letras y sílabas,

priorizando las eoineideneias inieiales, En cuanto al plano ortográfico y visual, las mareas cclmparten sus

primeras eineo letras ('S-E-Ñ-O-R"), tas Directrlces para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen la

regla de que las letras al prineipio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la

eelirreideneia en la parte inicial genera una fuerte sinlilitud visual. La úniea diferencia radica en la

tenninaeión ("=A' frente a "-lTA'). ER euaRto al plano f'onétieo, las mareas eomparten las sÍlabas iniciales
ielénticas ('SE' ' 'ÑO'), aunque difieren en su longitud y terminacién ("RA" frente a "RITA") la impresión
auditiva general mantiene una eadeneia muy cercaRa debido al peso de la raÍz compartida

Que, estes sernejanzas denominativas, indefectiblemente, traen aparejado que la pronunciación de

las misrnas tarnbién lo sea.

Que, de igual manera, en el plano eoneeptual el término "SEÑORITA" funeiona lingiiÍstiea y
eulturalmente esmo un diminutivs o variante de "SEÑORA"; ambas palabras evoeaR exactamente la misma

idea: una frgura femenina, difereneiándose úrnicamcntc por un matiz de edad s estado eivil. En ese sentido,
podemos afirrnar que tanrbién las denominaerones marearias son muy semejantes en elplano eoneeptual o

ideológieo al ser variaeiones de un rnisrno e oneepto base, :=---

Que, esta dependeneia adrninistrativa eonsidera que la denominacién sslicitada "SEÑORA", resulta

indudablerncnte similar a la marea base de reehazo. De la eontrastaeión de las denominaciones en su

e onjunto se veriflea quc no existen suflcientes eleme¡rtos dif.erenciadores eRtre sf , -----------

Que, a cste respceto debe sumarse el heeho de que las mareas en cuestión se encuentran en la misma

elase 30, El Art, 2 lne f) de la Ley 1294198, prohfbe expresamente el registro de signos idénticos o similares

para los mismos productos o servieios, o para proclueters o servicios dif'erentes, cuando pudi

riesgo de eonfusión o de asoeiaeién eon esa marca, situaeién que aeontece

r

General

eilna
Induitriel

ahondando en elanálisis relativo a la coberflrra de prodtlctos, vernos que
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Resorución*'0 J 22
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 3l4DEi.ncTTe zlip ENeno DEI»u4,DICTADA PoR LA
DIRECCTÓN DE IVIARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA T.¿enee,sEÑoRA,,
CLASE 30, EXPEDIENTE N' 12808/2023, §OLICTTADO POR TROCIUK & CIA. AGISA.

cubrir todos los produetos ete la slas§-3Q del nomeneladrir internacional/; mientras que la marea base de
rechazo 'SEÑOFITA Y ETIQUETA' eon registre Nu sszs¿z (renueva el Registro N" 4OlO24) ampara, también,
todos los productos de la elase ?0.

De igual manera, eonviene traer a colación lo señalado en el Material: "Direetriees para el Examen de
Mareas en Paraguay" aprohrado por Resc¡lucién DINAPI N" 259/202§,, "La mayotia de las easas de e:anflic'ta
entre marcas na son por una situación de rloble identidad sina pctr la oeurcencia de algún grado de
similirud enüe Jos signos y los produetos o aerlzicias, lo que requiere un análisis más deteniela, En estas
easos, la objeción al registro de una marea se basará en el prineipio del iesgo de eonfuslón, Baja este
princ'ipio se deáe denegar el re'gistro de una marca cuando las elementos y cireunstaneias del easo
indiquen tyue, si Ja marca fitese usada en el er¡mercia en el Paraguay en relaeión ean los productas o
servicios especifieados, el uso probablemente eausaria un riesgo de eonfusión en el seetor pertinente de
consumidores. A esto.s efeetas debe entenderse par eonñtsión anlquier srposieión o pereepeirln errénea
por perte de un cctnsumidor sohre la existeneia de un vfne'ulo entre las mareas en confliefa, lex tifulares de
dichas marcas et el origen eomercial de k¡s prctducfos y servic'irts designados por las mar€as, euando diclto
vínculo en realidad nn exl'sfe,'4 ----------

Que, entre lers fi.rndamentr:s esg¡¡midos por el apelante, eneontramos que recurre a afirmaeir¡nes
dogrnáticas al sostener que las Rrarcas en pugna podrán coexistir pacffreamente en el mereado atendiendo
a que poseen su¡fieientes elementos difereneiadeires, sin embargo, tras el coteio y análisis en conjunto
realizado sin artiñeiales desmembraeiones, de forma sueesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sf existe posibilietad de eonfusión entre las marcas en pugna, En
eonelusión, esta dependencia administrativa considera que la solieitud de registro de la marea -SEÑORA'

no podrá eoexistir con la marea trase de rechazo 'SEÑORITA Y EflQUETA', eon la eual presenta más
semeianzas que difereneias, máxime eonsiderando la naturaleza de los produetos por anlbas
comereializadas. --'--

Que, en base a las eonsieleraeiones de heeho y de deree her arriLla expuestas, atendiendo al earáeter
eminentemente eautelar y tuitivo del dereeho marcario, eonfrrrme a lo dispuesto en los Artfeulos 6 y 2

ineiscl f) de la Ley N' 1294198 de Mare as; es eriterio ele esta dependene ia administrativa que e orresfronrle
confirmar la resolución apelada por ser insostenible t¡na eoexisteneia pacífiea entre las mismas,

Art. le

&t.2e

PORTANTO,
I..4. DIRECTORA GENEML INTERJNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolueión Nu 374 ele fecha 26 de enero de 2024, dictada por la

Direeeión de Mareas.

DISPONER el arehivo de la solieitud de registro de la marea "SEñORA', elase 30,

Aeta N" 12808/2023, solie itada a nornbre de Trociuk

Art.3a

IIlttcc,.iritr Nut i,rnal rlr: Prtt¡iiorlarl lrrlilrt'rrrrl (?(ll5) ( l.isifiIa( l,iI rl!] Ni7¡, ll o¡llr 111il, vr,r¡i¡r| 2ltl§
gclrcralcs
'D¡recci(inNacional qlePropierladlntelectual.(2029) Direetncespartel fltanentlelt'larcnsenParaguay,
l¡ttns://uvw.di¡ani.r,ov ov/oortal/r,3/nronierl:d-industrirl/rnar¡as/rlirpctrireq
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Resorución-'-0J 23
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' E13 DE FECHA 3I DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGI§TRO DE LA MARCA -P PANICAFÉ
Y ETIQUETA', CLA§E 30, EXPEDIEI\¡TE N' 24486/2023, SOTICITADA POR MASAMADRE S,A,

Asuneión' 29 I|IAY 2020

MSTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representaRte eonveneional de Ir4A§AN4ADRE S.A,

en ceintra de la Resolueién N' 813 de feeha 3l de mayr: de 2024, dietada por la Direeeión de Marcas, yi =======

RE S U LTA:

Que, en fecha l7 de junio de 2024 se presenta la representante eonvencional de lr4ASAlvlADRE S.A,, e

interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resr:rlucién Nc 813 de feeha 3l de mayo deZA24, dietada
pclr la Dirección de Marcas.

Que, en feeha 20 de junio de 2024 fue dietada la providencia que eoneedié el reeurso de apelaeión

interpuesto

Que, en feeha 24 de julio de 2A24,la representante ec¡nvencional de il4r{&{lvfr{DRE S,A,, expresó

agravios. Esta Direceión tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en feeha

29 cle julio deZA24.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida eonsidera: "(,,)Que la solicitud de registro de la marea P PAN\?AFE ha

sido presentada para amparar las produe'tos de la clase 30, Que habiéndose realizado el examen cle

registrabilidad de la eitada marca, ésta Di,receión eonsiclera que la misma incurre en las prahihicianes de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir mareas: La marea se encuentra inearsa en la
siguiente prcthibieión: Art, 2 lnc. e) ,,. los que consistan enteramente en un signo gue sea el nambre
genérica et designación del produeto o servieio de que se trate, o que pueda servir en el c:amerda para
calificar et deseribir alguna caraeterfstica del produeto o servieio,, La denominacián se eansidera
descriptiva y sin clistintividad alguna eon relaeión a los productas que rdesea proteger,, En eonseeueneia no
ha lugar a lo solieitado(,,.)'. ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(,,,)Basta eon haeer un simple
análisis de la denominaeión para entender que desde ningún punta de vista la denominaeión puede
eonsiclerarse genériea o deseriptiva para la elase, Que, esto es asl debido a gue la misma eonstituye un
ténnino de fantasla, frutct del ingenio de mi representada, funnada por la letra *P" y la unión de las

denominaeianes "PAN'. + il\" + 'CAFÉ", y dando €oma resultada .P PAN\CAFE" un término novedoso S,

distintivo ,,,/.., la marea de mi representada de ninguna manera se halla incursa dentra cle la prahibieión
meneionada, No eonsfituye el nambre genériea del produeto amparada, tampaeo la designa,la eafifiea a

describe. Denominaeianes genérieas para la elase 30 serfan las palabras PAN, GALLETA, eAFÉ, HARINA,
CHO?ALATE, Esas denaminaeiones sf, efectivamente, designan el produeto protegido, Ahora daré
ejemplos de denominaeiones que ealifiean a deseriben el producto, a saber: DELIeIOSQ, RÍeA, SABROSO,

FLJERTE, SAAVE ,,,/,,, además de todo la expuesto, vengo a ntanifestar gue la denominaeión "P PANI2AFE"
constituye un dereeha adquirido a favor de ¡ni representada, ),,a que euenta eon registro de lg §¿i

|fernombre, en varias c/ases, en Argc.ntina, a continuac'ión, se detallan los mismos, y se

aldo

a 6ücrrl t nierina
cirt rLhrrpiedld induitñal

escrito, copia del eertifieado de registro de la e lase 3A(,.,)" -==-=- =-=====

de iropilkd lntilecnai
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Resorución*'O§ 23
poR t¿, euAt sE REvoeA LA pEsoLUctóN N' 813 DE FEcr{A 3l DE N4Ayo DE zoz4 DIcTADA poR L,A,

PMEEEIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE I.A N4ARCA "p pINIc¡FÉ
YETIQUETA',, CLA§E 30, EXPEDIENTE N'24486/2023, SOLICITADAPOR N4ASAN4ADRE S.A,

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver soL¡re la proeedencia o no del recurso
interpuesto

Que, la jtrrispru«leneia y doctrina rnás destaeada sotrre la materia que nos eoRvoca, afirman que una
denorninaeión posee el earáeter de genériea o desenptiva, respeeto de un produeto o servieio, cuando la
rnisrna constituye la denominaeién eon la que necesaria y corrientementc se designa al género al que ese

producto o servieio pertencee o proporeisna informeclóR, en parttcular, sobre la eantidad, ealidad,
e araeterfstieas, finalidad, espeeie o tamaño de los produetos o servie ios. Dieho earáeter debe desprenderse
del signifieado que posee para los eonsumidores cR ellenguaje csrriente. En ese scntido, a fs, 0l de autos
sc aprceia que la solicitud de registro de la mare a "P PAi.lleAFÉ Y EflQUETA' fue presentada para cubrir
pred¡rcfg§-de la glÁsL}g del nomenelador internaeional, que textualmente dese ribe: 'Todos', ta clase 30

eomprende prineipalmente los produetos allrnentielos de origen vegetal, exeepto las frutas, verduras,
hortalizas y legumbres preparados o eR eonserva para su eonsumo, asÍ como los aditivos para realzar el

sabor de lss alimentosr,

Que, a los efectos de determinar si la solieitud de registro de marca 'P PAIIICAFE Y EUqUefR'
resulta genériea o deseriptiva para los produetos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dieha
denorninaeión eonstituye la designaeión usual de los produetos que solieita o si la misma brinda
inf'ormae ión ae crea de las earaeterístieas del produeto pedido, En ese sentido, tenemos que la

denominaeión "P PANICAFÉ Y ETIQUETA" no eonstituye el nornbre habitual esn el que se designa a los

produetos de la elase 30 del nomenelador internacional y tampoeo brinda informaeión sobre las

earaeterfstieas de los productos, =======-=-

Que, esta Direeeión entiende que la solieitud de registro 'P PANICAFÉ V fnqUeTA' represeRre uRa

ereaeión lingüfstiea distintiva. Esta singularirlad crnaRa de la artieulaeión de los elernentos visuales,

fonétieos e ideolégieos que traseienrlen su signifieads individual para adquirir una identidad marearia
robusta y difbreneiadora, El elernento 'PANICAFÉ'es la uni(rn de los vocablos PAN+CAFÉ resultando asf en
un voeablo de fbntasfa quc no posec signifieado propio err el lenguaje eorriente PANICAFÉ,

Que, esta eornbinaeión estratégiea de término posibilita un posieionamiento et'eetivo de la marea en
el mercado, En virtud de ello, se puede afirrnar que la marea es evocativa, ya que no satisfaee los requisitos
eloctrinales pera scr elasiñeada corno genérica o descriptiva,-------------

Que, al respeeto, el Dr. lorge Otamendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evoeativa, dieiendo: "La marea evoeativa es aquella que da al r:onsumidor una idea elara sobre alguna
propiedad o eareetcrfstiea del produeto o servieio eye va a distinguir, o aLtn de la aetividad que elesarrolla
su tituler,,,/,,, Las mareas cvoeativas son eonsideradas por los tribunales eomo mare'es débiles, El argumento
en el qu,e se base esta afirmaeión es que eualquier persona tiene el dereeho de evoear eR sus marcas las
pt'opierlades o eare€terfstieas dc los productos o servieios qLte va a distinguit'eon ellas, Esfa hece' que el
titular de una nlarea evoeativa deba aceptar, o no puede impedir, que offes marce§ evoquen tantbién las

ntismas propiedades o earaeterfstieas,"--==-==

Qtle, otro eriterio a ser analizado a la hora de detennrrrar la posible cor-reesi-ón es si

previa en el nornenelador solieitado, Al respeeto, venlos qu" **,ut"n utraq i$eleás icgr
l§ ,+-

https://www.dinapr.gr¡v.pv/portal/v3lpropiedad-inrltrstnal/marcas/clasillc¿uronnizalstage=Stage .",, ., ' ^.Di¡ectora-, ". r?#fl,,,,gylgifi'ñl¿:iilIffi,,

nete

tan

t
,. .) ?

' !i$r,ii,i,ii,:i ;:illj,,,i#,,,1ftil:i
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Resorución*. 0 3 23
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'813 DE FEEHA 31 DE MAYO DE2024 DIETADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'P PANICAFÉ
Y ETIQUETA', CLA§E 30, EXPEDIENTE N'24486/2023, SOLICITADA POR MASAT\4ADRE S,A,

eon denominaeiones sintilares. En ese sentido, según la húse¡ueda realizada en el sistema informátieo de la
Institución, también se en€uentran registradas las rnarcas: MAXPAN, Registro No, aeozap, a nombre de ldeal
S,R,t,; MAS QUE PAN, Registro No, 6o66ia, a nombre de MAS QUE PAN §,R,L,;MASPAN, Registro No,6§o*zz, a

nombre de eornpañfa Paraguaya cle Levaduras §ociedad Anonima (COPALSA): PA§TIPAN, Registro No,
s86065, a nombre de Pastipan S,A,; PANTODOS, Registro No, §64367, a nombre de Bimbo Paraguay §oeiedad
Anónima; Registro No, 436864; extremo que demuestra la cc¡existenc.ia de denominaeiones similares a la
solicitacia en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma elase, por ende, esta Direeeién no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud dc. rc.gistro actual pueda prosperar en registro,

Que, al respeeto la tey de Procedimientos Aelrninistrativos conte-.mpla en el Art, 32 inciso h) aeerea
del Prineipio cle Objetividad: "tas autoridades administrativas deberán aetuar sin ninguna discriminación
hacia los administrados, taRto en la substanciaeión del procedimientei como en las deeisiones que adopte,
otorgándoles tratamiento y ttrtela igualitarios frente al procedimiento,,,"

Que, la marca solieitada cuenta con una etiqr-reta elifereneíadora que contiene un euadrado en toRo
Rc¡gro, dentro del mismo la letra P en un mareo circular en la parte superior en tonr¡ blaneo y deba¡o la

denominaeión PANICAFE en letras imprentas mayrlsculas en tono blaneo, la eual en eonjunto rleja una
lmpresi<in eliferente, aportando este elemento eierta distintividad a la marea

De igual manera, el solicitante ha agregado a estos autns, la copia de su registro estranjero ante la

oficina nacional de propiedad industrial de Argentina, extremo que nos permite colegir que el solieitante
pretende extender su registro de marca a nuestro país, .-."-...

Que, la Resolución reeurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la tey, Al respeeto,lo que
dichs ineiso impide respeeto de las rnareas, es que éstas pretendan mernoperlizar la forma direeta,
insoslayable, de que el eomerciante o fabrieante debe valerse para difundir la naturaleza básiea, o las
característieas, especifieaciones técnie as principales de st¡ pr«rducto, obligándolo a reeurrir a cireunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solieitud de autos es una marea, que no haee refereneia a la

naturaleza básica o espeeificaeiones téenicas principales de sus produetos, es eminentemente evocativo,
dotado de eierta personalidad que permite distinguirla de otras e identifiear un produeto, lfnea de
produetos o el eonjunto de produetos (o servieios) que provienen de una misma empresa,

Que, en base a las consideraeiones de hecho y de derecho expr.restas, habiéndose realizado el
exameR de registrabilidad ele la solicitud de registro; ésta Direee ión eonsielera que es r.rn signo que posee
las caraeterísticas necesarias para su registro; por eonsiguiente, y al no encontrarse inserBdgft!§ de las

prohibiciones de Ia Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurri$á, ...::,...\=Q

i 
¡r ,'

PANICAT.'E
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poR tá, euAL sE RRlocA LA RESoLUCTóN N'Bl3 DE FEcr-tA 3l DE MAyo Dgzoz4 DICTADA poR I-A
pmscetóN DE MAReAs EN EL ExpEDIENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo DE LA tvrARcA "p pextc¿rÉ
y ETIQUSTA", CLASE 30, EXPEDIENIE N' 24486/2023, SOLICITADA POR MASAT4ADRE S.A.

Art,lc

Aft,2q

PORTANTO,
tA DIREETORA GENERAL INTÉRINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUETVE

REVOCAR la Resolución N" 813 de fecha 3l de mayo de2024 dietada por la Direeeión de

Mareas.

ORDENAR la prosecuerón de los trárnites de la solieitud de registro de la marca 'P
PAi.lleAFÉ Y ETIQUETA", elase 30, Acta Nn 244861'¿a27, solicitada a nombre de

Afi.3q

ffi*ll*m
N¡cion¿l

MASAMADRE S.A.
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Resorución*'-0-J 2 4
poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 577 DEFECHA 18 DE IUNrO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENITE DE SOLICITUD DE REGI§TRO
DE LA MARCA',SICE GROUP SERVICTO TNTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA',, CLA§E 35,
EXPEDTENTE N" 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN IU¡V¿NS HErT.

Asuneión, 2 g t'

VI§TO: el reeurso de apelaeién interpuesto por JUAN RAMÓN Ueyl¡.¡S HEIT por dereeho

propio y bajo patroeinio elel Agente eJe Propiedad lnelustrial, Abg, Carlos Gustavo Baumann Acrrña, en

contra de la Resolucién N' 577 de feeha 18 de junio ele 2025, clietada por la Direce ién de Asuntos Mare arios

I.itigiosos, yi - - -- --- - -- --

RE § ULTA:

Que, en fecha 14 de oetubre de 2025 se presenta ]UAN RAMÓN tr¿¡VnNS HEIT por derecho propio y

bajo patrocinio del Agente de Propiedad lndustriat, Ahg. Carlos Gustavo Baumann Aeuña e interpone
Recurso de Apelación en eontra de la Resolución No 577 de f'eeha l8 de junio de 2025, dietada por la

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025 ftre clictacJa la providencia clue eoncedié el reer¡rso

interpuesto

Que, en feeha 17 de dieiembre de 2025, JUAN RAMÓN VAVANS HEIT por dereeho propio y bajo

patrocinio del Agente ele Propiedad Industrial, expresó agravinst en feeha 19 de dieiembre de 2025 esta

Direee ión Ceneral tiene por presentada la expresién de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el

plazo de l.y,------'

Que, en fecha 24 de febrero de 2026, ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMHYER por derecho propio y

bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, contestó e[ trasladr: de k:s agravios. En feeha 04 de

marzo de 2026, esta Direeción dieté la provideneia de Autos para Resolver, -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "¡...)Que, realizado el catejo marcarir¡ entre Ja

denominación solicitada'SICE GROUP", se obsena a simple vista que la misma es indefeetiblemente
confundible con la marca 'SCIRE' base de la oposición, se pereibe que entre las mismas existen elementas
que las hacen prácticanente idénticas en los planos fonético, vixnly coneeptual, Que, al analizar la marea

solicitada 'SICE CROUP" y 'SCIRE' (oponente), si bien tiene importaneia el análisis de las partes dc: los

signos en pugna, lo que realmente importa es la v'ision en conjunto, Y desde esfepunto de vista, presentan
un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tant¡t a la c'c¡nfusión directa (tornar una marea por etra)
como a la indirecta (considerar que amhas tienen un misnto origen de pradueción) .,,/,,, Que, al realizer un
examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (SICE CRAUD solicitada y la

oponente (SCIRE), no solo muestran similitudes en los aspeetos visuales, eonceptuales y fonétieas, sino
que también comparten Ltna estruetura similar, Esta tblta de distincién clara entre las mareas sugie,re una
posible confusió¡t para los consumidares. Que en vista de estas eircunstaneias, el riesgo ele eonfusión se
vuelve particularmente alto ya qlte los consumidores podrfan no reeonoeer difureneias suficientes para
distinguir los productos(,..)" -----

argumentos, se agravia el apclante y manifiesta: "(,..)56 tnerieionárea la
, ,,'.,t. ¡- CQue, entre otros

que la denominación

General dr Prftiedad Industrial

Nacional dt Prolicdad Inteltcrual

'SICE GROUP" no otorga distinción
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Resorución*'0 3 2 4
POR [.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' 5n DEmCHe---tA DE JUNrO DE 2025 DICTADA pOR LA
DIREECIéN DE ASUI\¡TOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIEhÍTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA lvfAReA'SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA', CLASE 35,
EXPEDTENTE N.3917ó/2023 ANOMBRE DEJUAN RAMÓN UAye¡.¡S HEIT.

eont'undible eon la palabra'S?RE' basc de la oposieión, además en otro punta ¡neneiana que "desde la
visión en eonjunto prescntan un inequfvoeo aire de thmilia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa
(tomar una mare'a por offa) eonlo indirceta (eonsiderar que ambas tienen un mismo origen de produccién)
,,,/,,, se eneuentran dentro rle le GENERALIDAD cle la elase 35 debemos de ll' a lo especlfieo y señalar que
ambos ssn tatalmcnte distintos. Que en otro punto ,Jentro de las argumentos de la resolueión ntenciona
qLrc "es relevante señalar que lo esencial no es tanto la fiirma exacta en qLtc las marcas deben ser
pronuneiadas, sirlo la forma en que una parte eonsiderable del público c'onsumidetr las pronuncia
ltabitualmente*, en este ¡tunto en especffico nos agraviados de manera Íntegra y díscrepamos con el
presente argumento de que tanto la fbnna dc' escrituración St6E 6ROAP y SCIRE son distintas, como
fonétieamente sLtenen rle manera distinta por lo que ereemr¡s eonveniente revocar esfe punto de la
resolución, En base a que no existen fundamentos "fuertes" como para dar lugar a la oposic:ién, otro
argumento existcnte eon el cual disere¡)anos c.s (1t1c no existen difereneias en el as¡secto visual, S.S., en
dieha punto cabe solamente ilustrar la muestt'a de atnbos logos para que usted a simple vista pueda
apreciar les difbreneias existentes, Como se ¡tuecle observar en e'l logotipo, la palabra'geE CRO|P" es la
principal por cso sus lefras son más grandes que la palabra agregada'SERV\C\O TNTEGRAL DE COMERCIO
EXTENAR", adentás muestra un mepa que hace refbre'neia al negocio que realizamos, e/? cambio'SCIRE'
posec un logo totalmente distinto el eual es bien ditéreneiado por lo que en ambos casos no podemos
hablar de una eonfusión visual ni de una eanfusión tbnétiea, siendo estas apreciaciones de diclta direeción
más bien ineorreetas,,)" :-====

Que, la pertc solieitante en su e ontestaeién de agravios expresa: "(...)el ptiblieo consunidor tenderá a

asoeiarlas direetamente, ereyendo que la ntarea sslieitada SICE GROAP Servieia Integral de Comercio
Exterior, mc Pcrtencee o por lo menos tbrnta pafie dc'la familia de ntarcas de mi propiedad, SICE OROUP
SERVICIO INTEGRAL DE ?OMERCIO EXTERIOR / SC'/RE', Par offa parte, en un vano intento de otorgar
originalidad la parte adversa únicamente ha agregado elententos see'undarias - Group Servicio tntegral de
eomereio Exterior- a la denominaci1¡t principalS'1cE cle la marea solicitada ,../,,,Esta alteración constituye
un intents vano de otorgar originalidad, ya que na nrcditic'a susfancia lmente la estructu¡'a fonética ni la
pereepeiÓn visual de la ma{ca, Las semejanzas gráfreas, afiográfrcas y fonéticas entre ambas
de'ttominaeiones son nstorias, y al ser visualizadas et pretnunciadas en secuencia en especial los elementos
S/€'E y SC/iRE, generan una impresión auditiva y visual extremadatnente similar .../,,, En otro apaftado la
parte adversa sost¡ene qLte "como se puede rsbservar en el logotipo, la palabra SrcE AROUP es la principal
por cso sus letras son marcas grandes c1ue las palabras agregadas SERV\C\O INTEGRAL DE COMERCIO
EXTEHAR,,,, En este apartádo, la parte adversa evidencia de manera clara y textual las similitudes
exrsfenfes enffe la marea solicitada y mi ntarea, Reconoc'e que las ¡talabras SICE y GROUP ocupan el papel
preponderante y deeisiva en la etiqueta de la marc'a solicitada, Este punto resulta revelador, pues admite
expresamente que el eonsumidor promeelio, al tener en ñ'ente a la etiqueta, percibirá en ¡trimer término el
elemento SleE, asoe'iándolo direetamente eon mi n"tarca SC/RE, lo que genera un evidente riesgo de
eonñsi ón(,,,)' : " " = - - - -

Que, eorresponde a esta Direeeión resolver sc¡bre la proeeclencia o no del ree urso irrterpuesto, y la
eonsecueRte eoexisteneia o no de las rnarcas .SICE GROUP Servicio lntegral de Comercio Exterior Y
ETIQUETA' (solieitada en elase 35) y la marca opoRente 'SCIRE Y ETIQUETA'(registrada en las clases 35 y

4l), :="=-=-

Que, al inielar el análisis de las denertninacic¡nes debc tenerse presente que el tlllsmo sea t'ea

dcsde una visión de eonjunto, eotro es regla general eR el derecho m

desmernbraeisnes y euyo objetivo es advertir si la pereepción de una de las marc¿

la stra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determina

al lnte¡ina
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Resorucién-'OJ 24
poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' 577 DEFECHA; Oe ¡UNIO DE 2025 DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENÍTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO
DE LA N4ARCA ',SrCE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCTO EXTERTOR Y EnQUETA',, etASE 35,

EXPEDIENTE N'39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMÓN UAV¡NS HEIT.

pueden o Ro ser eonftlndidas en el mereado, tras un análisis desde la óptiea de lr¡s eventuales

consumidorcs. ---------

Que, en ese «¡rden de ideas, erlrresponde a esta instancia administrativa resolver si cahre o no la

posibilidad de confusión entre la solic:itr¡d de registro de la nlarca 'SICE GROUP Servieio Integral de

Comercio Exterior Y ETIQUETA" en la e lase 35, con la marca o¡ronente'SCIRE Y ETIQUETA', coR registro
en las clases 35 y 41,

SICE GROUP Servicio lntegrd de Comercio Exterior Y ETIQUETA (marea solieitada)

SCIRE Y ETIQUETA (mare a nponente)

Que, al realizar el análisis nrtográfico o visual, debe tenerse presente que la e omparaeión visual de las

mareas denominativas tenga eR eueRta el número de palabras, la secuencia de letras y la estruetura general

de los signos. En ese sentids, en euanto a la esfruetura y longitud de las denominaeiones, la marea

solicitada 'SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior" está eompuesta por siete voeablss, En

e ontraste, la marea oponente 'SCIRE " qlre presenta una estruetura corta eonformada por Lln solo voe ablo,

la marea solicitada presenta una longitud visual consideratrlemente mayor, Aunque ambos signos

presentan similitud en las letras que confc¡rman el primer: vocablo: SICE - SCIRE, esto no eonstituye
fundamento suficiente para declararlas confundibles, la diferente posieión de las letras del primer ténnino,
la longitud de las denominaciones y la división de las palabras son faetores que afectan la pereepción
visual. Al respecto, la impresién de conjunto es la que debe prevaleeer y no los elementos aislados,

Primeramente, det:emos señalar que dentro de la estructr¡ra de la solieitud encontramns elementos

descriptivos y de uso eomún gr¡e poseen débil capacidad distintiva, En ese sentido "senieio Integral de

Comercio Exterior" constituye una frase puramente deseriptiva que informa sobre la naturaleza de la

actividad ccrmercial ofreeida de la elase 35 y "GROUP' es una palabra en inglés ("grupo"; de uso eornún y

genérieo para designar organizaciones o asociaeiones de empresas, por lo que eareee de fuerza distintiva.
En conseeuencia, estos elementos no pueden ser apropiados en exelusividad y el peso clel análisis para

difereneiar las marcas del e aso qlre nos oeupa ree ae totalmente sobre los demás elementos que conforman
la denominaeién,

En ese sentido, al realizar la eomparaeión visual y frrnétiea del núeleo distintivo "SICE" frente a

"SCIRE' se apree ian las diferene ias en los planos visual y f'onétieo, En el aspeeto ortográfleo y visual aLrnqLre

e omparten las letras S, [, e y E, poseen rliferente lclngitud (cuatrn letras frente a cineo) y, lo más importante,
un orden y seeuencia estruetural distintos ('S-[-C-E" vs. "S-e'l-R"8"); la inelusién de la eonsonante "R" en la

marca registrada rompe la similitrrd visual, De igual rRanera, la pronuneiación de ambas palabras presenta

sonidos y cadencias distinguibles, la dif'erencia entre las sÍlabas inieiales e intermedias (/si=ee/ frente a

/sci-re/) genera un impacto auditivo clistinto, alejandn la posibiliclad de que el eonsumidor las eonfunda al

escucharlas

Que, adicionalmente, las marcas en pugna poseen etiquetas diferentes en la.lpo§qafia, rlisposición cle

los términos y las figuras de las mismas, las que en eonjunto deja una impregídrt,q¡*-Snt*n
elemento cierta distintividad a las mareas, tal como se prrede apreciar a contiftuaqmnl-Ajl=.

á[ Interina
Indu¡ttial

l¡ttltctu¡lDircccié¡ N¡cionel dt
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Resorución*' 0-J 2 4
poR LA euAt sE REVoeA LA RrsotucróN N" 577 DE rscHols DE ¡uNro DE 2025 DrcrADA poR LA
pmpeetóN DE AsuNTos MARcARros uttcrosos, EN EL ExpEDlpr.Írr DE sollctruD DE REctsrRo
DE tA N4ARCA ',StCE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR y ETIQUETA", CLASE 35,
EXrEDIENTE N'3917ó/2023 A NoMBRE DE JUAN RAMóN rr¿,qyANS HErr.

marce solicitada

nteltna

marca oponente

T -S. I "_C,,,:,,,,9.[9,,Y,1 SCIRE
Arntlas rnereas eoineiden en que se encuentran insertas en la elase 35 del nomenclador, razón por la

e ual el nivel de exigencia para quc los signos se dif'ereneien es rnayor. Sin enrbargo, esta identidad de elase

ser supcre arnpliamente por las diferenelas en los stgnos que hemos señalado precedentemente.
lgualrnente, el riesgo ele eonfusión debe evaluarse siempre desde la perspectiva del eonsumidor al que van

dirigidos los produetos o servre ios, los servieios de gestión de negoe ios, agene ias de
irnportaeión=exportaeión, auditorias, investigaciones eomerciales y eonsultorÍas empresariales (presentes
en la deseripeién de servicios de ambas rnareas) no son de consurns masivo o impulsivo, estos seryieios
están dirigidss a un prJrblieo profesional o especializado por lo cual podenros presumir que el consumidor
pertinente prcstará un alto grado de ateneién y cuidado al momento de eontratar estos servicios, lo que
reduee drástiearnente la posibilidad de esnfusién o asociaeión

Que, esta Direeeión eonsidera oportuno traer a eoleción los argumentos doctrinarios del Prof, Dr.
Andrés Sánehez Herrcrs, quien en su libro "eontusión de Mareas" explica respeeto a las marcas eomplejas
cuanto sigue: "El mero heeho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otras elementas, en otra tnarea, no nceesariamcntc implica que esas mareas sean eonfundibles,"/En el

pre'sente easo, vemos que el heeho de compartir una parte del signo, Ro es elemento sufieiente para
inelinar la balanza a favor del reehazo, más aún teniendo en cucnta k¡s dernás elementos analizados en
eonjunto en la presente resolueión. ==-=-==-=""-

Por tanto, dado que la eoineideneia reeae únieamente en parte de la denominaeién y que los otros
eomponcntes otorgan marcadas diFereneias visuales, f'onétieas y eoneeptuales, el eonsumidor pertinente
ncl ine urrirá en riesgo de eonfusión ni asumirá que anrblas marcas tienen un origen empresarial común, por
lo que resulta plenamente viable una eventual eoexisteneia pacÍfiea entre la marca "SICE GROLP Servicio
lntegral de eomereio Exterior Y E-flQUETA' solieitada en la clase 35 y la marca oponente 'SCIRE Y
ETIQUETA'eon registro en la elase 35 y 41.--"--=

Que, en base a las consideraeiones de hecho y de dereeho expuestas, esta Direeción arriba a la

conelusión de qtte las mareas en pugna son suficienter¡rente diferentes entre sÍ, originales, dis{
otra en todss los planos de eomparaeién, por tanto, corresponde revocar la Resol

' Sátrchez Herretir, Andrés, "€antústún de Mena!'Editrrrial La Lu'y, Asurrurtln, ?013,

Cc d lnduitrial
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Resorución*.0 3 24
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' sn DEpgcHA lB DE JUNIo DE zoz5 DIcTADA poR LA
pmncctót,¡ DE ASUNToS MARcARIoS LlTlcrosos, EN EL nxpnnmr.m DE soLlctruD DE REGISTRo
DE LA Iv[ARCA 'SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA', CLASE 35,

EXeEDTENTE N'39176/2023 A NoMBRE DEJUAN RAMéN uevRNS HEIT.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

REVOCAR la Resolueién Nu 577 de feeha 18 de junio de 2025 dictada por Ia Direeeión

de Asuntos Marearios titigiosos,
Aft.IE

Art.2e ORDENAR la proseeueión de leis trárnites de la
'SICE GROUP Servicio Integral de Comercio
Expediente N' 39176/2023, solicitada

Art.3e NOTIFÍQUESE peir eédula,

solicitud ele registro de la marea

Exterior Y ETIQUETA", elaee 35,

,uAN RAMéN UAYa¡¡S HErT :=

e Interiña

Gtnelil
:i al
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Resorución*.0525
POR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. SOipñcI-n T¡ DE IUNIo DEI»5s,DICIADA PoR I¿,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEN¡ÍE pp SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA'MAS ESPACIO Y ETIQUE"TA" CLASE 39, EXPEDIENTE No ilOO63U2O23, SOLICTTADO pOR
DIEGO SEGURA

Asunción,2gl'{AY2020

VISTO: el recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de Diego Segura en
contra de la Resolución N" 565 de fecha 13 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yi - - - - - -- -----

RE SULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de Diego Segura e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 565 de fecha 13 de junio de2025, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 03 de julio de 2025 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso interpuesto. ---
Que, en fecha 2ó de sepüembre de 2025, el representante convencional de Diego Segura expresó

agravios. En fecha O7 de octubre de 2O?5, esta Dirección General üene por presentada la expresión de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 28 de octubre de 2025, se presenta la representante convencional de CANAVES S-4., y
contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios
y llama autos para resolver en fecha 03 de noviembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)al cotejar las marcas solicitada MAS ESPACIO Y
ETIQUETA y ESPACIO PLUS oponente, se observa a simple vista que la misma es indefecüblemente
confuncible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las
hacen practicamente idénticas en los planos fonéüco, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la
confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo
ongen de producción) .../... la protección de las ,arcas tiene precisamente como finalidad exitar estos
riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del ütular del derecho
anterior, sino también del interes general de los consumidores, quienes tienen derecho a identifrcar el
origen de los productos o seruicios con certeza. En consecuencia, Ia coexistencia de los signos MAS
ESPACIO Y ETIQUETA y ESPACIO PLUS en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la
marca oponente .../... además debemos tener presente que las marcas en cuestión üenen por frnalidad
disünguir los mismos servicios de la clase 39 (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
"(...)se limita a invocar una supuesta "euidente idenüdad" entre las maÍcas en pugna omitiendo precisar en
qué consistiria dicha coincidencia y reduciendo su fundamento a una mera afrrmación carente de sustento
.../... S¡ bien la Directora menciona en la resolución recurrida que entre los signos en pugna existen
elementos que las hacen prácticamente idénticas, omite considerar que el único elemento que comparten
los mismos es uno genérico, no monopolizable. En efecto, los signos en pugna comparten únicamente la
palabra "ESPACIO", cuyo contenido conceptual alude directamente a los servicios comprendidos en la
clase 39 .../... nn ese senüdo, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que los ütulares
débiles deberán tolerar que otros utilicen los mismos elementos genéricos o descriptivo-s en
Los mismo difieren claramente ya que no existe coincidencia alguna entre los;
gramaticales. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que seria impó

.r,r,li:#:- "r'
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confunda un signo con el otro, dado que las marcas en pugna presentan diseños y componentes
claramente distintivos, así como elementos gramaücales con letras diferentes y ubicaciones
completamente disímiles dentro de cada signo .../... En el caso concreto, las marcas en pugna se destinan a

distinguir servicios de almacenamiento y depósito de bienes, los cuales no se adquieren de manera masiva,

impulsiva, o con ligereza, sino que requieren un proceso formal de contratación .../... Esta circunstancia
hace altamente improbable que un consumidor razonable pueda confundir un prestador con otro(...)". "--

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) Es incorrecta la forma en la que el apelante

efectúa el cotejo. En efecto, la comparación no se debe realizar desmembrando cada elemento
-arüficialmente-,sino que ella debe considerar las marcas en su conjunto, tal como hizo la A-quo .../... La

identidad a la que se refrere la resolución, no se limita a un elemento (por ejemplo, la palabra ESPACIO),

sino que, en su conjunto, ambos signos transmiten la misma idea, una misma noción o representación

mental, además de que la solicitante también utiliza el color amarillo como parte esencial de todo su

branding (...) -------

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

interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje Ia visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo

cuyo registro se solicita es semejante a la marca registrada, compartiendo con la oponente el elemento

ESPACIO, la única diferencia radica en los elementos laudatorios MAS - PLUS, al inicio y al final de las

respectivas denominaciones, esto resulta insuficiente para evttar la confusión üsual, especialmente al

considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas

extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es muy similar, como puede

notarse en el siguiente cotejo:

'MAS ESPACIO Y ETIQUETA"

"ESPACIO PLUS Y ETIQUETA"

(marca solicitada)

(marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna

"MAS ESPACIO Y ETIQUETA" y "ESPACIO PLUS Y ETIQUETA", por las significativas similitudes visuales y
audiüvas, resultan indudablemente confundibles.

Que, la marca solicitada "MAS ESPACIO" se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro sílabas,

diez letras; la marca oponente "ESPACIO PLUS" también se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro

sÍlabas, once letras. Las semejanzas ortográficas conllevan a que también exista similitud auditiva, lo cual es

fácilmente apreciable al pronunciarlas de seguido: MAS ESPACIO - ESPACIO PLUS.

Del cotejo anterior, vemos que el elemento en común es la palabra ESPACIO,Ia que v

de los términos MAS - PLUS, que son expresiones cuantitativas o laudatorias que indican

fI nterina. .

ricded lndusttt¡t,
nelxl dt

valor añadido o una cualidad superior, y que por sÍ solas carecen de carácter distin
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En ese senüdo, ahondando en el análisis del plano conceptual, la marca solicitada 'MAS ESPACIO'
como la marca oponente .ESPACIO PLUS'transmiten exacta e inequÍvocamente el mismo concepto e idea
comercial "obtener más / mayor espacio".

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Matenal: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay" aprobado por Resolución DINAPIN' 25912025: "(...)Por ejemplo, en los siguientes casos, ewlque
Ios elementos individuales de los signos no üenen fuena distintiva, podría haber un riesgo de confusión en
razón de la coincidencia o similitud en la impresión general que producen los signos tomados como
conjunto: Signo anterior: waterPerfect. Signo posterior: AquaPerfecL Razonamiento: El elemento "Perfect"
üene un carácter débil por ser laudatorio, y ninguno de los elementos restantes en los signos tiene fuerza
distintiva ni es dominante. Los elementos "aqua" y "water" tienen un carácter distintivo débit pues et
público percibirá que significan 'agua' con referencia a los productos como motores, bombas, etc. En los
aspectos visual y fonético, la similitud de los signos resulta de Ia presencia del término "perfect" y det
hecho que ambos signos tienen la misma longitud número de sÍlabas y secuencia de vocales casi idéntica.
En cuanto a la impresión general, los elementos similares prevalecen en conjunto sobre los elementos
individuales diferentes. Estos signos tienen una similitud visual, fonética y conceptual de grado medio(...)"

Que, también señala el material "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay': "La mayoría de
los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de
algún grado de similitud entre los signos y los productos o seruicios, lo que requiere un análisis más
detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de
confusión. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y
circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con
los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusión en el sector
pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o
percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en
conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por
las marcas, cuando dicho vinculo en realidad no existe.ul ---------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la disünüvidad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas m¿ucas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de
los siguientes servicios de la clase 39: "Exclusivamente servicios de alquiler de contenedores, armarios,
casilleros, debidamente acondicionados; alquiler de depósitos, alquiler de armarios refrigerados; servicios
de distribución; seruicios de transporte terrestre y almacenaje para el apoyo de dichos servicios; servicios
de mudanzas", mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca en la clase 39 para:
"Servicios de almacenamiento de mercancÍas, almacenamiento/servicios de depósito; servicios de alquiler
de almacenes [depósitos]; seruicios de descarga de mercancias; flete [transporte de mercancias]; servicios
de información sobre almacenamiento y sobre transporte, servicios logisticos de transporte; transporte
marÍtimo".

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, fonética y co
amparan los mismos de la clase 39 del nomenclador, circunstancia que aumenta la posibil
de las marcas por el público pertinente. -:.:::--

¡ Dirección Nacional de Propiedad lntelecrual. Q025) Dirutricr paru el hxan¿n dt A[anas et Paruguay
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En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respechvas

denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares. En ese sentido, las etiquetas de las

marcas utilizan colores similares y las mismas evidencian la extrema similitud fonética y ortográfica, por

más que las mismas utilicen grafias diferentes subsisten los parecidos resaltados en el contenido de Ia

presente resolución, como se puede cotejar a continuación: -------

marca solicitada marca oponente

§ffi
ESPACIO

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

idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el poder de excluir a

otros en el uso de marcas confundible.s. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a disünguir los mismos productos o seruicios. Digo en

principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coeistencias, no es la

única.'2

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2s de

la Ley N" i294l98, el cual expresamente prohlbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión

o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta el

carácter tuitivo del derecho marcario y el objetivo del registro que es proteger a quien üene uso exclusivo

de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a

confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un

origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre las mismas.

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

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en

cuenta las semejanzas y no las diferencias que eisten entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la

similitud general entre dos maÍcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de

los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'B

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

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

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

productos (...);'a

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud
significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asoci

igualdad de servicios de la clase 39 existente entre las mismas. ----------------- ;
2 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
r Compendio de Doctnna de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia.
4 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina.2ol2.

ESPACIO
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Art.2s DISPONER

ETIQUEf,A"

DIEGO SEGURA

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia pacÍfica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
confirmar la resolución recurrida.- -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

Art.ls CONFIRMAR la Resolución No 565 de fecha 13 de junio de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

el archivo de la solicitud de registro de la marca "MAS

, clase 39, Acta N' 10063U2023, solicitada a nombre de la
ESPACIO Y
firma Diego

Art.3e

Segura.

NOTIFÍQLTESE por Cédula. - - - --
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ResoruciónNo 0 5 26
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N'1084 DE FE;HA 03 DE OETUBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE
REGISTRO DE LA MAREA'EL CUMBIAZO FESTIVAL', ELA§E 4I, EXPEDIENTE N'104828/2023 A NOMBRE
DE JORGE NTCOLAS GARZTA,

Asrtneién, 2glllAY 2020

VI§TO: el recttrsn rle apelación interpuesto por el representante eonvencional de RODRIGO
LUIS NOGUE§ BAZAN en eoRtra de la Resolueión N' 1084 de fecha 0? de oetubre de 2024, dictada por=la

Direccién de Asuntos Marearios titigiosos, y; --'""""--"="

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 se presenta el representante convene ional de RODRIGO tU§
NOGUES BAZAT{ e interpone Recurso de Apelación en coRtra de la Resolución N" 1084 de feeha 03 de
octubre de 2024, dictada por la Direceién de Asuntos Mare arie¡s Litigiosos,--

Que, en fecha 30 de octubre de7O74 fue dietada la provideneia que eoncedió elreeurso interpuesto,'

Que, en fecha 13 de dieiembre de 2024, el representante conveneional de RODRIGO LUIS NOGUES
BAZAII expresé agravios; en fecha 04 cle febrero de 2025 la representante conveneional ele |ORGE
NICOL{§ GARZTA contesté el traslado de los agravios, en e oRseeueneia, en feeha l0 de fetrrero de 2025 esta
Direeeión llama autos para resolver. ---""-."

CONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueión eonsidera que: "(,.,)analizando las eanstaneias abrantes en el
expediente, y haeiendo un análisis minucioso entre las denaminaeiones en pugnas esta Direeeión es del
criterio gue /as marcas EL ?AMNAZ1 FESTIVAL (salieitada) y CUMBIASONI?O G5 (oponente), nafamos
que, entre las misntas es posible una coexistencia paeffrea en el mercada, en razón de que no existe riesgo
de confusién alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas eomparten el prelijo
CUMBIA, ella no demuestra gue las m¡srnas eausarán eonfusión al público eonsumidor, tomando en euenta
que las n"¡ismas producen una visión de c'onjunto distintas entre: si, por lo que no habrá asoeiaeién entre
ellas, como asi también mencionar que dieho prefijo eUMBIA es de uso común para la elase 41, habiendo
innumerables registros a nombre de difbrentes tlf¿.¡/ares .../... st observa que el sutijo de ambas mareas GA y
SONICO) introduee elementos clistintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el
consumidor meclio, par lo tanto en lc¡s sonidos frnales como en la eonceptualizaeién que generan las
marcas, refuerza la idea de que la coexisteneia ¡, ggyrlASONIeO es viable(,,,)

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN y manifiesta;
"(...)no se ha tomado en cuenta que es evidente la similitud en el plano visual y eoneeptual, par lo que el
solicitante hace uso y abuso de la marea oponente. La marca solieitacla no reúne los reguisitos de
especialidad ni de navedad ..,/.., de haberse analizadr¡ la oposieión, no se habrfa arribado a la eonelusión
antedicha. Al realizar el eotejo siguiendo los eriterios doctnna¡'ias y jurisprudeneiales, tenemos que las
marcas poseen extremas semejanzas .,./,,, ambas marcas están formaclas por palabras eon SENTIDO PROPIQ,
pretendiendo el solicitante aprctpiarse deJ elemento NrclAL Y PNN2IPAL de la marea de mi mandante,
CUMBIA lo cual es inadmisible por gozar mi mandante del derecho de exelusividad(,,,)"

Que, la representante convencional de JORGE NICOLÁS GARZIA al eontestar el traslado rje l« ls

agravios, expresa: "(..,)La Sra. Directr¡ra podrá notar que haeiendo el eotejo
pugna y de su análisis, como recr¡ntienda la doetrina internaeional, se puede
marca en cohesión NO podrá de manera alguna causar confusión direeta ni in

las

I

Cristaldo
a Gc}c¡al lf nte¡ina

r.r:l ic Propicdad Industrial

liacional de Prcpiedad Intrlecrual
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Resolución N" tJ26
POR T.A CUAL §E CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" IO84 DEiEC}O'Og DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECEIéN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE
REGI§TRO DE LA N4AREA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 4I, EXPEDIENTE N'104828/2023 ANOMBRE
DE JORGE NTCOIAS GARZTA"

públieo eansumidor, dado que las mateas EL CAMBAZO FESTIUAL, CLASE il Y ?UMBIASOM1A C]5,

1LASE 41; tenienda en euenta que ambas presentan obvias dit'ereneias de earaeteres VIS1.JAL, FANÉTICA Y

)RTOORAFTA; par lo que la marca soücitacla resulta totalmente distinta a la marea

eo n e'edi da(,,,) il 
= - = = = = = = = = =

Que, eorresponde a esta Direeeión resolver sobre la proeedeneia u no del recurso interpuesto, y la

e oRseeucnte eoexisteneia o no de las mare as EL CUMBLAZO FESTIVAL (solicitada en e lase 4l) y Ia mare a

CUMBIASONICO G5 (registrada en elase 4l),"--"-".---

Que, al inieiar el análisis de las denominaciones detre tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visién de eonjunto, como es regla general en el dereeho marcario, sin artificiales
desmembraeisnes y cuyo ob¡etivo es advertrr si la percepeión de una de las marcas puede ser asociada con

la otra. De esta manera, eorresponde a esta instaneia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o Ro ser esnfundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

eonsurnidores, ==-="-==-=

Que, en ese orden de ideas, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver si eabe o no la
posibilidad de eonfusióR cntre la solieitud de registro de la marea'EL CUMBLAZO FESTIVAL", clase 41, con

la rnarea oponcnte "CUMBLASONICO G5', elase 41.

Et EUMBLAZO FESTTVAT

EUMBLASOMEO G5

(mare a solieitada)

(marca oponente)

Que, analizando el e ampo ortográfieo y fonétie o de la marea solieitante'EL CUMBIAZO FESTIV/rL" y

la marea oponente "CUMBLASONICO G5", por más que compartan parte del inieio de sus denominaciones
"CUMBIA" no sc leen de la misma maRera, tampoeo poseen la misrna longitud, como se puede notar al

e otejar diehas rRarees, por ende tampoco tendrán pronunciacién semejante. --------

Que, es importante mencionar que el elernento "CUMBLA', en el que son coineidentes las marcas en

pugna, debe ser sopesado en referencia a los servieios de la clase 4l (como f'estivales de música, conciertos
o entretentmiento); en ese sentido, el voeablo "eUMBlA' puede ser consideradcl un término descriptivo o

deusoeomútnquehaeereferenciadireetaalgéneromusicalqueseofreceráenelevent

tas Direetriees para el Examen de Mareas en el Paraguay estableeen que cuando los signos en

eonflieto eomparten un elemento que es genérieo, deseriptivo o de distintividad débil(eomo "cumbia"), el

rnisrns no puede ser reivindieado en exe lusivrdad, -"----"--

Que, ahondando en el eote¡o de las denominaeiones, y a fin de realizar el análisis fonétieo debe

teRersc en eueRta el núrnero y la seeuencia de sus sflabas, asl eomo su ordeR, ritmo y acentuaeién. La

marea oponente "CUMBLASOMCO G5" incluye el sutijo "-SONICO'y el elemento alfanumérieo arbitrario
"G5", lo que le otorga una eadeneia y una longitud particular, Por su pafte,

CUMBTAZO FESTTVAL' utiliza el sufijo aLunentativo "-2o", el artíctrlo inieial
la marca

"Ell y la

,EL

"FESTIVAI". Al pronuneiarse o leerse, el número de sÍlabas, la terminación de las

de las frases son lo sufieientemente distintos como para que el eonsumidor raedio

I

I

Cristaldo

Dirccriq¡ Gcr:c::l ic i'ropicdad Indusrrill

Direcció¡ Nacional de Propitdad Inrrlecrual

auditiva y visual de inmediato. ------=- ---------¿-.--i----
,t
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Resorueión-'0J 26
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N" IO84 DE 

'* 
03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA

POR I.A PM¡CCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE
REGISTRO DE LA MAREA'EL CUMBTAZO FESTTVAL', CLASE 41, EXPEDIENTE N'104828/2023 A NOMBRE
DE JoRGE NrcolÁs cARzLA,

Que, esta Direceión eonsidera oportuno traer a colaeién los argumentos doetrinarios del Pr"of, Dr,
Andrés Sánchez Herrero, quien en sr-r libro "Confusión de Mareas" explica respeeto a las mareas eomplejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarla en eonjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariatnente implica que esas mareas sean canfundibles,"t El

heeho de ceimpartir un voeablo. no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del reehazo, más

aún teniendo en euenta los demás elementos analiz.ad«rs en conjunto en la presente resolueiéR, .=.=.=."..=-=

Que, siguiendo esta línea de razsnamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar eonfundibles a las mareas por el solo heeho de que dentro de su estruetura existan letras o
elementos en común, sienrlo qlte como se sabe el análisis elebe ser en conjunto, El tratadista Otamendi,
explica eiertos criterios a se'r tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de eonjunto, los euales
hemos tomaclo en euenta para la resolueién del presente litigio, y nos permitimos transeribir a

continuació n ",,,En principio, es e-l conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbiAaria (747).!--==---

Que, adie ionalmente, otro eriterio a ser analizado a la hora de determinar aeere a de la prcle edeneia de
la oposición en estudio es si existe coexisteneia previa, Al respectr:, vemos que existen otras rnarcas
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 41 que utilizan el término CUMBTA €omo parte de su

denominación, Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institueión, también se

eneuentran registradas las marcas: CUMBTA PERRI, Registro N' 56ó401 a nombre de Jose Rodrigo Duarte
Aquino Y Yonathan Dionisio Alarcón Rrriz Diaz; LA RETRO CUMBIA, Registro N" 455780 a nombre de Ulises
Yambay; EL. ALTA CUMBIA, Registro N" 600391 a nombre de Fabio Fernand«r Gómez Lotros; CUMBLA gON

AMOR, Registro N' 504889 a nombre de Antonio Alberto Rolon Aree; extremo que demuestra la
eoexistencia del oponente con otras marcas registradas en la e lase 4l eon dieha denominaeión "CUMBIA= a

nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccién no eneuentra fundamentos legales que impidan
que la s«llicitud de registro aetual pueda prosperar en registro,

En ese sentido, la l,ey de Procedimientos Administrativos eontempla en el Art. 32 inciso h) aeerea del
Prineipio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán aetuar sin ninguna diseriminación hae ia

los administrados, tanto en la substanciaeién del proceelimiento eomo en las deeisiones que adopte,
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,,,"

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexistencia de la marca
opeinente dieiendo: "Un faetor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en glre se cliscute la
confusién es la coexisteneia anterior de las marcas en pugna, Llna eoexisteneia en eJ mercado de rlos
marcas, una de ellas registrada y la otra nc: o ambas de heeha, sin que se hayan suselfado confusisnes es la
mejor prueba de la incemfundibilidad, S, asl se lo ha reconocido,"i, -=-======-=-

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual c«rexisteneia paeffica entre las mareas EL
CUMBTAZO FESTML en la clase 4ly la mare a CUMBIASONICO G5 en la clase 41.==-===-=--=

Que, en base a las cclnsideraciones de heeho y de derecho expuestas, esta Direceión arriba a la
conclusión de qrre las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales. distintry^ru+*{e
otra en todos los planr:s de comparaeión, por taRto, corresponde eonfrnnar 1a ResolBd.¿inl

I Sánchez Herrerr:, Andrés, "€ontitsié¡t de Marca§'Erirtorial La Ley, Asune rón, 201?.
¿ Derecho de Marcas, f orge Otamenrli. Erlitori¡lr l.exisNexis' Alrelerl,r.Perlr¡t rtÑtl, 2oo,

' "DERECH(I DE MARCAS'* lorge oramenrli, s'F,d,, CARA, A[¡elerjo Perrr)t, 2017 -
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Ressrueién*'j:5 26
poR tA cuAt sE coNFTRMA LA REsoLucróN N' log4 DE rei,-r^ 03 DE oeruBRE DE zoz4DIcrADA
poR tA DIREeetóN DE AsuNTos MAReARlos unctosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE
REGI§TRO DE tA MAREA'EL CUMBLAZO FESTTVAL', ELá,SE 4I, EXPEDIENTE N'104828/2023 ANOMBRE
DE JoRGE NrcorÁs cARzrA.

Art,ls

Art.2q

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolueión N" 1084 de feeha 03 de octubre de 2024 dictada por la
Direceién de Asuntos Marearios Litigiosos.

ORDENAR la proseeueién de los trámites de la solieitud de registro de la marea'EL
CUMBIAZO FE§TTVAL', elase 41, Expediente N" 104828/2023, solieitada a nombre de

IORGE NICOIÁS GARZLA,

Art, 3q NOTIFÍQUESE po r eéd ula, = - = = - = =. - - = - = = - - - =' - - j

al 1 ntcrlna
i¿r,l lndurtti¡l
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Resorucién-'gJ 27
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTéN N' 16ó2 DE FECHA JUU JUNrO DEZA55DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE tA MARCA'RIFBAR Y
ETIQUETA', CLASE 34, EXPBDIENTE N" 0351U2024, SOLICIADA POR ARNOLD BESRAEV.

Asunción,2gllAY2026

VISTO: El recrrrso de apelación inter¡ruesto ¡ror el representante convencional de Amold Besraev

eotttra la Resolueiérr N' 1662 de fecha l9 de junio de 202§, dictada ¡ror la Dirección de Marcas, yi -=-===-===--=

RE S ULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2025 se presenta el representante eonveneional de Amold Besraev, e

interpone Recursn de Apelación en eontra de la Resolueión N' 1662 de fecha 19 de junio de 2025 dietada
por la Direceión de Mareas,

Que, en feeha 29 de julio de 2025 fue dictada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeién
interptresto

Que, en fecha 19 de agosto de 2025 el representante convencional de Amold Bearaev expresó
agravios. Esta Direeción tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha

2I de agosto de 2025.

EONSIDERANDO:

Que, la Resolue ién N' 1662 de fecha 19 de jtrnio de 2025 eonsidera que: "(,,,) Que la salieitud ha sido
sameüdaaexamenclefonda,deconformidadconlaLeyl?g4/qs,(iONSIDERANDO:Quelasalicitud
de registro de la marea RIFBAR ha sido presentada para amparar los produetos de la elase, 34, Que
habiéndose realizado la ttúsqueda de antec:edenfes de la citada marca, se ha constatado la existeneia en
dicha elase cle la marca: Expediente Denominación 2A22=2294021 BIFFBAR C/ase 34 Registro Titular 57917t

Shenzhen Kelvin Tec'hnology Co., Ltd. ICNJ Contentario: Qrrc las r]enominaeiones sotl easi idéntieas, muy
semefanfes, no poelrán tener eoexisteneia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de eonfitsión entre
lex consumideres., por lo que de confonnidad al artieulo 6e de la Ley 1294/98 de Nlareas, no ha lugar a lo
sol icitado (...)' - -- - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifresta: '(,,,)En primer lugar, tratándose de

s'¡gnos érev'es (seis letras). la cansanante inicial adryiere una importancia deeisiva en la pereepeión del
conswnidor. En nuestro easo, "RIFBAR" inieia eon la consonante .R", de sonido vibrante y fuerte, mientras
que "BIFFBAR" eomienza con la consanante "Bu, de fonetica bilabial y suave, La daetrina y jurisprudene ia
rnarearia re€onoeen que las diferencias en la consonante inicial son determinantes para exeluir el riesgo de
confusión en mareas eortas .../,,, las estraeturas internas difieren: "RIF" contiene una sola eonsonante "F",

mienfras que "BIFF" presenfa una duplicación de dieha eonsonante, lo eual refuerza la divergencia tanto en

la eseritura como en Ja fonetica .../.,, La marca salieitarla RIFBAR & diseño incorprtra un elemento figurativo
abstraeta, estilizado y dominante en la parte superior, que constituye un distintivo de gran fuerza visual ,,.

Por el contrario, el signo citado como obstáculo, BIFFBAR & diseño, se limita a una denominación eserita

en tipctgrafra estanelar y en negrita, sin gue incorpnre un elemento gráfieo alguna que lo distinga(,,,)

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su qoqiüIlto,
desmembraciones, de feirma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arrojq,fü visión eá:

Abe.
Di¡

\T '
\i .¿,^

'\{-ü¡i/f-;.\_i+:,

Dir

Dirceti
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Resorución-'-0-J 27
poR I-A cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N' 1662 DE FEcHA ñr IUNro DE 2025 DrcrADA poR r-A,
pnpcclóN DE MARcAS EN EL EXpEDTENIE DE sollcrrup pe nscÍsrRo DE r-A N¿ARcA'RIFBAR y
ETIQUETA',, CLASE 34, EXPEDIENTE N'0351U2024, SOLICITADA pORARNOLD BESMEV.

eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Si bien
eomparten elementos en eomún, ells no necesaria¡nente trae a¡rarejado el riesgo de confusión, toda vez

qLre eR su eonjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostieRe que: "El derecho
mareario no protege prefijos o partÍeulas eomunes c'uando no constituyen por si mismos el signo
di sti n ti vs,ri - = -= == = = - - - =-

Que, a los efeetss de cotejar las mareas en pugna, existen eriterios generales avalados, tanto por la
doetrina eoñio por la jurisprudeneia, que permiten sopesar las similitudes dentro cle los eampos gráfieo y
forréties, asl eorno del aspeeto ideolégicei o eoneeptual, Además en su eon¡unto, deben ser tenidas en

eucnte las esberturas, Al realizar el eotelo de las mareas se aprecia que tanto la marea solieitada eomo la
maree base de reehazo poseeR elernenteis que permiten distinguirlas claramente, eonforme se puede
apreciar en la siguiente e omparae ién:

RIFBARYETIQUETA

BIFFBARYETIQUETA

(solieitada), y

(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfieo o visual, de.be tenerse presente que la comparación visual de las

mare as denominativas tenga en e uentá el número rJe palabras, la secuencia de letras y la estructr.rra general
de los signos, Al realizar el cotejo visual y ortográfics de las marcas vemos que la merea antecedente se

ene uentra eornpuesta por un voeablo 'BIFFBAR', la rnarca solicitada tamL¡ién se encuentra co¡tlpueste por
un vocablo "RIFBAR", Aunque anrbos signos sean similares, la irn¡rresión de eonjunto es la que debe
prevaleeer y no los elementos aislados,

Que, ahondands en el eotelo de las densminaeioRes, y a tin de realizar el análisis fonético debe
tcnerse en eucRta el ntlmero y la secueneia de srrs sflaLras, asf como su orden, ritmo y aeentuaeién, La

mar€a solieitada "RIFBAR Y ETIQUETA", eonlo se ha nlencionado, se halla eornpuesta por un vocablo con
dos sllabas. Por su parte, la mare a anteeedente "BIFFMR Y ETIQUETA" posee un voe ablo y ders sÍlabas, tas
difereneias ortográfieas en la primera sílaba UFUF" - 'BIFF' generan una mareada distineión fonétiea, El

eonsurnidsr pronuneiará la marea anteeedentc como "BIFF - BAtl"", la "B" rnieial posee un ssnido bilabial
soRoro, Mientres que la rnarea solieitada'RlF - BAR" por la "R" rnieial tiene un ssnids fuerte, vibrante y
rtr{rltiple, Las difereneias ortográficas de las denominae iones generan una fuerte distineién auditiva.

Que, al respeeto, las "DIRECTRI3ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuante;

sigue: "(,,,) La eomparación visual de las marcas denominatir?.§ se basa e¡t un análisis del número y la
seeuenel'a de las letras o €aracteres, la posición de las palabras o de los caruere/"e.§ coineidentes, elnúmero
de palabras y la estruetura de los signos (por ejemplo, los elementss denominativos separados o unidos
mediante guiones) [.,,] Se entenderá que existe sinilitud tbnética si el sonido de la pronuneiación clelos
elementss verbales de los signos camparados /Lese el ntismo, o lo sutieienternente, L'ercano para (lue no se
pttedan distinguir auditiv'amente, Los elementos elave para determinar la inpresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sflabas ¡'su orclen y aeentuaeién partieulares, Elexamen delas sílabas
comuncs rev¡ste una espeeial importancia al com¡tarar marcas fonétieanrcnte, ya qLte una similituei tbnétiea
estará rletenninada par las sÍlabas eomLtnes ): sLt e'ombtnación idéntica o similar, Per ejemplo, lers sl

signos denaminativas contienen algunas sílabas iguales pero otras rlifetentes o eon un
pronuneta{'ión d¡t'crcnte por lo que son fanétieamente difcrt'ntes: Signo atterior eLE

Di¡ccciói Gtne¡al ct Propledrd lndurrrial

htlps:/'\\'ww.dinaD.!. qov.pv/E)ilal/v], nroniedad-¡nduslritl/ tnarc¡s/dit ecrrices .1.
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Resorución-'l)J 27
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTéN N' 1ó62 DE FECHA ñt IUNrO DE ZO25 DICTADA pOR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA'RIFBAR Y
ETIQUETA', CLASE 34, EXPEDIENTE N' 03511/2024, §OLICITADA PORARNOLD BESRAEI/

Que, adieionalmente, las mareas enfrentadas son mixtas, al respecto, vemos que no existe semejanza

suficiente ni mucho menos de considerable magnitud entre las etiquetas de [a marca solieitada y la marea

base de rechazo, la tipografía y la disposieién cle las mismas es distinta, tal comer se puede pereihrir en el

siguientc. cote.jo:

marca solicitada marca regisEada

trl BIfFBf,R
Que, al realizar el eotejo de las eokrerturas de las mareas analizadas en el caso de autos, vemos que la

marca 'RIFBAR Y ETIQUETA" pretende el registro para la slasdl4. para lns siguientes produetos: "Esfuehes
para cigarrillos electrónieos; eigarrillos eléctrieos: Atamizadores de eigarcillos eJeetrénieos vendidas
vacios; Líquido para eigarrillos electrénicos (e-liquida) compuesto de aromatizantes en forma lfguida,
rÍ,strntos de Jos aceifes eseneiales, utilizarlo para recargar e'artuchos de eigarrillos eleetrónicos; Lfquido
para cigarrillos electrénic'os (e-líquido) compuesto de propilenglie:ctl: eartuchos de recarga de eigarrillos
electrónicos vendidos vacÍos: Cigarrillos electrónicos para utilizar coma alternativa a los cigarrilkts
tradicionales"; la marca "BIFFBARYETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 34.para los produetos:
"cigarrillos eléctricos fcigarcillos electrónic'os]; hierbas para fumar; eigarcillos gue eontengan sueedáneos
del tabaco que no sean para us¡l médieo; frltrex; tabaco para pipa; lfquido para c'igarcillc:s electrénicos;
pitilleras;encendedores; filtros de cigarrillos; papel de cigarrillos', ----"-'--

Que, si bien es cierto que las marcas enflentadas amparan produetos de la misma elase 34, las

difereneias señaladas, nos permiten eolegir que las mismas podrán eoexistir paeffieamente en el mereado,

Que, en eonclusién, la marca solieitada es uR signo eon earaeterfstieas propias gue lo haeen

diferente, original y distintivo, er:nforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revoear la resolueién
recurrida,

§
FBA a

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolue ién N" 1662 de feeha l9 de junio de 2025 dictada por la Direceión de

Marcas,

Art.2e ORDENAR la prosec'ución de los tránrites de la solicitud
ETIQUETA', clase 34, Acta N" O35l ll2O24 solicitada a

de reeistro de la marea "RIFBARY

A]t.3e NOTTFfQUESE.
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Resorueión*'OJ 28
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIéN N' 609 DE FEcF:A 27 DEMARzo DE zoz5 DIcTADA poR tA
nnecctóN DE MARcAS EN Et ExpEDTENTE DE sollerruD DE REersrRo DE LA MARCA'oRANGEI
BIOINSETICIDA Y ETIQUETA" CLASE 05, EXPEDIENTE N' 11583/2024, SOLICTTADA POR BIONAT
solugórs srolóorces urDA.

Asnncrril'r,

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

SOLU§ÓES BIOLÓGICAS LTDA contra la Resolución N' 609 de fecha 27 de marzo de 2025, dictada por la
Dirección de Marcas, y,---------

RE S U LTA:

Que, en feeha 02 de mayo de 2025 se presenta el representante conveneional de BIONAT §OtUqéES
BIOLÓGICAS LTDA, e interpone Reeurso de Apelaeión en contra de la Resolueién N" 609 de feeha 27 de

marzo de 2025, dictada por la Direceién de Mareas,

Que, en feeha 29 de julio de 2025 fue dietada la providencia qrre eoneedié el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en t'echa 05 de agosto de 2025, el representante convencional de BIONAT SOIU§ÓES
BIOLÓGICAS UIDA expresé agravios, Esta Direceién tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en feeha I I de agosto de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la Resoh"rcién reeurrida considera: "(,.,)Que la solicitud de registra de la marea CIRANGEI.

BIOINSETIC'IDA ha sido presentada para amparar los prt:ductos de Ja clase 5. Que habiéndose realizarlo la
búsqueda de anteeeclenres de la citada marc'a, se ha constatado la existencia en dicha clase de la mare'a:

Expediente Denominación 2015-1553470 ORAIEL Clase 5 Registro Titular 427274 Church & Dwight Co,, lnc,

[US] Comentario: Que /as denominar:iones sen casi idénticas, mu¡, semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los cansumidores,, por la t1ue

de confbrmidael al artfeulo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lct salicitado(,,,)' :="==

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(,,,)Los artleulos protegidos por la

marca solieitada y la registrada amparan artíeurlos que no tienen relaeién entre sl ,,,/,,, ORANGEL

BIOINSECTICIDA es bien explÍcita en su misma denominacién, Protege; Producto biológieo eon principio
ae tivo de hongos entomopatógenosl bioe idas; herbicidas; fr.rngicidast inseetie idasl traeterie idas,

nematicidasl pestieidas; preparados para eombatir las malas hrerbasl preparaciones para la destruecién de

animales dañinos; preparae iones para destnrir hongos corrosivos; deflensiva agrle ola; produe tos

fitosanitarios comprendiclos en esta elase, ineluidos los prodrrctos fitosanitarios a base de hongos,

bacterias, microorganismos o sustancias naturalesl preparaciones para destruir gusanos; preparaeiones

veterinarias; bandas adhesivas para atrapar insectos: atrayente de plagas (pesticida). A su vez, la página web

de ORAJEL, la mare a registrada, informa que se trata de "un gel medie ado para el alivio del dolor de dientes
leve. Al aplicarse en el origen del dolor, esta f'érmula de gel rnedicada actúa rápidamente para aliviar las

molestias del dolor de dientes(...)' -----''-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la proeederpi3
interpuesto.
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Resorución-'-0-¡ ?8
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POR LA EUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N' 609 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIREEEIéN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A N,ÍARCA'ORATIGEL
BIOINSETICIDA Y ETIQUETA", CI.ASE 05, EXPEDTENTE N' 11583/2024, SOLICITADA pOR BIONAT
soLUqÓEs BroLÓGrcAs urDA.

Que, en primer lugar, eorresponde analizar si la rnarca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentldo, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N' 421274 de la marca "OIiAJEL" a

nombre de ehureh & Dwight eo., lne., vencié el l3 de octubre ele 2025, venciendo a su vez el plazo de

graeia, y la rnisma no ha sido renovada, habiendo f'enecido el plazo para poder haeerlo, tal y como lo
exprese elaramente el Art, 19 de la Ley N" L'¿94198 de Mareas que textualmente expresa: "(,..) Podrá

solie itarse la renovaeión dentro de un plazo de graeia de seis meses posteriores al veneimiento (.,,)",

eonsceuentcmeRtc, habiendo desapareeido la base del reehazo, resulta inofieioso el estudio del

agravio, por lo que eorresponde revoear la resolución reeurrida y ordenar la eontinuidad de los trámites del
registro de la rnarea "ORANGEI BIOINSEflCDA Y ETIQUETA", en la clase 05, solieitada por BIONAT
sotu§ÓEs BrotécreAs urDA.

Art.l'

Art.2o

PORTANTO,
I-A DIRECTORA GENEML INTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolucién N' 609 de f'echa 27 de marzo de 2025 dietada por la Direccién de

Mare as,

ORDENAR la proseeueión de los mámites de la sollcitud de registro de la marca'ORAITIGEL
BIOIN§ETICIDA Y EflQUETA', clase 05, Aeta N" 11583/2024, solieitada a nombre de BIONAT
sotu§éEs BroLéGlcAS LTDA.

Arr,3" NOTIFfQUESE, -:=====..
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Resorución*'jJ 29
poR LA cuAL sE coNFTRMA tA REsoLUeróN N'39r DE uua,rim DE ABRIL DE zozS DIcTADA poRLA
plnsccléI{ DE A§UNToS MARcARIo§ LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGI§TRO
DE LA MARCA "e IDEA Y ETIQUETA", CLA§E 35, EXPEDIENTE N" 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB
MOHAMAD HIJMI.

Asrrneirln, 2glrllAY 2026

MSTO: el reeurso de apelaeién interpuesto pCIr la re.¡rresentante eonveneional de ehro §,A, en

eontra de la Resolueión Nu 391 de feeha 28 de abril de 2025, dietada por la Direeeión de Asuntos Marearios

Litigiosos, y; "",=-.'="==-

RESUTTA:

Que, en f"echa 13 de mayr: de 2025 §e presenta la representante convencional rie ekro S.A,, e

interpone Recurso de Apelaeión en eontra ele la Resolue ión Nu 391 de f"eeha 2E de abril de 2025, dietada por

la Direeeiólr de Asuntos Marearios Litigiosos,

Que, en feeha 05 de nclviembre de 2025 fue dietada la provideneia que eoncedió el reeurso

interpuesto

Que, en fee ha 09 de dieiembre de 2025, la representante esnveneional de ehro S,A, expresó agravios;

en t'echa l2 de diciembre de 2025 esta Direceién General tiene por presentada la expresión de agravios y

ordena el traslaclo a la e ontraparte por el plazo de ley,

Que, en feeha 09 de febrpro de 2026 la reprc'sentante convencional de

contestó el traslado ele los agravios, En fecha l9 rle fcbrero de 2026, esta Dirección
Habtb Mohamad Hliazl
diefó la ¡rrovidencra de

Atttr:s parit Resolver, -=======----

EONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolución eonsidera que: "(,,)ña¡'ienda un análisis minueiasn Fn !)nJunto de

las merc'as en contr()versia pocie,tnos nr;tar que' la marca solicitada C IDEA Y ETIQAETA y la mare:a oponentet

CLARO iDEAS gramatit:alntente al primer gol¡te elt-, v'ista las marcas están expresadas de rlitbrentes nwneras
.,,/.,, Que, entre las mélreas en pügna e/ UDE/A (stflicitada) v,\, ?LA/RA I/DE/AS (oponente), en canjunfrt y
srcesivamen te, es de relevant:ia la e'om¡trensirln ¡:recisa de las diferencias t'onétieas y eaneeptuales,la que

es e.se¡rela/ para evitar malente,ndldr:s en la intt,rpretadón y aplicacién de ambas denontinaeiones ,,,/,,, De:l

análisis en conjunto vemos qtrc en su c'onjuntrt clt:jan una impresión muy diferente r1ue aleja toda

posibilidacl de que exista una <'onfusión entre dichas marcas Se puecle ¡tere ibir a simple vista la dif'erene ia

exlstc' entre /as rnlsmas ..,/,,. si bic:n c:s c:ierto que eompárren al$unas letras en camún, fambién es cterto que

ese ñecho na puede inducir al er:nsuntidor a errot' o eoni:usién ,,,/,,, es intportante señalar que la marea

seilieitaela C: IDEA ettenta eon una etiqueta e:uyet diseño es distintivo y r:riginal, ks que la difereneta

elarantente de la aponente, Al analizar la tipografía I otros e/erneRfos gráticos, sepuede observar que esfos

aspec'los c'emfieren a la ctiqueta utn ide¡tidad tinica (,..)" 
-=== 

=

Que, entre otros ar¡¡umentos, se agravia el apt,larrte S,A, y manifiesta: "(,,,)eonsfitttyen una <'lara

¡nr¡estrc del paco profunda análisis del Ete tite t,thJ¡fo t:sta opasieión pues la lnt'eriar na tuvo,

variets heehos, eomo r¡ue las marras enfi'entadas sr)/? m/tfir', r-,',m¡rnniorlrlopg^ffi6f;4.g
, /:.,i - 't "¿

Abg.
ir.;¡:



gIHECCIóN NACIONAL DE

WA PRoPTEDAn
\3p IN'TELECT',UAL

pAnA6UAY

,W ,\, GOI]IERNO r¡nl, I PARAGUÁI
\§efl PARAGUAY i NrrUÁI

Resorucién*. 0 3 29
poR tA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcTéN N' 3er DE rscfr zB DE ABRIL DE zo25 DlcrADA poR r-A
BMPEEIÓN DE ASUNTO§ N4AREARIO§ TITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA N,IARCA ',e IDEA Y ETIQUETA',, er-A§E 35, EXPEDIENTE N. 31815/2024 A NOMBRE DE I{ABIB
MOFiAIvIAD HUAZI.

además del heeho de que ambas operan L'n una mistna e'lase, una de las e'lases por las euale,s ntintandante
es nott¡damente reconercida ,.,/,,, Es ntás, el riesgo de t\tnfuntiibilidael se t,ett notoriamente ac'recentadrs
desrle el plana eoneeptaal debido a que las palaltras ultteadas eomo segundo elemento en las marcas en
pugna, es deeit, IDEAS (de la marL'a regisn'ada por mi ntandante) e IDEA (ele la marca solicitada), haeen
refereneta a un ntisma eoneepto, diferene iándose solo en euanto al númera (siendo el primero en pluraly
el segundo en singular), En cuanto al priner elentento tle la marca pedicla, la letra "e", ubicada
solitaria¡nente, al no ir acompañarla de otro voealtlo o signo, tan solo dc, Lttl segundo elentento, el cual es
pruetieafiettte identico al seguntlo elemento de la ntarca de mi ntanclante, y al re¡trocltrcir la ¡trimera letra
de la ¡talabre "eLARA", el públieo inevitablt,tnerlte pL'nsará quc la "C" eorresponde a la palabra "CLARO"
,,,/,,, Un hecho que refuerza la idea de que las ntare"as :'LARO TDEAS Y E7'\QUETA y e'DEA Y ETIQUETA no
podrán e'oexistir de manera pacffica es que la,; ntare'as en pugna en autas operan e/ases en e.sfieeha
re'laeión, pero eubric,ndo un mismo nbro ,'a (luL'la solicitud de registo de la ntarea e IDEA Y ETTQUETA
pretende ampartu"'Servieias de intportaeión, exportae'ién, eompra, venta y esmereialización, al por tnayor y
menor ele prcdttetos de intbrntatica S, eleetronic'a cctnrc a¡taratos celulare,s, tablet, cottt¡tutadaras,
noteLtook, equipas aurliovisuales", varios de las productas par las e¿¿a/es mi mandante es nofrtriamcnte
reeanae.ida,operandaenelmisnlarubro,eldelateletunfaylateenologfa(,.,)":.-.-"

Que, la parte solieiteRte en su cuntesteeión de ugravios expt'€sal "(,,,)/a parte rccu'renfe ntaniiieste su
d¡sc'otlfitrmidad e'on la Resolut:ión recaftla en autus al tttc'ttr'ionar L,n slt e,se'rtto que, e,l a-quo haee rt,Íttrencie
a la rlispat'idad de elententuts t1trc e'ontbt'nrun las nurcas en litigia. Al res¡tec'te¡ la aclversa ltace una
e'x¡'tttsit'ión t'§euefe de argume't1tos qtte (arL'('en dc, tttt'als¿/sfc,nfo jurfclico ya que se limita a transc,ribir lo
t?st/é'/fo e'n la instencie infe,riot'sin dar o¡ttrtión iilgturu qtttt ¡tttctla seryir de, srtsfellfi) pala re,l¡atirla.../.,.
eotujatbs los datos en la tabla de ewtenidt)s ('on lt.r tle la base tle elakts tle la Dinapi, la Señora Diré'ctora

¡todrá verifie'er e¡ue existen varios t'e,glsfirrs (/r/r, ctr('§islt'n pac'Ífirunrcnte L'ot1 que poseen c,a.si /as ¡nisntas
similitudes cen la base de rtposieién, por lo tanto, deviene ¡tro(etle.nte la c"oneesión de dicltas ntercas ("ot¡to
eorree'fumcllr¡fe §e ha dado e'n los rás()s (jxf)rlc,.§tos, c'orlt o ha e'unstde'radt¡ el Q-quo y cot'¡to deberá
e'ontirtnarse en le la prcsent" instancia,,./,,, En €onL'lLttt¡ón, si la ntarea o¡.tonente coexrsre ectn cttr¿ts fanfa.s
q{¡e Puseé,n le misnta poreirJn, na vemos ¡tor e¡uú tto ¡totlrfa L,aextstir ta¡nbiét't c,on la marca dc'nti
re¡tresentatta (,,,)'

Qtte, eorresponde a esta Direeeión resolver sobl'er la

conseeuente euexisteneia o no de las rnarcas e IDEA Y
CLARO IDEAS Y EflQUETA (regisuada en la clase e). :.====

¡rrocerlene ia o no tlel ree urso interpuc,strl, y la
ETIQUETA (solicitaela en clase \5) y la ntarea

Que, al iniclar el análisis de las rlenonlinaeiunt¡s de[re tenerse presente que el misrno sea realizado
de,sde une visión de eon¡unto, eslxo es rc,gla genc,ral en el derechs marcario, sin artifieiales
desrnembraeiones y e uyo ob¡etivo es advertir si la percepción de una de las mare as pueele ser asr¡ciada eon
la otra, De esta rnanera, eorresponde a esta instancla administrativa determinar si las mareas en euestión
pucdcn o Re, §cr eonFundidas en el mercedo, rus un análisis rlesde la éptiea de los eventuales
eonsurnidc'rres. ."..= = === =

Qtte, en ese t¡rden de telcas, «rrrespunde, a csta lnslancia aelnrrnistrativa
posi[rilidad de, eorrfirsión cntre la solieitud de registro dc la marca'e IDEAy

¡ara Genctal I I te¡in a
Geneml dc propiedal 

Indulrrial
H,rion,t a, t,oii,a,aiii,i,,irri

la mat'tra tlprlttente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA", trolr registrt¡ cn la clase 09, -=
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Resorueión*"lJ 29
poR LA cuAL sE coNFtRMA LA RESoLUeTéru N'3el DE FEcHA zB DE ABRIT DE z0z5 DIcTADA poR LA
ptngceléN DE ASUNToS MARcARIoS IITIGIOSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGI§TRO
DE LA MARCA ',e IDEA Y ETIQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N'?1815/2024 A NOMBRE DE HABIB
MOHAMAD HIJAZI,

C IDEAY ETIQUETA (tnarca sr¡ltcitada)

CLARO IDEA§ Y ETIQUETA (marea o¡trtnente)

Que, al realizar el análisis ortográficr: o visrral, dr:be tenerse presente que la comparae ión visual cle las

mareas denominativas tenga eR euenta el nftmero rle palahrras, la secueneia de letras y la estruetura general

de fos signos, En ese sentido, qn cuanto a la esfrur'tura )' longitud de las denaminatlo,?e§, la marca

solicitada "C IDEA' está eomprresta por una letra arslada y un vocablo, En contraste, la marea oponenfc.

'CLARO IDEAS" presenta una estruetr"rra confbrmac'la por elos voe:ablos, rersultando eR uRa longitud visual

mayor, Arrnque ambos signos sean similares en elvoeabln frnal IDER / IDEAS,Ia longitrrd y la división de las

palabras soll factores que. af:eetan la ¡lercepción visual, Al respecto, la impresién de eon¡unto es la qtte debn

prevalecer y no los elenrentos pnr separado, la letra aislada "C" al inicio de la marea solieitaela otorga una

estruettrra rliferente y un diseño general que hacen eltre la impresión visual de ambos signos sea diferente,'.

Que, ahondando en el cotejo de las deneiminacione's, y a fin rle realizar el análisis f'onético debc.

teRerse en euenta el Rtimero y la seeueneia de strs sflabas, asf eorno su orden, ritmo y aeentuacién, La

tnarea solieitada "C IDEA,, eomo se ha mencionado, está er:mprresta por una letra aislada y un voeablo corfo
de tres sflabas, las Direetriees para el Examen rle Marcas en el Paraguay establecen que las letras sueltas

dentro de una marea se k¡en Étomo sus respectivos nr¡rnbres, Por lo ¡6nro, el eonsumidor prontttteiará la

marea solieitacla eomo 'eE- I - DE - A", añadiendo un sonido inie ial que rompe cualguier paralelismo Er¡n la

marca oponente 'CLARO IDEAS'. Por st¡ parte, [a marca oponente posee dos voeablos que ern total

eontahilizan eineo sflabas y que el consumidor proRunciará: "CLA " RO - t - DE - AS", :=-=-=

tas Directriees para el Examen de Mareas en el Paragr.ray, aprobadas por Resolucién N' 259/2025,

señalan: "(,,,)Ltts consumidores c'onceden menos impoftancia a la parte final de los signos denominatitos.

Las caincidenc:ias que se praduzcan respec'to rle la parte final de los signas eausan una similitud visual
menor quc, los e/emenfos que apareeen alc¡:mienzo, Del mismo modo, las sflabas o fonemas eoineidentes o
similares ubicarlos al eomienzo de las s'i6nos c:ompararlos s¿¡e/en pesar más al apreeiar su similitud
fc¡néti ca(,,.)ut - - - - - - -' - -

Que, adicionalmente, la marca solieitada eruenta con una etiqueta difereneiadora que eontiene un

reetangulo de e«rlor rojo eon la denominaeién solieitada eon una tipogralla imprenta en eolor blanen, la

letl'a (l drfiere en el disrtño tilrogr'álir:n resnecto lrl vticalrlo lllEA, la t:ual c,Ír c()RJunt() de¡a tr

rarca en eQmgffi§rffidiferente, aportanclo este elemento cierta distintivir,lad a la m

rr¡rrrnt.ntt't, como rt prtede alrreciar en el stgrtientt. r.'trtein; =---¡i';:=. ===== ':
ui .t-!i* v

1 t)ireceirllr Nacir¡nal de Propierlad lrrteleetLral, Dire(tlices pat'a el etatrron rt, Mareas en el Paril¡¡uay (202§)

lrttps://r,vww.clin afu.gov.F)¡/f'orta l/v?hroF iedad-in dt rstriali m arcas/d ire'<:trices
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Resorueión*.1)J 29
poR tA euAL sE CoNFIRMA tA REsoLUcróN N" 391 DE uaa,im DE ABRIL DE zoz5 DrcrADA poRLA
PINCEEIéN DE ASUNTOS MARCARIOS tITIGIosoS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',e IDEA Y ETIQUETA',, CIASE 35, EXPEDTENTE N. 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB
MoHAMAD HI'AZI.

maree solicitada

Que, al realizar el eote¡o coneeptual de las denurninacioFres, si bien ambas tnareas incorporan a sus

res¡ree tivas rlenriminae iones la palahra 'IDEA' "lt)fiAS', cr,ly() corrce¡rter es irléntico, la evaltrae it'rn

eoneeptual cxige eonsiderar el sigrrificaelo clel sigrro cn su con¡unto, ta palabra "etARO" ul la marea
registrada eporta un adjetivo y coneepto es¡recÍiiurr atlicional (qrre evoca algo eviclente, lurrinoso o

tran§parente), esncepto que no está prc,sente err la letra "C" rrtrlieada en la nlarea st¡lieitada, Pclrtanto, la

inrpresión eoneeptual global de las marcas enfrentarlas ditlere,

Cabe meneiunar qtre el elemento "IDEA' del¡e ser sopesader en el contexto de las clases de las marcas
enftcntadas. Es así que eonfnrme a la búsqueda rea[zurla en la base de datss del sistema inf'ormático ele la

lnstitue ión, tarnbién se verifiean los siguientes registros en la elase 09 con el elenrento "IDEA'/ "lDEAS":

IDEA§ APP§, Registro No, 4682ó2; IDEAS KIDS, Registro No, 458803i ABOUT IT DIGITAL IDEAS, Registro No,
53\71'3¡ PIUB ¡QUE BUENA IDEAI, Regtsffo No, 559062; pxtrr.mo que dernuestra la eoc'xisteneia paeftiea e,n la

elase 09 de rnareas con el vueaF¡lu .IDEAS' / "lt)F:A" a r'l()mbre de diversos titulares, De igual ntaRera, se

verifiean los sigttientes registros err la elase 35 euln el elernento "IDEA' / "[DEA§": BE HAPPY DISEÑAMOS
TU IDEA (StOGA¡l), Registro No, 50686U; IDEA MARKET, Registro No, ¿182889t PIUB ¡Que buena ideat,
ReBistro No, 559046; KARU IDEAS GOURMET, Regisl'o No, 426379; GUARANTA IDEA BUILDERS, Registro
No,463028,

Que, al realizar el eerte¡o t-le las eol)erturas rle lus nrarras analieadas en el easo rle autos, veme,s qr.re la

et¡bertttra pretendida por lu pr€sente solicituel clt,registro ele la nrarca "C IDEAYETIQUETA" es:"§er.yicir¡.§
d,,' itrt¡xlrtaci(tn, exportaetún, e'onrprit, venta ¡, ett¡nt'rt'i,tlizaeión, al por tnayor y menor de produtttts cle
tnñtnttátiCe y electóniL'a eofito ap,lrattrs celulares, taltlet, e'ontptftatlttras, nutebaok, equipos audiovixtales"
de la elase 35. Mientras que la marca opunente 'CLARO IDEAS Y ETTQUETA' posee el registro cle su marca
en la e lese 09 para los productos espc,e ifieosr "Hardware, decodiflcadores y software, es decir, reeeptores
de atrriio y vit-leo y los transmisores y los prograrrras int'ornráticos de software que permiten la recepeión,
dc'searga, ¡'g'produeeión, vtsualizaerén, y el alquiler ele ¡:rugramucrórr de uudio y video a través del uso de
eonexiones e internet a equipos irrlormátieos t el re(Eptor y el transmisor aparatos que se eonectan a un
televisof o rnonitor"'

maree oponente

Clary-
ideas

Quc', e'§ta Dtreeetí¡n eonsitlera oporttlrio t|ar,l' a «rlaclón los efHurnerrtrls dr¡etrinarios rlel Pr0t, Dr,
Anelrés Sánethez H€rrero, quien en su libro "ConIusirin de Mercas" expliea rr)spcctu a las rnareas er¡n
suanto sigtte; "El me,ro hee'ho tle, utilizar el unte'o §1g/,r(, ql,€r L'ontltone Llna ntarca, ¡tara tttilizarlo
L'otl otros elententos, cn otra mat'ee, na neeeseriantcntt, impltca quc É,sas ¡nercas sÑ
1rl't'st'trtr'(',ls(t, \/r'nlus (ltl(, el lrt'tlrtl rlr t,rrrrl',rlllt utl,t l),u-l(',1,,1 slHl to, lt(t t's,ulirttrefttp

üirccciór$eionalde
,ii /

Tvttjtttrttt

's,'uEn el

lulrf lru/llr,ltr,lu,r\lttllus, "L'ttttltt\lt'u tir,,\/¿llr,rr"lLlrlr,rl,rl l.l lrr ¡\r,lr¡rlr¡rl,.ll)l{.

C idea
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poR LA cuAL sE coNFTRMA LA REsoLUcréN N'3e1 DE tu.ñ zípe ABRIL DEzazrDIerADA poR tA
pnTccIÓN DE A§UNTos MARcARIoS tITIGIosoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGI§TRO
DE LA MARCA ',C IDEA y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDTENTE N' 31E1t/2024 A NOMBRE DE HABIB
MOHAMAD HUAZT,

inelinar la tralanza a favor del rechazo, más arln te.niendo en cuenta los demás elementos analizados en

eonJunto en la presente resolución, .===========

ta proteeción de las marcas se extiende al coniuntrr del signo distintivo y no a sus elementos

tetmados de forma aisla«la, Por ello cabe afirmar que la protección otot'gacia a la marca registrada -CLARO

IDEAS Y ETIQUETA" se extiende al eonjunto del sigrro asf presentado, y no le otorga exe lusivrdad seibre sus

elementos tomados de forma separada, razán por la eual esta clependeneia administrativa eonsidera gue

tales elementos pueelen formar parte de otra marea =alin en la misma e [ase- toda vez que la mare a posterrtor

posea elementos qr.re la diferene ien de la marea anterior,

Por tanto, elado que. la eoinciderreia reeae úniearnente en la segunda palabra y que elprimertérmrnr¡
introduce difereneias visuales, fonétieas y eoneeptuales eontr.rndentes, el eonsumidor: pertinente no

incurrirá en riesgo de conftrsión ni asumirá que ambas Rlarcas tienen un origen empresarialcomftn, pclr lo

que resulta plenamente viat¡le una c.ventLral coexistenc:ia pacffiea entre las mareas'e IDEAYETIQUETA'
en [a clase 35 y la marca oponente 'CLARO IDEAS Y ETIQUETA'con registro en la elase 09,

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y e{e derecho expuestas, esta Direeeión arritla a la

cclne lusión de e¡ue las mareas en pugna ¡iodrán er:erxistir pacffieamente, pnr taRto, eorresponde er¡nfirmar
la Resolue'ión rc'('urrida

POR TANTO.

LADIRECTORAGENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAT

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolueién N' 391 de fecha 28 de abril de Zo25 dietacla por la

Direceién de Asuntos Marcarios Litigiosos,

ORDENAR la prosec'rrc:ión de los trámites rJe la solieitrrd de registro rle la Rlarca "C

IDEA Y ETIQUETA", clase 35, Expec.lietrte No 3181512024, solicitada a nombre rle

Habib Mohamad Hijazi.

Art. 3e NOTIFIQUESE ¡ror eéd ula,

Art,ls

Art.2e



DIRECCIÓN NACIONAL PE

@)i§PJiE8t3^, W$f,ñiiHt?;+ IfiSlti{f'
PAFAOUAY

Resorucién*'O 5 5 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA tA ncso¡,uetóN N' 390 DE FEcHA 28 DE ABRrt DE zoz5 DlcrADA poR tApmrcctóN DE ASUNToS MARCARToS LlTlcrosos, EN EL EXpEDTENTE DE souetruD DE REGrsrRo
DE LA MARCA ',e IDEA Y ETIQUETA',, CLASE 09, EXPEDIENTE N" 3182E/2024 A NOMBRE DE HABIB
MOHAMAD HrJAZr.

Astrneión,29|t|Ay ?07¡,

MSTO: el ree ttrso de apelaeión interpttesto por la representante eonveneional de Claro §,A. eri
contra de la Res«¡lueién Nu ?90 de fecha 28 de abril rje 2025, dietada por la Direceión de Asuntos Mareanos
Litigiosos, y; === -=-=-=.==

RE§ULTAI

Que, en fecha l3 de mayo de 2025 se presenta la representante conveneional de Claro S,A., e

interpone Reeurso de Apelaeién en ee¡ntra de la Resolr-rcién Nu 390 de feeha 28 de abril de 2025, dictada por
la Direeeién cJe Asr¡ntos Mareariers L.itigiosos,

Que, en feeha 05 de noviemtrre rle 2025 fire dietada la provideneia que eoneedió el reeurso
interpuesto

Que, en feeha 09 eJe rliciembre de 2025,|a representante eonveneional de Claro S,A, expresó agravios;
en feeha 12 de dieiembre de 202§ esta Direeeión Ceneral tiene por presentada la expresión de agravios y

ordena el traslado a la contraparte por el plazo tie ley,

Que, en t'eeha 09 de febrero de 2026 la representante eonveneiqnal de Hablb Mohamad Hliazl
e ontestó el traslado de los agravios, En feeha l9 de febrero rie 2026, esta Direceión dietó la provideneia de
Autos para Resolver, -'""','--=-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién eeinsidera que; "(,,,)hacienda un análisis ntiruteioso en e,onjtutto de
las marcas en eontroversia podemos netar qtre la marea solicitarla C: IDEA Y ETIQUETA y la marc'a o¡temc:nte
CLARO ÍDEAS gramatiealmente al primer galpe de vista las mareas están expresadas de diferentes maneras
,,./,., Que, entre las mareas en flWna C:/ I/DE/A (solic'itada) vs, CLA/RO I/DE/AS (opanente), en conjunta S,

s¿¡cesivamenf€, es de relevancia la compt'ensión precisa de /as difbrencias f'onétieas y eaneeptuales,lo gue
es esenc'ia/ para evitar malevtendidas en la interÍtretación y aplicaeión de ambas denominaeiones, Del
análisis en eonjunto vemos que en su conjunto de¡an una impresión muy diferente que aleja torla
posibiliclad de que exrsfa una c'onfusión entre die'has mareas Se puede perc:ibir a simple vista la difbrene,ia
exisfe enfrc /as mismas ,,,/,,, sil¡ien es cierto que eantparten algunas /efras en comLln, también es eierta que
ese hechr¡ na puede indueir al cansumidor a ercor o e:onfusión ,,,/,,, es irnportante señalar que la marea
salieitacia e IDEA euenta ean una etiqueta eu)ta ¡lie€,-a es distintito y original, la que la rlifereneja
e laramenfe de la opanente, Al analizar la tipografla ¡, otres elementos gráfre os, se puede observa," que esrÉrs

aspec'fos confieren a la etiqtrcta una identidad tinica (,,,)" :==--=

Qne, entre otros argumentos, se agravta el a¡relante S,A. y maniflesta: "(,,,)e.onstituyen

rntrcstra dc,l poco ¡»ntiutdo análisis del qrrc tirc ohlüo t'sta oposj¡'ión pues la Inferio.f-pp tt
varios ñecños, eomo que las marcas enti'entatlas son tnixtas, componiendosa',din§as dé p

ta Gcncial Interina
Gener:1 dt !ioPildad lndulrrirl



trIHECi€IÓN NACIgNAt OE

tw .\, G()tttERN() orr I PARAGUÁI
U PARAGUAY I nrruÁlW "\" PROPIEDAI)

\§d INTELEcTUAI
PAHA6UAY

Resorucién*.O] 3 0
poR LA euAL sE coNFIRMA LA RESoLUctó¡¡ N' 390 DE FEcHA 28 DE ABzuL DE 2025 DtcrADA poR LA
pReeeIéN DE ASUNToS MARcARIoS LmGIoSos, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'e IDEA Y ETIQUETA',, CLASE 09, EXPEDIENTE N' 31828/2024 A NOMBRE DE FLABIB

MOHAIvIAD HltAZl,

integrantes, de los euales el primero es direetantente evocativo y el segundo es práctieamente idéntieo,
además del heehs de que ambes operan en ana ntisma elase, una de las e'1ases por las cuales nti mandante
es notoriamente reeanoeida ,,,/,,, Es más, el riesgo de eonñtnrlibiltdad sc verá notsriamente aereeenfado

desde el plano coneeptual, debida a que las palabras ubieadas camosegundoelemento en /as marcesen
pLtgrla, es decir, IDEAS (de la meree registrada ¡xtr ili ntandante,) e IDEA (de la nlarea solieitada), haeen

refereneia a un ntismo eoncepto, difereneiándase ssles en euanto al número (siendo el primero en pluraly
el segundo en singular), En euento al primc'r elemento de la merea perlida, la letre "e", Ltbicade

solitariamente, al no ir aeompañada de oto voeablo o signo, ran solo de un segundo elemento, el eual es

praetieamentc identieo al segundo elements de la marea de nti mandante, y al reproducir la primera letra

de la palabra "?LARO", el público inevitablentente pensará que la "C" corresponde a la palabra "CLARO"

,,,/,,, no exrsfe en la elase 9, elase de las marcas enfi'entadas, otra marea, aparte de las mareas L'LARO +

IDEAS Y ETIQAETA y CLARO IDEAS Y EflQAETA, gue esfé tbrmada por dos elementos integrantes, de /os

e'uales el primero se iniete eon la leta "e" y el segundo sc,a e/ vaeablo "lDEA" (o su plural) .,,/.., ambas

etiquetas ostentan los eolores roja y lilanco, utiliza¡tdo prácticanente la misma tipografla, por lo gue /a.s

sufiles dit'ereneias gue ex/sfen no son capaces nt sutic'ientes eesme¡ para desviar la atención del
eo nsumi rlor(,,, )' : " = -=

Que, la parte solieitante en su e ontestaerón e{e agravios expresar "(,,,)la parte reeurrente nta¡titiesta su

d¡se rtnfor¡nided eon la Resoluc'ién reeafda L'n atftos al menuonar L'n su dscvrrer c¡rc el a-quo hac'e retbrene ia

a la disparided de clenentas que eonfttrman las nrurcas en litigirt, Al respecto la advcrsa haee una
expasieión csÉ'uefe de argumenfos gue eareeen de totalsrlstcnru luridte'a ya que sc limita a ilanseribir lo
resuelto en la instaneia inferior sin dar apinién alguna que ¡tuerla servir de sr¡sfento para rebatirla ,../...

eofujados los detas en la tabla de eonte'ntdos eon le* de la base de datas de la Dinapi, la Señora Dire,ctora

podrá veritiear que exlsren varios registos quc r'rrexlsfen pae:Íñeamenfe drrn q¿leposecr? easi Ias nll.smas

sinilitudes ean le bese de aposieion, par lo tatrto, ele'viene pror'edenfe la csneesión ele diehas rnar€as como
€orreetame¡fc se ha daefut cn kts eásos exp¿resfos, cotl1o ha eonsiderado el Q"quo y eomo deberá
eanfinnerse en le la prcsente tnstencta ,,,/,,, En eanc'lustón, st la marea opotte'nte c'er¿.x/sfe can atras fanfás
que púseen la misma poreión, na velnos por Qué t1o poLlrfa coexisír' también ean la marea de mi
ruprese n tada (,,,)' -= == ="

Que, eorresponde a esta Direeeión resolver sobre la proeedene ia o no del reeurso interpuesto, y la
e:onsceuente eoexisteneia o no de las rnarcas C IDEA Y ETIQUETA lsolicitada en elase 09) y la marca
etARO IDEA§ Y EAQUETA (registrada en la e lase 0e), :-"""""

Que, al inieiar el análisis de las denominaeriorres tielre tenerse presente que el mismo sea realizado
desde une visión de e onjunto, e orl1o cs rcgla gene ral en el deree ho mare ario, sin artificiales
destnenrbrae iones y e uyo ob¡etivo es advertir si la pereepcitin de una de las marcas puede ser asoeiada eon
la otra, De esta ttlanerar eomesponde a esta instancia adrninistrativa «leterrninar si las rnareas en euestión
pueden o no ser eonfundidas cn el mereerlo, tras un análisis desde la éptiea de los eventuales
eonsurnidores, -.-.--.===

Que, en ese orden tle ideas, eurresponde a Efsta instaneia administrati
posibilidarl de contusión entre le solicitutl ele regrstro tft'la rrrarea'e DEAY
la nrare a (,poRente "etARO IDEAS Y ETIQUETA", ct)rt reg,istru t¡n la clase 09,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N' 390 DE FEEHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGI§TRo
DE LA MARCA',e IDBA y ETIQUETA',, CLASE 09, EXPEDIENTE N" 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB
MOHAMAD HIJAZI,

e IDEAY ETIQUETA (mare a solieritada)

etARO IDEA§ Y ETIQUETA (rnarea nponente)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente qtte la comparación visual de las

marcas denonrinativas tenga en cuenta el númerr¡ de palabras, la see ueneia de letras y la estructura general

de los signos, En ese sentido, en cuantei a la ¿..str¿¡cfiua y' longitrtd de las denominacinne,s, la marca

solicitada "C IDEA" está comptresta p«rr una letra aislada y un vocablo, En contraste, la marea o¡:oneRte

'CLARO IDEA§' presenta una estructura eonformada por dos vocablos, restrltanelo en uRa longitrrd visual

mayor. Aunque ambos signos sean similares en el voeablo final IDEA / IDEAS,la longitud y la divisién de las

palatrras son factores qrre afectan la pex:epción visual, Al respecto, la impresién de conjunto es la que detre

prevalecer y no los elementos por separadr¡, la letra aislada "C" al inicio de la marea solieitada otorga una

estruetura diferente y un diseño general que hacen que la impresién visual cJe ambos signos sea diferente,==

Que, aheindands en el eotejo de las denominaeioRes, y a fin de realizar el análisis fonátieo debe

tenerse en cuenta el núrmero y la seeuencia de sus sflabas, asf eomn su r:rdeR, ritmo y aeentuaeión, ta
marca sc¡lie itada uC IDEA", eomo se ha meneionado, está e ompLresta por una letra aislada y un voeablo corto
de tres sflakras, las Direetriees para el Examen de Mareas en el Paraguay establecen que las letras sueltas

dentrcl eJe una marea se leen como sus respectivos neimbres, Por lo tanto, el consumidor prontrneiará la

marea solicitada €omo 'CE- I - DE - A", ariadiendo un sonido inicial que rompe e ualquier paralelismo eon la

marca oponente 'CLARO IDEAS", Por su parte, la nrarea oponente posee dos vocablos que en total

contatrilizan e ine o sílabas y que el e onsumidor proRllRciará: "CtA. RO .l . DE . A§', :=====

tas Direetrices para el Examen de Marcas en el Paragtray, aprobadas por Resolueién N'25912A25,

señalan: "(...)Los eonsumidores conceden menos itnportancia a la parte final de los signos denominativos,
Las coincirleneias que se produzcan respecto de la parte final de los signr:s causan una similitud visual
menor que los ele¡nentcts que aparecen al c¡tmienza. Del mismo modo, las silabas o fonemas eoineidentes a

similares ubieados al eamienza de los srgnos comparados sue/en pesar más al apreeiar su similitud
fo néti ca(... )'t - - - - - - - - - -

Que, adicionalrnente, [a marea solicitada euenta eon uRa etiqueta difereneiadora que eontiene un
reetangulo de eolor rojo eon la denominaeién sc¡licrtada con una tipograffa imprenta en eolor blanco, la

letra C difiere en el diseño tipográfier: respecto al voeablo IDEA, la cttal en conjunto deia utra

eliferente, aportanelo este elenlento cierta distintivrrJarl a la marca en comparaeién.a lá etrgget
o¡'tonf'ntc, ('ottt(l rle ¡tttt'rlr'a¡lrt"ciltr en e'l stgttit'¡,1¡' 1'¡¡lt'irll --------:-----,"==:="'"

' Direcqión Naeionelde Pro¡rieriad Intelectual, Dlrectrires para el etattren de Marr.as en r.l PalagLray (202§)

l'rrtp§://rvww.dlnapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices
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PoR tA euAt sE coNFIRMA LA REsoLUcréru N' 3e0 DE FEcHA 28 DE ABRIL DE 2oz5 DtcrADA poR tá
DIREEEIÓN DE A§UNTOS MARCARIoS LMGIoSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA 'e IDEA Y ETIQUETA',, CLASE 0e, EXPEDIENTE N. 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB
MOHAMAD HuAZl.

rnarea solicitada

Que, al realizar el eotejo eonec'ptual de las derronrinacrones, sr bien ambas marcas irrcorporan a sus
respeetivas elenorninaeiones la palabra "IDEA* "lDEAS", cuyo eoncepto es idéntieo, la evalrracién
eoneeptual exlge eonsiderar el signrficado del signo en su conlunto, La palabra "eLARO" en la maree
registrada aporta un ad¡etivo y conrepto especifico adicional (que evoca algo evidente, lunrinoso ei

tfan§parente), coneepto que no está presente en la letra "("' utilrzada en la Rlafca solicitada, Por tanto, la
itnpresión eoneeptualglobal de las ma¡'cas enfrentadas diflere,

eabe rneneionar que el elementt) "IDEA" dehe ser seipesado en el conte,xto de la elase 09 del
nornenclador, Es asf que eonf'orme urla btisquerla realizada en la base ele datos del sistema inft¡rmático de la
lnstitttción, tarnbién se veritlean los siguientes reBrsftos t,n la elase 09 con el elernento *IDEA'/ "lDEAS":
IDEAS APPS, Regtstro Ns, 4é82ó2; IDEAS KIDS, Re¡4rstt¡ Nr.¡, 458803iABOUT IT DIGITAL IDEAS, Registro No.
5'93713; PIUB ¡QUE BUENA lDEAl, Registro No, 599062; extremo qur, derntrestra le eoexisteneia pae ffiea en la
clarse 09 de rnareas eon el vocablo "IDEAS" / "IDEA" a nr¡rnhre rle diversos titulares,

Que, al realizar el eote¡u de las eot¡erturas dc las rnurces analizadas en el easo de aute¡s, vL,rnos que la

eobertura prretendida por la presente solicitud tle rergistro de la marea "CIDEAYETIQUETA" es:"Tetdos lcts

productos" de la elase 09, Mlentras qtte la marea o¡rurrente "CLARO IDEAS Y ERQUETA' posce el registr.o
de su tnarca c'n la e laser 09 para los produetos es¡rc,clti«rs: "Hardware, decoditlcadores y sottware, es dccir,
reeeptores de auelio y video y los transmisores y los ¡rugrunras irrf'ormátic:os de software que pernriten la

reeepeién, desearga, reproduecién, vrsualizaeién, y el alquiler de programación de audio y video a través
del user de eonexiones a internet a equipos inf'orrrráticos y el reeeptor y el transmisor aparatos que se
eonectun a un te,levisor o monltor" , :.="-".-

Que, esta Direeeión eonsidera oportuno traer a eolacién los argunrentos doetrinariss del ProF, Dr,
Anrirés Sánehez Herrero, quien en su librs "eontusii'»r de Mareas" explica respeeto a las mareas complejas
euaRto sigue: "El mero heeho de utilizar el wtiert signo que cofitpone L)na marc,a, pare atilizerlo en eonjunto
ean atro§ elementos, kln offa maree, no neeesariatne¡tti, impliea que Esa.§ maft,as sean eontltndibl¿,s,q En el

¡lresente ea§o, vernos quc el hecho de cumpartir uná parte rlel signu, no es elements sufieiente para
inelinar la balanza a favor del rechazs, nrás aún terrrendo en euenta los demás elenrentss analizados en
eonjunto en la presente resolueión, ===..=..=...

trlnEe€tóN NAct§r{Ar gE
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pr'oteeeión de las rriarces se extienrle al cun¡rrnto del signo distintivs y no a

merea oponente

Clary-
ideas

La

torrados
IDEAS Y ]

sus
de foruna aislada. Por ello eabe afrrrnar que la protr,eción otorgada , h@*t
E'IIQUETA" se extiende al eonjunto delsigno usf presentudo, y no te,.qOrpiffi

Sonchez llerrc,ro, Andrés, "eotúitsitin de,Mut'tas" Editonal l,a Luy. Asrurcrirn, Zol3,

st

Inte¡ina

C ¡dea
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elementos tomados de fonna separada, razón por la r:ual esta dependeneia administrativa eonsirlera que
tales elementr:s pueden formar parte de otra marcla 'aúrn en [a misma clase= toda vez que la marca ¡'xrsterior
posea elementeis que la dit:c.rencien de la marca anterir¡r,

Por tanto, elaclei que la cr¡incidenc:ia reeae rinieamente en la segunda palabra y que elprimerférnrrner
introeluce diferencias visuales, fonéticas y eoneeptuales rontundentes, el consumidor pertinente no
incurrirá en riesgr: de eonfirsión ni asunrirá c¡re ambas marcas tienen un origen empresarial comf¡R, por lo
que resulta ¡llenamente viahle una eveRtual coexistencia ¡racÍfica entre las mareas 'e IDEA Y ETIQUETA'
en la e lase 09 y la rnarca oponente 'CIARO IDEAS Y ETIQUETA'eon registro en la elase 09,

Que, en base a las eernsideraciones eie ht cho y r'le derer:ho expuestas, esta Direce ión arriba a la
eonclttsión rle que las mareas en pugna prlrlrárr coexistir paeffieamente, ¡ro¡ tanto, eorresponrle r:onfirmar
I a Reseilueión reeurrida

DrnEceróN NActoNAL p§
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POR TANTO,

LA DIREETORAGENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAT

RESUELVE

CONFIRMAR la Resofureién Nu 390 ele feeha 28 de abril de 2025 elietada por la
Direeeién de Asuntos Marcarios Litigiosos,

ORDBNAR la prosecución de lers trámites de la sr¡licitud de registro de la marca "e
IDEA Y ETIQUETA', clese 09, Expediente No 3l82ElZ0Z4, solieitada a nomtrre de

Habib Mohamad Hiiazi.

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 23I3DE FECHA 2I DE AGO§TO DE 2025, DICTADA POR LA
pmrccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE REcrsrRo DE LA MARcA'FIFINE y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDTENTE No 3266u2O24, A NOMBRE DE SHENZHEN XUNWEUIA
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., UID.

Asuneién, 2g lt|lAY 2026

\4STO: el reeurso de apelaeión interpuesto por el representante convencional de la fir'ma

SHENZHEN XUi.IWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT eO., LTD,, en contra de la Resslución Nu 231? de

fecha 2l de agosto de 2025, dictada por la Direeeión de Marc'as, y;--==.==--"-'

RE S U LTA:

Que, en fecha l9 de septiembre de 2025 se presenta el representante conveneional de §HENZHEN

XUNWEIJLA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.., e interprone Recurso de Apelaeién en eontra de la

Resolue ión Ne 2313 de fecha 2l de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en feeha 25 de septiernbre de 2025 fue dictada

apelación interpuesto
la providetneia que concedié el reeurso de

Qrre, en fecha 2l de octrrbre rle 2025, el reprresentante convencional de SHENZHEN XUNIWEUIA

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO,, LTD.., expresé agravios, Esta Direccirln tiene por presentada la

expresirSn de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 cle octubre de 2025,

CONSIDERANDO:

Qne, la meneionada Resolueión eonsidera que: '(,,) Que la solieitud ha sido sometida a examen de

fondo,deeonformidadeanlaLeyl2g4/g?.CoNSIDERANDO:Quelasolicitudderegistrodelamarca
fitine he sido presentada para amparar las servicios de la clase 31, Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la eitada marea, se ha eonsFIFlNEdo la existencia en dicha clase de la marca: Expecliente
Denaminación Clase Registro Titular 2022-22042tq 2A22-2204260 FIFINE FIFINE 9 35 557476 557477 EMAP
S.A. IPYJ EMAP S.A. [PY] Comentario: Que las denominaeiones son idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coex¡'steneia paeffiea, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre
los consumidores, por lo que de conformidad aJ artieulo óe de Ja Ley 1294/98 de Marcas, na ha lugar a lo
solicitado (...)" ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai '(,..) El registro N' 557,476 de la
marca "FIFINE" en la clase 9: y el registro N' 557.477 de la ntarca'FIFINE" en la clase 35 han sido transferidos
a mi manclante, siendo ac'tualmente el titular de la misma, SHENZHEN XANWEIIA TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO,, LTD. El pedido de anotacián de transfereneia está siendo solieitado paralelamente,
por lo que, en conseeuencia, ahora exlsle una identidad de iltular tanto para las registros N' 557,476 y
557,477 de "FIFINE" eomo para la solicitud N'32661/24 de "filine y etiqueta", clase 35, Aeompaña capia de la
escdtura públiea de la cesión de mareas. Por lo tanto, ya no exisfe impedimento para coneeder el registro
de la presente soliciturl(,.,)" -=====-"

Que, eorresponde a esta Direecién resolver sobre la procedeneia o no del reeurso

interprresto

Que, tal eomo señala el apelante eR su eserito de expresión de agravios, tanto la marca base de

rechazo "FIFINE" registrada en la clase 09 (registro No, 557476) y "FIFINE" registrada en la elase ?5 (registro

orREccróN NAcToNAL oñ

PROPIE,DAI)
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No. 557477), cl)mo la marca solicitada 'FIFINE YETIQUETA" para la tntstna.cláseNo. 557477), cl)mo la marca solicitada 'FIFINE YETIQUETA" para la rnisrna.cláse l5;perte
titular SHENZHEN XUNWEIJTA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LfD.. Ot¡,¡¡t¡¡o,§tr
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Resorucién*'$J 5 1
poR r-A, euAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N' ISu3DEFEcHA 2r DE Acosro DE 2025, DIcTADA poR LA
ptncectót{ DE ¡\4ARcAs, EN Et EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE t-A }vfARcA'FIFINE y
EI'IQUETA", CLASE ?5, EXPEDIENTE N' 3266112024, A NOMBRE DE SHENZHEN XUI¡WEUIA
TECHNOTOGY DEVELOPMENT CO., UTD.

copia de las sslicitudes de transferencia presentadas, las que a la feeha ya fueron asentadas. Este hecho,
puede ser eorroborado igualrnente eh el sistema informático de 1a lnstitución, dsnde eonsta que las mareas

antceedentes 'F1FIN6" regisffadas baja el Np 557416 y$57477, et'ectivamente ya st' eneuentran a nombre de
"SHENZHEN XANWEUIA TECHNOLO{;Y DEVELOPMENT CO, LTD,", extremo que invalida la eausal de

reehazo eenside¡ada por el A-quo en la resolue ión apelada,---"-'-"."="-

Que, en base a las eonsideraciones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con earacterísticas
propias, y en vista a que no se ineurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demás

eoneordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, e orresponde revocar la resolucién reeurrida

Art.1s

Art,2c

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolueión N' 2313 de fecha 2l de agosto de 2025 dictada por la

Direceién de Mareas.

ORDENAR la proseeueién de trámites de la solicitud de registro de la marca "FIFINE
Y ETIQUETA', clase 35, Expediente N' 3266U2024, sslieitada a nombre de

SHENZHEN XUNTWEUTA TECHNoLOGY

Art,3s NOTTFIQUESE, -=-==-------==-=-- =="-===,

r Ccn¡t¡l dc

Nacional dt

¡d Indultrial

Intelettual
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Resorucién-.O] 3 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 207ó DE FECHA 3l DE 

'UUO 

DE 2025 DICTADA pOR tA
DIRECCIÓN DE I\4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE TiECISTNO DE LA MARCA'FIRE
BIáI{KET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 4765412024, SOLICTTADA pOR FABIO WASSERMAN, -

Asuneión,29[tr|AY 
1016

MSTOI el reeurso de apelación interpuesto por el representante esnvencional de Fablo
Wasserman en eontra de la Resolueión N" 207ó de fecha 31 de julio de 2025, dietada por la Direeeión de
Marces, yi "---"""--"--

RESULTAI

Que, en feeha 08 de agosto de 2025 se presentaelrepresentantecsnvencionalde FabloWaEEerman,
e interpone Reeurso de Apelaeién en contra de la Resolueién Nu 2076 de fecha 3l de ¡ulio de 2025 dietada
por la Dirección de Marcas,

Que, en feeha 2l de agosto de 2025 fue dictada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha 12 de septiembre de 2025 el representante eonveneionaldeFabioWaEEermanexpresó
agravios, Esta Dirección General tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver
en feeha 16 de septiembre de 2025, *-"--

CONSIDERANDOI

Que, la Resolueión recurrida considera: "(,,,) Que la solieitud de registro de la marea frre blanket ha
sido presenteda pera amperar los servieios de la elase 35. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la eitada merca, ésta Direeeión eonsidera que la misma ineurce en las praltibieianes de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marea se eneuentt'a ineursa en la
siguiente prahibicién: Art, 2 Inc. e) ... los que cansistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérieo o designación del produeto ct seruieia de que se fiafe a que pueda servir en el eomereio para
ealificar o deseribir alguna caracterfstiea del produeto o sen ieio,, La denominaeión en su tradueeión al
español se considera descriptiva y sin distintividael alguna eon relaeión a las servieios que desea proteger,,
En conseeuencia no ha lugar a lo solieitadcs" ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y maniliestai "(,,,) Enfaque en el Servie,io: La

marca no se está solieitando para el producta en sf, sino para una tienda comercial, Esto manifiesta que e,l

nombre tiene un uso eomercial amplia y no es meramente deseriptiva, Llamar a una tienda Fire Blanket no
haee que se esfé describienda un productrs ..,/,,, Aunque "Fire Blanket" puede ser eonsiderado deseriptivo
en un cantexto, st¡ ¿Iso en el ámbito de la administraeión eamereial y la venta de produetos puede ser
interpretado de manera difbrente ,,./,,. Se caenta igualmente eon una etiqueta distintiva y original,
difereneiado¡'a de otras y muy partieular, lo eual otorga personalidad e la marea(,,,)' :======

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada ssbre la materia que nos eoRvoea, aflrman gue una
denominaeién posee el caráeter de genérica, respeeto de un produeto o seryicio, cuando la misma
constituye la densminación eon la que neeesaria y eorrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio perteneee, Dicho carácter delre desprenderse del significarlo que p
consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentielr¡, a fs,0l de autss"se,apreeia que

'Abg.

lieitud de

DI?ectora Genetal I nt\ina
Ditccción Gcneral dc Propicdad Iri$usrrial

'Direcció¡ Nacion¡1 dt Propiedad Inttltctual

registro de la marca 'FIRE BLAI{KET Y ETIQUETA" fue presentada para éúbrir
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Resorucién-'O] 3 2
poR LA euAt sE RE\locA LA REsoLUeróN N' 2076 DE FEcHA 3l DE ,uLIo DE 2oz5 DrcrADA poR r.l
pnpcelÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE lircnTno DE LA NIARcA ,FIRE

Bt A¡.IKET Y EflQUE"IA', CI*{SE 35, EXPEDIENTE No 4365412024, SOLICITADA POR FABIO WASSERN4AN. '

nomenelador internaeional, espeelf L'anente: "Administraeión eomereial relaeionada a ana empresa g¿¿e vende,

produe'tos quc sirven para eombatir inee¡t¡Jios; ageneias cle intportadón=exportaeiúr y eonterc'ializaeión de
produetos utilizedos eonta el incend¡a [exportaeión en el ámbito de la energfa ; exportaeión (ageneias dt,

intportaeión= =) ; publie¡dad ; marketing; truba¡os de r¡fieina y alquiler y arrendamienta de los praduetos
ntetrciunadod, " ====== =====

Que, a lss efeetss de deterrninar si la solieitud dc, registro de marea "FIRE BTANKET Y ETIQUETA'

resulta genériea para los servieios que pretende amparar, debernos preguntarnos si dieha denominaeién
eonstrtuye la designaeién usual de los servieios qr.re solieita, En esc scntrdo, tenemos que la denominación
"FIRE BTANKET Y ETIQUETA" no eonstituye el neirnbre habitual eon el quc se designa a los servicios

pedidos de la elase 35 del nomene ladsr internaeional. "--"---

Que, esta Direeeión cnticnde que la prescnte solicitud de registro represcnta una creación lingriística

distintiva, Esta singularidad emana de la articulaeión de los elementss visuales, fonéticos e ideológicos que

trase iendcn su signifie ado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ------

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

el mereads, En virtud de ello, se puede afirmar que la marea es evoeativa, ya que no satisface los requisitos
doetrinales para scr e lasifieada eolno genériea o deseriptiva."--""--""'---

Que, al rcspecto, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se reflere a la marca

evoeatrva, dieiendo: "La marea evoeativa es aquella que da al eonsumidor una idea elara sobre alguna

propiedad o earaeterfstiea delprodueto o servieio qLtc ye a distinguir, o aun de la aetividad que desarralla
su t¡tular,,,/,,, Las mareas cvoeaflr"§ ssn eansideradas por los tribunales eomo mareas débiles. El arguntento
en el qtte sc basa csta afirmaeión es qtte eualquicr petsona tiene el dereelto de evocar en sus marcas las

preryiedades o earaeterlstieas de los produetos o servicios que va a distinguir esn ellas, Esto hace que el
titular de una marea evoeativa deba aeeptar', o no pueda impedir, que otras mareas evoqacn tantbién las

m i sm a s p ropi ed ad es o ea raeterf sficas. "= " = - - " -

Que, adieionalmente, otro crtteno a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si

existe eoexisteneia previa en el nomenelador solieitado, Al respeeto, vemos que existen oEas marcas

regisüadas en elase 35 que eueRtaR también utilizan el voeablo FIRE eomo parte de su denominación. En

ese sentido, según la búsqueda realizada en eI sistema int'ormátics de la lnstitución, tamblén se eneuentran
registradas las mareas: FIRE MASTERS, Registro No. 524883; ECO FIRE PLA,CES, Registro No, 494012;

VAPOUR FIRE, Registro No, 464706; FIRE MOTOS, Registro No, 468271; extremo que denruestra la

eoexisteneia de denominaeiones sirnilares a la solie itada en autos, a nornbre de diferentes titulares y en la

mrsma clase, por ende, esta Direeeión Ro eneuentra t'undamerrtos legales que impidan que la solieitud de

registro aetual pueda prosperar en registro,

Que, la marca solicitada eueRta eon uRa etiqueta diFereneiadora quc eontiene la denominae ión

solieitaela en letras imprentas minfrseulas, FIRE en et.,lor gris y BTANKET en eolgr'.+g.jg,

una llama en reetnplazo del punto de i, la cual en eonjunto deja urra irnpresién:diférer1
nde

Ctistaldo
I I oterina
iríi,l lndu¡tti¡l

elemento eierta distintividad a la marea ------¡r'-.ei,¡u1

,opiedrd Inrelcctu'l
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Resorueión-.JL] 3 2
poR LA cuAt sE REVoeA LA RESoLUeTéN N' 2076 DE FECHA 3l DE luuo DE 2025 DICTADA poR LA
pnpccróN DE N4ARcAs, EN Et ExpEDIENTE DE soucrruD DE neetsrno DE tA MARcA'FIRE
BLANKETY ETIQUETA', CLASE 35, EXPBDIENTE N' 4365412074 SOTIEITADA POR FABIO WASSER]\á{N, =

Que, eomo se ha mencionado, la Resolución reer¡rrida se funda en lo preeeptuado en el ineiso e) de

la Ley. Al respeeto, lo que dieho inciso irnpide respeeto de las mareas, es que éstas pretendan monopol¡zar
la forma elirecta, insoslayable, de que el eomerciante o fabrieante eJebe valerse para difirndir la naturaleza
básica, o las earaeterfsticas, espeeifieaei«rnes téenieas prineipales de su servieio, obligándolo a reeurrtr e

cireunloquios para lograr aquella finalidacJ, En ese sentirlo, la solieitud de autos es uRa mare a, que no haee

refereneia a la naturaleza básica o especifieaeiones téenieas principales de su servieio, nos eneontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de stras e identifiear un servieio, llnea de

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

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

examen de registrabilidad cle la solieitud de registro; ésta Direccién eonsidera que es un signo que posee

las earacterfsticas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no eneontrarse inserta dentro de las

prohibiciones de la tey N' 1294198 de Mare as, e orresponde revocar la Resolueién recurrida

Art.lc

PORTANTO,
Iá DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REX/OCAR la Resolucién N' 2076 de fecha 3l de julio de 2025 dietada por la Direeeión de

Marcas,

DIREccIÓN NAcIoiIAL oE

,rÉ^\ pnclPIFrDAn
Wd tNtuLECÍuAt

{tr*\ GORIERN0 o¡,¡ PARAGVAI
VI PARAGUAY RE,KUAI

marca solicitada

f ¡reb
blahket

tut.2s ORDENAR la prosecuciirn
BLA}IKET Y ETIQUETA',

de los trámites de la solicitud cJe registro de la marea "FIRE

elase 35, Aeta N' 43654l.Wkitada a nombre de Fabio

Art.3e

Wasserman
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Resorueión*.1)J 5 5
poR LA cuAL sE coNFIRMAN t AS nrsouuctéN N" 2419 ne pEcH¡ 2T DE Acosro DE zozry rz4gDEzT
DE ocruBRE DE 2025, DIcTADAS poR LA DIREceróN pE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLICITUD
DE REGI§TRO DE Iá MARCA 'SHOP STORE§ IMPORTADOS y ETIQUETA", CLA§E 35, EXPEDIENTE N"
5748112A24, §OLICITADA POR RATAN NABIH ZEIN. -".."

Astrnr:ión, 2g tllAY 2020

VISTO: El recurso cle a¡relación rntcrpur.sto ¡ror PATAN NABIH ZEIN bajo patroonio de Agente dc
Propierelad Ineltrstria[, Ahg, Marra Adelattla Ovr-.¡ero, contra la Rnsr¡lrrr:ión No 2419 de fecha 27 de agosto do
2025, dictada por la Direecién de Marcas, y:--="--= "==-

RE S U LTA:

Que, en feclra 12 de septiembrre de 2025 se ¡rresenta RAIAN NABIH ZEIN bajo patroeirrio de Agente de
Propiedacl lnrJustrial, Ahg, Maria Adelaida Ovc.jero e interpone recurso de apelaeién eontra la llesr¡lrrcién
N'2419 de fecha 27 de agost«l ele 2025, dictada por la Direqcién de Mareas,

Qrre, ¡ror provefelo de fecha 28 de octuhre dct 2025 se conce.de el recrrrso de apelación Ínterprresto, :

Que, en fecha 3l de nctubre de 2025, MIAN NABIH ZEIN hrajo patrocinio de Agente de Pl'opiedad
Ine'ltrstrial expresé agravios, en consecuencia, por providencia rJe feeha 05 de noviembre de 2()25 esta
Direeeión dietó la providencia de Autos para Resolverr, -".=..-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resoh¡ción reeurrida eonsidera "(.,,) Qrtt, la solicitud de registro de la marea SH)P §IORE§
IMPORTADOS ha sido presentada para atnparar los st'rvic'ios dt, la elase 35, Que habiénclose real¡zaclo el
examen de registrabiliriad de la citacia marca, ésla Diretcién t't nsidera qtrc la misma ineurre en las
prohibic'iones de la Ley 1294/95 de Max'as, que dispor-te qLte no pueden constituir marca§: La ntarca se
enr"'t¡entra lnc¡lrsa en la sigilente ¡trohibició¡t: ,4rt. 2 lnc', e),., los qrrc cor¡sistan enterantente en ttn signrt
gue sea el nombre genérico o designacian tlel proclucta o servicio de que se rrute, o que puecla servir en el
c'ctmc:rcio para califiear o describir alguna carac'terÍstica de,l ¡trochtc:to t: servicio,, La denominac:ión sc:

cansidera deseriptiva y sin rlistintividad alguna con relación a los servicias que desea proteger,, En
cy)/r,s'ee¿re/r('ia no ha hryar a lo solicitarlo"-"-'-"""-

Que, rnanifiesta el apelante en su escrito de r.xprcsión de agravios, entre otrcls argumentos: "(,,,) la
Resoluc'ión reeaida en autos no se ajusta a deree'ho pue,s atribr4'e azarosamente a la frase pretendida un
c'aráeter rlescriptiva del qrrc eare(:e ya Lfrc la misma nt¡ reúne los reqrilsitas dactrinarios para subsumrse
en el ineiso e) del Art. 2 de la Le';, Nra, 1294/l?Q8 dp Marcas, c'ontbrme a los fundamentos que pasaré a

expener a eontinuación, En Primer lugar, no es rÍerto qtrc la denoninae'ión "SHOP §fOBf§ MPARTADOS
Y ET|QaETA" es ¿rn nontbre irregistrable para ltts prodrx'tos compvEn¡l¡das en la e'lase 95, puesto que la
misma cpllslsfe en un c'onjunttt denctminativLt nttvedoso comptrcsto , r¡ue debe ser analizarla en conitu¡te
pues el des¡nemhramiento de: las marcas para su análisis es contrario a lo recontendado por la doürina y la
juris¡trudette ia para el análisis de viabilidarl, asf las ('osás, de ningtna manera puede considerarse que los
voc'ablos que cctnforntan la ti'ase pretendida de manera alguna aluden, designan o describen k¡s
.servielos(.,, ) ." - - - - - - - - - - "

(f tre, corres¡rrlnrle a esta dependencia arlrninistl'ativa resolver sotlre la I l's;( )

i,á0,
| :¡zfina

Eilrll'L i¡.usrriri

i¡¡lr'¡ ¡rt tcrln.
Cta

ional dte ProPitdtd lnrtutlal
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Resorución*.flJ 5 5
poR t-A euAL sE CoNFIRMAN L¿,s REsoLUctóN r.l" 2419 DE FEcHA 27 DgAcosro DE 2025 y3z49DEz7
DE ocruBRE DE 2025, DIqIADAS poR LA onrcctóH DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD
DE REGTSTRO DE tá, MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA',, CTASE 35, EXPEDIENTE N'
53481 I 2024, SOTICITADA POR RATAN NABIH ZEIN. -....

Que, en uso de las atribuciotles oturga«las por [a lcy a esta clcpendencia aelmi¡ristrativa, al r¡rontc.nts

de analizur la viabilidad para la cores¡roneliente concesión del registro de una solicitud de marea, no sélo

debe considerar la ausencia de oposiciclnr.s r¡ anterrctlentes, sino clue el signo no sr1 eneuentre intnerso

dentro de las prohibie iones qLle establt,ce la ley regulatoria, vs.lando sienrpre por el interés gc,neral.

Que, tal eomo lo expresa el Art, I de la Ley N" l'¿94198,las nrarcas son signos que sirven para distinguir
pruelucteis s servieios, Sin embargo, se encuentrarr ¡'r,gulaelas en la propra legislaciórr marearia, eiertas

restricciones pera el registro de una marca; es dee'ir', rlir'tras linritaciones a la hora de consirierar la viabilidad
del rc,gistt'«l mercurir¡ se encuerrtran para ¡lrecurttelar' otros detechos o intereses, tan válieltls eomo el

deree hu a constrtuir uRa marca,

Que, a los efeetos de determinar si la solicitrrcl cle registro de marca 'SHOP STORES IMPORTADOS"

resrrlta gené'rica o descriptiva para r.l servrcio r¡uc ¡rrcterrtle anrparar, debenros ¡rre¡¡untarnos si dicha
denorrinacién constituye la designacrón usual del servicio que solicita o describe el servicio
proporciorranelo infbrmacién, en ¡rattictrlar, sobrc lu carrtidad, calidad, caraeterfsticas, ñnalidad, especie o

tarnaño de los servicios. En ese eirden de ideas, eorrt,s¡ronde analiear la cobertura de servie ios solicitada

tlentro del numenclador es ul1 factur clave al nrorrrr.rrtu de determinar la genericidatl cle la solicitucl de

autos, En ese sentido, la solicitud de registro e1e nrarclr 'SHOP STORES IMPORTADOS" pretende obtener
coberture pare servie ios de la clese 35, que tcxtualnrentc describe: "lm¡tortación, ex¡tortación,
e'otnercializaeión y venta de artÍe'ttlos cltctt'r'tnicos c'(,/¡ir) scr, c'e/¿llares, cttttt¡tutadoras, notebooks, tablefs y
sus áeeesofias, mousa ntouse pad, cargadol?s, carcásas, protectrtres de pantalla, altavoces, aurieulares,
Votttas en linea y su ¡tublicidarl por fttdos los mt'dir.* dt, dihsiritt masive"

Que, la sirnple eomfiinación de pulabras elontle cutla una de ellas es descriptiva o genériea -sin añadir
nirrgún r.,Ienre,nfo de fantasÍa o irlt.rsual- da crl¡rrrr rcrsttltadr, ttrr signo en su conjrtnto deseri¡ltivo. l,a
denr¡minacién solicitada c,n autos tratrsrnite al corrsunrtrlt¡r trn mensaje directo e inttlnnativ

Que, c,l signo está eompuesto por dos palabras on rrrglús "SHOP' y "STORES"; y una en español

'IMPOÍI1'ADO§", tas Drrecffices para el Exatnen tle Marcas en Paraguay, estableeen que los términos en

irll()mes exüanje.ros (eorno el rn¡¡lé's) están srt¡etos e los rnrsrrros lnotivos de denegacrr'rn si srr signif)caclo es

fáeilmente cornprensible por el ptrhlir'o pertinente. En ese sentido, los vocablos "SHOP" y "STORES" son

palabras básieas, genéricas y de usu sunlanrerlte extenrlirlo, t¡rte el consumidor tradtrce inrnecliatamente

como "eomprar/tienda" y "tieRdas", Por su parte, 'lMPoR'fADoS" es urr adjc,tivo dc,scriptivo y necesario en

el rutrro,

En ese sentirlo, "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA' resulta genériea y nefamente
descriptiva, por tanto, se encuentra incursa en lo tlispuesto en el ArtÍculo 2, inciso e) de la Ley N,' 1294198

rle Mat'r'.rs,

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que rlebe servir ¡rara identilicar a un producto o

servieio, nos preguntamos: ,;cuál sería la capacrdacl drstintiva rle la solieitud de rc.gistro?

Que, e rtnviene ffaer a colaciórl lr; serialado r'n el Material: "Drrue'Í'r('es pár.r el Exanten de Marr'as en

ParagLlay" aprobado por Resolur:rón DINAPI N" 259/202\: "(,,,)Dada su naturalez¿r dc'scr'/pti

!i()t) ('Al,aL'(s de' elistinguir los prodttdtos u.t's,¡1 11'/os /1'y,c,('l,r'us e t) L-l nttrcado 1', ¡sr-tr lo ta
tiutciútt esenúal tle ttna marca, La razón <le p,tlt'lit';t ltllie'a que'stil)vaL'e ¿l e.rte ntt)tit't)

n()
l¡1'-
t, ng L:Lll

,!etry$4
/eso{trc¡0regstro eo que no deben pennitirst tlc'rec'ht¡s e,xe'/us,r,os,'espec'tr) de ténnituss puram



0rn¡cqÓN NAooNAL oE

q# I§SJI[8tüo, q#$lfiátlt9;+ lfitfffxf'
PARAOUAY

Resorueién*' 0J 5 5
PoR LA cuAL sE coNFIRMAN LAS RESoLUcTéN N' z4l9 DE FEcHA 27 DE Acosro DE z0z5 y 7z4g DE 27
DE ocruBRE DE 2025, DICTADAS poR tA DIREccrór.¡ oe MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS y EflQUETA', CTASE 35, EXPEDTENTE N"
5148112024, SOTICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN, -....
otros €omerciantes pueclan necesitar utilizar en e/ r"rlliso de operauones ('orne,'riales para pader oporar y
eotttpetir normalmente', Para ser cc¡nsielerarle¡ "dcse:ripttvo", un stgno debe considerarse siempre, en rr:lítción
eon los produefos a servicios ltara los que se utilizara la ntarca(,,,)

Qtre, respeetei a las elesignaciones genóricas, el Dr, Otamenrii expresai "las designaciones genéricas
deÍinen no diroctamente el obieta en caus¿l, sino la ,'o¡¡,¡¡oria, la esper:ie o el génera, a los quo pertenece pse

objetet"

Qtte, tras el análisis exhattstivo rJel caso rJe arrtos, se ha determinado qr-re la designación 'SHOP
STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA" dehe ser eonsiderada como una simple combinación cle términos,
Cacla ttno dc: los vr:cablos que componen esta fiase posec rrn carácter marcadamonte dcscri¡rtivo o

genérico, sin aportar un distintivo o fhntasf a que lo haga susce¡ltitrle de excluslvidad, :=,'=.=""

En cste scntido, la utilizaciótr de talcs vocablos no pue.cle sor monopolizada por un únicr: actor en el
mereado, sino qtte rlehen permanecer de libre aeceso para todos lers eompetidores y participarrtes, Fll

prittcipio que'ríge esta matena es que los términos c¡ue descrihen directame-.nte la naturaleza, el de:stino,la
especie, la ealidacl, la eantidad o el origen de un proelucto, servicio o evento rleben ser utilizados
litrremente, a fln cler garantizar uRa saRa y leal eonc:rrrrerrr:ia, l.irnitar el uscl de estas expresiones tmplicar{a
ctlneeder una vc"ntaja inr1c'bida y restringir la capar:iclad de otros agentes económieos para c,lescrihir sus

propios servicir¡s similares en Paragrray, es rlecesario rnantener estas denominaeiones eonrunes en el
dominicl públtco, Para que todos los demás ccrmpetrdr:res dedieados a la impor"tacién y venta de. artfe uk¡s
eleetrénie os puedan utilizarlas lihremente para dese ribrir sLrs propios servicios, Por lo tanto, la designación,
al earee er de filerza distintiva infrÍnseca, dehe permanLtcLrt'accesible a todos lns qrre concurren al me're ado,
a fin de pr:cler operar y cnmpetir libremente

Que, de eonformidad a lo previarnente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud ptteda prosperar en registro, pues, corno mencionamos previamente, se halla inserta dentro rie la
prohibicién establecida en el art.2" inc. e) de la Ley N" 1294198 de Marcas.

Que, en base a las eonsideraciones de hecho y do derecho expuestas, habiéndose realizadr¡ el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, clsta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su
registrcl en esas condiciones, por tanto, correspo¡rde confirmar la Resolución recurrida, .-====".""".

Art.le

PORTANTO,
LADIRECTOM GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR las Resr:lueiones N' 2419 de fecha 27 de agosto de2025y7'249 de 27 de
octubre de 2025, dictadas por la Dir"eccrón de Marcas,

Art.2e DISPONER el archivc¡ de la solicitud de registro de la nrarca 'SHOP STORES

re de RAIAN NABIH

Cc
rd lndrltttri

Art.3e

li¡citnai dt d¡l int¡lecti:l
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Resorucién*.0334
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 279E DE FECHA iS BN STMEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OB MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISMO DE LA MARCA
"MENOCARE Y ETIQUETA", CTASE 05, EXPEDIENTE N' 6458U2024, SOUCITADA pOR PROCARE HEñ;rH
IBERIA, S.L. -------

Asuneión, 2g lüAY 2026

VISTO: El recurso de apelaeión interpuesto por el representante e onveneional rJe PROCARE HEAUH
IBERLA, S.L. contra la Resolución Nu 2798 de feeha 25 ele septiembre de 2025, dictada por la Direccién de
Mareas, y; ---------

RE S U LTA:

Que, en feeha 02 de oetuhre de 2025 se presenta el representante conveneional de PROCARE
HEAUIH IBERIA, S.L., e interpone Reeursn de Apelaeién en eontra de la Resolr¡cién N'2798 de feeha 25 de
septiembre de 2025 dietada por la Diree e ién de Mare as,

Que, en feeha 15 de octubre de 2025 fue dietada la provideneia que eoneedié elrecurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha 04 de noviembre de 2025 el representante eonveReional de PROCARE HEAUIH
IBER[4, S.L. expresé agravios, Esta Direeeién tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 07 de noviembre de 2A25, "---"--=

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueión N' 2798 de fecha 25 de septiemtrre de 2025 eonsidera que: '(.,) Que la solieitud de
registro de la marca MENOZARE ha sido presentada para amparar los produetas de la clase 5, Que
habiéndose realzado la búsqueda de antecedentes de la eitada marea, se ha constatado la existeneia en
dicha clase de la marca: Expedientc, Denc¡minación 2022-2295ó2t RENACARE Clase 5 Registro Tttular 5794t?
RENO CHILE S,A, [CL] Comentario; Que /as denominacioRe.s son easi idéntieas, muy semejantes, no poelrán
tener coexistencia pacÍfica, en una misma c'lase, sin crear riesga de eonfusi¡\n entre los consumidores,, por
lo que de confiirmidad al artÍculo 6e de la Ley 1294/98 cle Mare as, no ha lugar a lo salicitado(.,,)" ---..=--.,-"="

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante,y manifresta: "(,,,)La marea RENA?ARE e,itaela

camo antececlente ampara "Desinfee'tantes, desinfec:tantes doméstieos, desinfeetantes mult¡usr...,
desinfeetantes para piscinas, clesinfeetantes para uso doméstico, desinfeetantes para asa higiénico,
desinfectantes para uso médico, desinfbetantes para uso sanitario, geles desinfeetantes antibaeferianos a

base de alcohol para la piel", Es deeir, productos orientados al usa higiénieo y sanitaria, vineulados eon la
limpieza y desinfeceión, Por su parte la solieitud de MENOeARE ha sida limitada expresemente a los
srguientes prodttetos: "Produetos farmaeéutieos, eomplententos dietétieos y nutrieianales; eomplementos
alime¡tticios para uso médieo; eomplc:menros alimenticios minerales; preparaeiones de vitaminas y
minerales, preparaeiones y st¿stanel'as minerales para t$o médieo, preparaciones dietétieas alimentieias
para uso médico; preparaciones nutraeéuflcas para uso terapéutiea médics; suplementos y preparaeiones
dietéticas; suplementos nutricionales, suplementos alimenticios medieinales; sustaneias dietétieas para uso
médico; suplementos vitaminieos y minerales; fodos ellos destinados al tratamiento de los sintomas cle la
menopausia, con exclusión cle todo tipo cle clesinfeetantes". De ello surge elaramente que
MENOCARE tienen finalidad terapéutica ¡,nutrieictnal dirigidos a un público que b!.sc4jli
de síntomas especÍticos (menopausia), mientt'as qtrc los praducf¿s RENOCI

Lir. c\.t't I nte tina' 
,

Gencrrl dclProPicdr J I nduttnr,

n"riioorti, t'o'Pitt't tn"ttt'u't

terap éuti c o n i fa rm acéuti co (... ) "



EIHECCION NAEIONAL 9E

.$ ,áq GOBTERNO o¡,r. PARAGUÁI
W,É PARAGUAY I REKUAI

]T \PROPIEDAD
\§d INTELECTUAL

PAñA6UAY

Resorución*'l)-5 3 4
poR t-A euAL sE REvocA tt RESoLUcTóN N' 2798 DE FEcHA 2s DE SEmEMBRE DE 2025 DIcTADA PoR
LA DIREeetóN pp \4ARcAs EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE I.n tvfARcA
'MENOCARE y EnQUETA',, CLASE 05, EXPEDIENTE N' ó458I/2024, SOLICITADAPORPROCARE HEALTH
IBERLA, S.L, _......

Que, eorresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la proeedencia o no clel recurso

interprresto '--------------

Que, en prirner término, las mareas en cuestién deben ser analieadas eR su eonjunto, sin artificiales

elesmembraciones, de forma sueesiva y no sirnultánea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el

criteris que debe primar a la hora de deternrinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas, Si bien

eornpartcn elernentos cn eornún, ello no neeesariamente trae aparejado el riesgo ele eonftrsién, toda vez

que cn su eonjunto sea posible distinguirlas, En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho

mareario no protege pretijos o partfe'ulas comunes euando no censtitur*ctl por si mismcts el signo

d¡stintivo, ". ==. =o =--===-

Que, a lss efeetss de eotejar las rnareas en pugna, existen eriterios generales avalados, tanto por la

doetrlna eomo por la jurisprudenera, que perniiten sopesar las srmilitudes dentro de los campos gráfico y

fonétieo, asf eomo del aspeeto ideolégico o eonceptLral, Además en su eonjunto, deben ser tenidas en

euenta las eoberturas, Al realizar el eotelo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la

rRarca base de rechazs poseen elementos qr.re perrniten distinguirlas claramente, conforme se puede

apreeiar en la siguiente eomparaeión:

MENOCARE Y ETIQUETA

RENOCARE

(solieitada), y

(brase rle rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la eomparación visual de las

mereas densminativas tenga cn eueRta el número de palabras, la secuencia de letras y la estruetura general

de los signos, Al realizar el eotejo visual y ortográfico de las mareas velnos qr,re la merca anteeedente se

eneuentra eornpuesta por un voeablo 'RENOCARE', la marea solicitada tarnbién se eneuentra compuesta

por un vseablo -MENOCARE'. Aunque arnbos signos sean sirnilares, la impresién de conjunto es la que

detre prevaleeer y no los elen.rentos aislados.

Que, es importante meneionar que el elemento'CAIE,, es sumarnente utilizado en denominaciones
rnarearias registradas en la elase 5 y debe ser sopesatlo en referencia teniendo en cuenta la coexistencia

existente en el nomenelador solieitads, Además, el vocablo irrglés 'CARE' es un término en inglés (que

signifiea "euidado"), euanelo los signos eomparten un elemento con distintividad débil, la evaluación del

riesgo de eonfusión debe eentrarse en el impaeto de los demás componentes. --------

Al realizar el análisis coneeptual de las denominaciones enfrentaclas tenemos que la rnarea solieitada

MENOCARE utiliza el elemento "MENO" en la primera parte de su denonrinación, el cual evoca

direetamente el esneepto de "menopausia", alineado a los produetos que protege; la marca antecedente
utiliza el prefijo URENO'que no comparte este conce¡rtr¡. --------

Que, ahondando en el cotejo de las denominaeioRes, y a tin cle realizar el análisis fonético debe

teRerse en eueRta el número y la seeueneia de sus sflabas, asi eomo su orden, ritmo y acentuaeión. La

marea solieitaela 'MENOCARE Y ETIQUETA", conro se ha meneionado, se halla blomarea solleltaela "MENOCARE Y ETIQUETA", conro se ha meneronado, se hirlla --e.er4¡¡uesta ¡ror
eoR trcs sflabas, Por su parte, la marea anteeerlente "RENOeARE" ¡rrrs.,*r{díocablü). tley
dif'ereneias ortográfieas en la prirnera sflaba .ME - RE" generan una mar(áda di§tingién.fi
inieial de la solieitud y la "R'inieial del anteeeelente geReran urla pr,rrlunciaetértÍfi:,&i

s
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Resorución*.OJ 3 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2798 DE FECHA 25 DE SEMEMBRE DE 2025 DIETADA POR
LA DIRECCIÓN DE I\,IARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA
"MENOCARE Y ETIQUETA',, CLASE 05, EXPEDIENTE N' 6458U2024, SOLICITADA pOR PROCARE HEAUIT{
IBER[4, S,L. -------
fonemas ubieados al comienzo de los signos eomparados suelen pesar mueho más al apreeiar la similitud
fonética, ya que los consumidores prestan mayor atene ión y pere iben con más elarielad el sonido inicial, _--

Qr.re, al respecto, las '?/REC'TRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGU,áY"señalan euanto
sigue: "(..,) La comparaeión visual de las marcas denominativas "§e basa en un análisis del ntJmero y la
seeuencia de las letras o caraeteres, la pasición de las palabras o de los caracteres eaineidenfes, e/ n(tmera
de' palabras y la estntetura de los signos (por ejempk¡, l<¡s elementos dene¡minativos separados o unidos
mecliante guiones) [,,.J Se entenderá gue exisfe similifld tbnética si el sonir]o de la pronuneiaeión de las
elementos verbales de los signos eomparadas lfuese el misma, o lo sufieientemente cereano para que no se
puedan distinguir auditivamente, Lns elementos elatue para determinar la impresión fanétiea general de un
signo denaminativo son sus letras y sílabas y su arden y acentuación partieulares, El examen de las sflabas
cotnunes revlste wta espeeial importancia al eomparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fbnétiea
estará determinacla por las sflabas e omunes y su eombinaeión idéntiea a similar, Par ejemplo, los siguientes
signos denominativos c¡tntienen algunas sflabas iguales pero otras diferentes o eon un ritntet de
pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anteriar CLENOSAN Signa
posterior ALEOSAN t (...)", - - - - - - - - - -

En cuanto a la cobertura de produetos de las marcas, del¡emos tener presente que existe una
limitación expresa de los productos, tanto en la solicitada corRo en la marca anteeedente, Aunqrre amtras
marcas se ubican en la e lase 5, no existe identidad ni superposie ión entre sus produetos, la deseripción de
la marca solicitacla 'MENOCARE"i "Prodtrctas farmacúttieos, c:omplementos dietétieas y nutrieianales:
complementos alimentieios para uso médieo: complc.,me.ntos alimenticios minerales; preparaeianes de
vitaminas y minerales, preparaeiones y susfancras minerales para uso médieo, preparaeiones dietétic'as
alimenticias para uso médico: preparaeiones nutracéuticas para uso terapéLttico médiea; suplementas y
preparaciones dietétieas; suplententos nutrieionales, suplementas alimenticias medieinales; susfaneias
dietéticas para uso médico: su¡tlementas vitamÍnieos y ntinerales: trsdos ellos destinados al tratamiento ele,

los sfntontas de la menopausia, con exelusién de todo tipa de desinfeetanfes'i tal €omo puede verifiearse
excluye expresamente "tndo tipo de desinfectantes", Mientras qlre la marca anteeedente "RENOCARE"
protege "Desinfeetantes, desinfectantes doméstier¡s, desinfectantes ntultiusa, desinfbetantes para piseinas,
desintéetantes para uso doméstieo, desintbcfanfes para Ltso higiénieo, desinfectantes para uso tnédieo,
desinÍbctantes para uso sanitario, geles desinfeetantes antibacterianos a base de aleohalpara la piel", dela
descripcién de produetos señalada, queda eornprobado que aunque cornpartan la misma elase del
clasiñcador, no existe identidad en la eobertura de productos y que ambas marces apuntan a r¡n seetor

Adicionalmente, la marea solicitada posee una etiqtreta distintiva eon la denominaeión MENOCARE
escrita en letras earacterÍstieas maytisculas tipo imprenta en ceilor azul, en la parte superior de la

denominación se aprecia la imagen de tres círculos superpuestos en tonos azules, El eonj eslrts
elementos crea una impresién diferente y aporta e ierta clistintivielad a la marca, "-.=-;-*-*,.i;;,1

marca solicitada

MEN

lrttn< .//rtrlu,¿lirrani o¡rv nv/n¡rrrnl/v1/rrrrrrrin¡{r¡l-irrdrstrirl/r¡rrr.;rs/direclrir'cs

l:.1
!r!t

OCARE
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Resorueión*.Jl] 3 4
poR tA euAt sE REVoeA LA REsotuetóN N' IzIBDE FEcHA 25 DE SErnEMBRE DE 2025 DIcTADA poR
tA DIREeetóN pe MARcAS EN EL EXpEDTENTE DE solreruD DE REGISTRo DE LA N¡ARcA
'MENOCARE Y ETIQUETA',, etá,SE 05, EXPEDIENTE N' 6458U2024, SOLICITADApORPROCARE HEAUII{
IBERIA, S.L. -......

Que, en eonelusión, la marea solieitada es un signo eon earaeterfstieas propias que lo haeen

dife:rente, original y distintivo. eonforme a lo anterrorrnente expuesto, corresponde revocer la resolueiórr
ree urrida,

Art,ls

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' zZgs de feeha 25 de septiembre de 2025 dietada por la
Direeeión de Mareas,

Art,2s ORDENAR la proseeución de los tránrites de l

'MENOCARE Y ETIQUETA", elase 05, Acta N"

PROCARE HEAUTH BERIA, S.t. _.."...

Art.3q

J

la solieitud ele registro de la rnarea

64581|¿0'24 solieitada a r¡onrbre de

rcrtora Ce

Dinrdión Gcner¡l de

Diiis¡ión N¡cionaL de
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Resolución*'0 5 5 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUEIÓN N'740 DE FEEHA ZSDE MARZO DE2A76 DI TADA
POR LA DIRECCIéN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE tA MARCA
'VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N'31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITATQUIMIEA S,A. ""

Asuneién, 
2

VI§TO: el reeurso de apelacién interpuesto por el representante eonvencional de DROGUERIA
ITALQUIMICA S.A. e.n enRtra cle la Resolución N' 740 de fecha 23 de marzo de 2076, dietaela por la

Dirección de Marcas, yi-- - -- - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en feeha l0 de abril de 202é se prcsenta el representante eonveneional de DROGUERIA
ITALQUIMICA §.A., e interpone Reeurso de Apelación en eontra de la Resolueión Nu 740 de feeha 2? de
Rlarzo de 2026 dietada por la Direccién de Marcas,

Que, en fecha 21 de abril de 2A26 fue dietada la provideneia que eoncedió el recursf)
interpuesto

Que, en fecha 28 de abril de 2026 el representante eernveneional de DROGUERIA ITATQUIMICA S"A,

expresó agravios. Esta Direeción ceneral tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para
resolver en feeha 30 de abril de 2026.

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueién eonsidera gue: "(,,,)Que la solieiturj de registra de Ja marea
VITALMAG ha sido presentada para amparar los produetos de la elase 5, Que habiéndase realizarlo la
búsqueda de antecedenfes de la eitada marca, se ha eonstatada la exisfeneia en dieha elase de la marea:
Expediente Denominaeión 2017=1714643 VITALMEG elase 5 Registro Titular 441455 Guayaki S,a, IPYJ
Comentarior Que las denaminaeianes son easi ieléntieas, mu!' semelantes, no podrán tener eoexisteneia
paeffica, en una misma elase, sin erear riesgo de eanfusirin entre los conxtmidares,, par la qtrc de
conformidad al artlcula 6s de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo solieitado(,,,)" -========

Que, entre otros argumenters, se agravia el representante e onveneional de DROGUERIA
ITALQUIMICA S.A" y manifiesta: "(.,.)Desde el punto de vista fonétieo, la diferencia entre "VITALMAG" y
'VITALMEG" resulta elara, objetiva y jurldieamente relevante, La variación en la vacal de la sflaba linal
-'MAG" frente a "MEG\ altera de manera sustaneial la sonoridad de los signos, generanda una pereepción
auditiva distinta y frcilmente distinguiltle para el consuntidor medio, No se trata de una diferencia menrtr a
irrelevante, sino de un élemento que ineide directamente en la recardacián / pronuneiaeión del signo,
pafticularmente en el ámbito de la clase 5, donde la preeisión en la identificaeión de productas resulta
esencial. ..,/.,. Además el elemento en eomún "VITAL" posee L,n earácter mareadamente evoeativo dentra de
la clase 5, aludiendo a eonceptos de salud, vitalidad y bienestar, Se trata, por tanto, de un
fuerza distintiva, que no ¡tuede ser monopolizada ni erigido en eje excluyente del análisis
resolución impugnada eomete el error de otorgar a dieho términa un aleanee indebi,
ilegÍtimamente la prateec:ión del anteeedente sobrc: un vocablo de usa cory¡lÉfr*fi,,8¡r_I€
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Resorueión*'0355
POR LA EUAI SE EONFIRI\4A L.A L¿. RESOTUCIéN NO 740 DE FEEHA 23 DE T4ARZO DE 2026 DICTADA
POR tA DIRECEIÓN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE LA }VÍARCA

'vtTAtI4AG',, CTASE 05, EXPEDIENTE N" 31440/2025, SOUCmADA POR DROGUERTA ITALQUIMICA S.A. --

Que, eorresponde a esta dependenera adrninrstrativa resolver sobre la proeedencia o Ro del recurso

interpuesto

Que, tal eomo lo expresa el Rrt, I de la Ley N" lz94l98,las nrareas son signos que sirven para distinguir
produetos o seryieios, Sin embargo, se eneuentran regularias en la propia legislaeión marearia, ciertas

restrieciones para el registro de una marca; es elecir, diehas limitaeiones -a la hora de considerar la

viabilitlad del registro mareario" se eneuentran para preeautelar otros dereehr¡s o intereses, tan válidos

eorno el dereehs a e snstrtuir una marea,

Que, a lss efeetos de eote¡ar las marcas en pugna, exrsten eriterios generales avalados, tanto por la
doemina eorno por la jurisprudeneia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los eampos gráfico y

fonétieo, asl eomo del aspeeto ideológicr-r o coneepttral, "==-==-====

Que, en cse sentido, en los aspeetos grátieo y f'ortétieo, entrc la marea base de reehazs'VITALMEG'
registrada en la e lase 05 y la solieitud ele, registro de la nrare a'IñTALMAG" en la elase 05, se evideneia que la

marea base del reehazo sc eneuenffa reprodueida easi en su totalidad en la marea solicitada. El heeho de

que ambas merees sc cRcucntren elasitieadas elentro de la misma elase, csrlstituye uR agravante

signifieativo en el análisis de riesgo de confusióR o eoc,xisteneia. Esta situaeién impliea que los produetos
que distingucn soñ eonsiderados ieléntieos o, al Rrenr)s, altarnente similares eR su Raturaleza, propósito o
árnbito esmereial, Por lo tants, la presenera de signos muy semejantes en la misma clase intensifica la

posibilidad de que el e onsumidor promedis ineurra en error o asociae ión indebida, lo eual contraviene los

pnneipios de lealtad eorneretal y protecerón al consumidor, Tenemos que la denominación solicitada

"VITALIv!AG" es muy sernejante a la marea registrarla "VITtrLMEG", corno se puede apreciar a continuación:

VITALMAG

VTTALMEG

(solieitada en la clase 05)

(rnarea base de rechazs registrada en la elase 05)

Que, tal eorno se ha meneionado las mareas enFrentadas se eneuentran eR la misma elase, la mar€a

basc del ree hazo 'VITAIMEG" se eneuentra registrada etr la elase 05 del nomenelador ofieial, para: "Todos

los produetos"; la rnarea solieitada "VITAIMAG' pretende el regisuo en la elase 05, para: "Todos los

produetos", Arnbas rnareas apuntan a distinguir productos dentrei de la rnisma elase 05, la cual abarea

prineipalrnente produetos farrnaeéutieos, preparaeiones de uso médieo y veterinario, y suplementos

alirnentieios pere personas o anrmales, Al so[eitarse para la misma elase y para produetos de la misma
naturaleza, el nivel de exigeneia en el análisis de lss signos es muehs mayor, Razón por la cual, ante las

similitudes en los eampos visual y fonético, y a que ambos srgnos pretenden identifieur productos dirigidos
al rnisrno seetor del ptiblico eonsumidor, esta Direeeién General eonsidera que no podrán coexistir
pacffiearnente en el rnereado,

De igual rnanere, e snviene traer a e olae rén ls señalado en el Material: "Directrices para el Examen de
Mereas en Paraguay"aprobado por Resolución DINAPI N'259/2025i "La mayaríade los case¡sde conflicto
entre ntareas no son por una situaei(tn de doble identidact sino por la oeurreneia de algún grado de
similitud entre los signos ;, los productos o servielos, lo que requiere un análisis más detenida,
casos, la obleeión al regisffo de una firurca se ltasará ett el principio del riesgo.clé,confusi,
principits se elebe denegar el regisffo cle una nlaft'a t'uando hts elenentds y circút
indiquen que, si la marea fuese usada en e,l cantereto en el Paraguay en relaei1n eoÁ

servlelos espeeitieados, e/ uso probal»lentente c;tusat'ia un riesgo de eonti.uión en,el

.- 'i "- Di¡rcció¡ General dr

Dirccció¡ N¿cio¡al dr Prooiedad I¡r,lmr,,,l
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Resorueión*.OJ 5 5
poR LA cuAL sE coNFIRN4A LA LA nrsoluctóN N'740 DE FEcFLA zTDE MAnzo DE2026 DICTADA
poR LA o¡RgcctóN DE MARcAs, EN Et EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LA MARCA
'vtTALMAc',, CIáSE 05, EXPEDIENTE N',31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITATQUIMICA S,A, "-

c'ansumide¡res, A esf¿¡s efee'tr:s debe entenderse por eonfusión eualquier suposieián o pereepe:ión errónea
por pafte de un eonstmidor saltre la existene ia cJe un vfnculo entre las marcas en c'onflieta, los titulares ele

dichas mar€as o el origen e:amercial ele lc¡s praduefos y servieios designadas por las marea§, euando die ho
vfnc'ulo en realidad no exlsfe,'/ :=--====--

Que, entre los fundarnentos esgrimidss por el apelante, eneontramos que recurre a afirmaeisnes

dogmátie as al sr¡stener que las marL'as en pugna porlrátr e oexistir pacffie amente en el mereado atendiendo
a que poseen sufieientes elementos eliferenciadores, siR embargo, tras el cotejo y análisis en ceinjunto
realizado sin artifieiales desmemlrraciones, de l'orma sueesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

arroja la visién ern eonjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de eonfusión entre las mareas en pugna,

más aún tenienclo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma elase, 
-=='==="

En conclusión, esta dependeneia administratrva eonsidera que la solicitud de registro de la marea

"VITALN4AG' no podrá cc¡existir eon la marea base de reehazo 'VITALMEG', eoR la eual presenta más

semejanzas que dif'erencias en los eampos visual y fonétieo, máxime considerando la naturaleza de los

prrr:ductos por ambas e omereializadas, -""--

Que, en ba.se a las eonsieleraciones de hechr¡ y de derecho arriba expuestas, atendiendr¡ al eat'áeter

eminentemente cautelar y tuitivn del derecho rnareario, eonforme a lo dispuesto err lss Artlculss 6 y 2

inciso 0 de la tey N' 1294198 de Mareas; es eriterio rle esta rlependeneia administrativa que e orresponrle

e einfirmar la resolucién aprelaela por ser insr¡stenible rrna e oexisteneia paeífie a entre las mismas,

Art.lQ

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolueión Nu 740 de feeha 23 de marzo de 2A26 dietada por la

Direeeién de Marcas,

Art.2e DISPONER el arclrivo de la solicitrrd ele registro de la marea'VITALMAG', clase 05,

Art.3e NOTIFfQUESE,------"--"-

h t nrs: / /trr,rv.cli n loi. ur ¡ril¡'/or ¡ttal / r'3 / orr »ricdrrd -i ndus trr nl /¡¡r¡rcas l d itcctriccs

Expediente, N' 31,t40l2025, solicitada a

\é.
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Resorucrón0l5 0
poR LA euAL sE REVocA LA RESotuctóN N. 66 DE FEcHA 26DEFEBRERo DE 2019, DICrADApoRtA
ompcctóN DE Asul.tros MARcARIoS LlTlcrosos EN EL EXpEDTENTE DE sottetruD DE REGI§TRo DE
LA MARCA.FRISON Y ETIQUETA', Clase 25, EXPEDIENTE N' 27824/2015, SOTICITADA POR SAMBARIE
s.R.L. C.E.t,

Asuncién,2g|rt[AY2026

VISTO: El recurso de apelación tnte-.r¡rrrersto por el re¡rresentaRte er¡nvencional de SAMBARIE S,R,L.

C.E,l. cclntt'a la Resolueión Nu 6ó de feeha 26 dr, trc'hrero rJe 2019, dicta«Ja por la Direeeién de Asuntos
Marcarios t.itigiosos, y; --"-===""===

RE SU LTA:

Que, en fecha ll de marzo de 2019 se presenta el representante eonveneional de la firma SAIúBARIE
S,R,L, C,E.l, e interpone reeurso de apelacién coRtra la Resolueién N' 66 de feeha 26 de febrero de 2019,

dictada por la Diree e ión de Asuntos Marcariss Litigiosos,==

Que, en feeha 27 de mayo de 2019 fue dietada la provideneia que eoneedió el recurso de apelaeión
inter¡luesto

Que, en feeha 26 de mayo de 2021, el representante conveneional de SAMBARIE S.R,t, C,E,l, expresó
agravios; dietándose en feeha 16 de junir: 2021 la provieJencia por la eual se tiene por presentado el eserito
de expresión de agravios y se e orre traslaelo a la eontraparte por todo el término de ley,=====.

Que, en feeha 30 de septiembre de 2021 fue aeusada la retreldfa del representante eonveneional de
C.C. FILSON CO. por no contestar el traslads de la expresién de agravios, en coRseeuencia fue declarado
dee aído el dereeho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en feeha 16 de dieiembre de 2021,.-========

CONSIDERANDO:

Que., Ia Resolución reeurriela ceinsielera: u(,,,) 
Qut,, realizada el eatejo de las mareas en pagna surge

prima faeie la sintiilañ entre las mismas, existe una identidad idealógiea absolutamente similar, entre las

Inareas en pugna,,./,, Que, aelemás es impartante destacar que lsa elemastrada el oponente que la marea del
cua/ se desprende ya pasee registra y par ende también podrá eonfbndirlas más fáeilmente, y además
agregando en hee ho que existe una semeianza absalufa en euanto a las produetas protegidos, eomo es en
el easa cle autos, Que, exrsile nrJo una elara y evidente RELA?IéN ?ON?EPTUAL entre las mareas en pugna,
los consumidores podrán caer en la eonfúsión rcspecFCI al servieia propiamente dicha y en euenta al
verdadero origen de los mismos, en razén ele que la marea pretendirla por el salieitante es uRa eapia, y (tue

también exisfe un mismo produeto protegido par la marca oponente (,,,)",=======-=

Que, se agravia el apelante SAMBARIE S,R.t, e.E.l,, y entre otros argumentos expresa: "(,,) 1a

fundamentaeión expuesta anteriarmente resulta insufieie¡tte por varias mafiva§, siendo el primero y
probablemente uno de los heehos más reJevanfes e/ hecho rle que el término 'FRISON" es una raza de
caballe¡ procedente de la región de Frisia de /os Palses Bajos, el aabalJa frisón se puede ver ean fteeuencia
en exhibiciones eeuestres ,,./... Por lo tanto eoneepfinlmente, hahlando es imposible afirmar que exisfe
algana similitud en esfe plano, porgue la marea solieitada por mi mandante haee alusión a una raza cle

caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una eompañfa, En segundo lttgar, que
considerar que el solo hecha de que ambas denominaciones tengan terminaeiones s.

suficientemente convineente a la hora de analizar si se produe'irá la eonfusión qt
lo

rte
alega,,,/.,,Quet pongo a considerae:ión de la Sra, Dire'etora, que mi mandante ha salieit 'ién
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Resorueiónp ¡ 3 6
POR tA CUAL §E REVOEA LA RESOLUEIÓN N' 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADAPORIA
DIRECCIÓN DE ASUÑTOS T,ÍAREARIOS LITTGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
tA MARCA'FRISON Y ETIQUETA', elase 25, EXPEDIENTE N' 27824/2015, SOLICITADA POR SA\4BARIE
s.R.L. e.E.t.

FR/SON en las elases 12,25,35,?7 y 40; antes que la opütlcnte en tbeha 24 de jwtio de 2015 dos ele ellas ya
t'uc'rsn eonecdidas y la oponente lta presentads sus pedidets de F/L§ON en las e/ases 18, 25 y 35 feeha t3 de
abril de 201ó eomo se puede observar en el siste,ma intbrmátieo de la DtNAPt».-------------

Que, eorresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del reeurso
interpuesto

Que, al inieiar el análisis de las denominaeiones debe tenerse prescntc que el mismo sea realizado
desde uRa visión de eonjunto, eorno es regla general en el dereeho mare ario, sin artificiales
desrnembraeiones y euyo objetivo es advertir si la pere epeión dc una de las mareas puede ser asoeiada con
la otra, De esta manera, eorrespondc e csta instaneia adrninistrativa detenninar si las mareas en euestión
pueden o no scr esnfundidas en el mereedo, tras un análisis desde la óptiea de lss everrtuales
eonsumidorcs, ."="=====

Qtte, al analizar los aspeetos ortográfie ers o visuales ele la eienorninación solieitada'FRISON'(elase 25)
frente a la rnarea oponente registrada 'FltSON' (elases 18, 25 y 35), se advierte que, si bien ambras Rlarcas
eomparten la letra inieial ("F") y la terrninacién ("SON"), dichos elementos eornuRes resultan insufleientes
para gcncrar eonfusiéñ, Iá qu€, eonsiderarlos en srt con¡unto y derrtro ele sus respeetivas estrueturas
denomi nativas, eonfiguran signos elaramente diferencialtles,="" - =-= - "==

Que, al realizar el análisis fsnétieo debe, tenerse E,R euenta el número y la seeueneia de sus sllabas, asf

coluo su orden, ritmo y aeentuaeión, Si bien ambas son denominacisnes bisflabas, el sonids de la
pronunciaeión de lss elernentos es distinta, La marca solieitada se artieula f'onétieamente como "FRl-SON',
donde la prirnera es fuerte y vibrante ("FR"), a dit'ererreia de la marca oponente 'FIL-SON', euya primera
sflaba es más suavc ("Flt"), difereneias que arrulan eualquier posible similiturd fsnética entre ambos signos,
kr que se puede eorrsborar en el siguiente eotejei:

FRISON (marea salicitada), y
FITSON (ntarea aponente)

Que, por eonsiguiente, las mereas eonfrsntadas exhiben difereneias sustaneiales eR su longitud,
estruetura, eornposieión gráfiea y eonfiguraeión f'orrétice, eireunstaneias que redueen signifieativemeRte
e ttalqtric,r riesgo de eonfusión o de esoeiaeién indebida en el rnercado.===="===.="

Que, al rcspceto, las 'DlftÉ'e?FfileES PARA F:L EXAMEN DE MAR?AS EN PARAG\JAY"seftalaR euaRto
sigue: "(,,,) La eamparaeión viaal de las n1arcas rlc¡utminatiyas sc basa en un análisis del número y la
seeueneia de las letras a caractcrcs, la pasieión de las palabras o de los earaetercs eoincidentes, el número
de palabras y la estuctura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediantc guiones) [,,,] El examen de las sflabas eomancs revisre una espeeial importancia al eomparar
mareas tbnétieantente, ye que una simtl¡tud fbnéttt'a estará determinada por las sflabas c'omunes y sa
eombinaeión idéntiea o similar, Por ejemplo, los sigutt'n fes sl6'nos densntinativos contienen
iguales pero otras dit'erentes o eon un ritma de prununeiación dit'erente por lo eye son
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSANT[,,.J En prineipia, lupÁ

httus:i rwwrv.dinaoi.gov.oyloorta l/v-]/oropicdad-rndustrial/nlarcas/dircctriccs

:: ¡t lloI)rrC;d l¡dusÚral
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Resorueión0lJ 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIéN N' 6ó DE FBEHA 2ó DE FEBRERO DE 2019, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSO§ EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE
LA N4ARCA "FRISON Y ETIQUETA', Clase 25, EXPEDIENTE N'2782412A15, §OLICITADA POR SAI\4BARIE
s.R.L. C.E.t.

parte inieial de los signos denominativos pesan más al a¡,tre,eiar la similifud que las eo¡neidenelas en la parte
eentrel o final de los s¡gnas, Los e:ansumidares e'one:eelen ¡l?É.nos impartaneia a la parte final de kts stgnas
denontinetivas, Las eaine¡rlene:ias que se ¡troduzean respeeta de la parte final de las signos eatuian tma
similitttd visual menor r¡ue los elententas que aparecen al e'omienz«t, Del mismo mado, las sflahas o fonenas
eoineidentes o sintilares ubieados al eomienzr¡ r# 1r¡s s/g/tr)s tomparados sue/en pesar ntás al apreeiar Nt
si mi I ifi d fctnética,(,,,)'i =============

Que, adieionalmente, esta Diree ción e onsicJera oportuno traer a eolae ién los argumentos doetrinar.ios
del Prof, Dr, Andrés Sánehez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respeeto a las mareas
eomplejas euanto sigue: "El mero heeho de utilizar el i¡nie:a signo que eompone una mareat para ufilizarla
en e'onjunto con atros elementos, en atra marea, no nec'esariame,nte impliea que esas mareas {iean
contündibles,'u Por consiguiente, la tnera eoineidencia en eiertos elementos no resulta suñeiente para
justifiear un reehazo, especialme-nte si se consideran los demás aspeetos analizados en eonjunto en la
presente resolr¡cién.

No obstante, eR el easei ele autos eorrespernde asimismo efeetuar un análisis ceineeptual rJe los signos
ee¡nfrontaclos, a fin de determinar si estos transmiten al eonsrrmidor una idea, evocaeión o eontenido
eonceptrral suseeptiLrle de ineidir eR su pereepción global, En tal sentirlo, debe señalarse que la
denominacién de [a marea solieitarJa "FRI§ON' no ennstituye Llna expresión meramente arllitraria o de
Fantasfa, sino que posee un signifieado propio y rJeñnido, Elvoeablo "ftlson"se refiere prineipalmente a trna
flamosa raza equina originaria de los Pafses Bajos, y traee refc,rencia tanto alidioma eomo al grupo étnico de
la rc'giÓn de Frisia,? Por el contrario, la marea opoRc"nte "FII§ON'transmite un eoneepto eompletamente
distints, encontrándose vineulada de manera direeta a una persona determinada y alorigen empresarial de
sus productos, ta denominación tiene su origen en el apellielo de "eünf on elarenee Filson'q, fundador de
"e,C, Filsan', uRa eompañfa estadounidense qLre desrJe 1897 se dediea a la fabricaeión y disrribr¡eién de
artfeulos para afieionados a las actividades al aire libre, En er.insecr¡eneia, ambos signos poseen una earga
eunceptual conereta, identifi eahle y manifi estamente rlistinta,====

Que, euando de confusiones se trafa, el Dr, Jorge Otamendi en su libro "Dereeho de Mareas" nos dieel
"El eontenido eoneeptual es de importancia determinante para deeidir una ineonfundibilidad, euando es
ditérente en las mercas en pugna: parque tal cantenido fbeilita enormemente el reeuerdo de la marea" y
luego manifiesta 'En el cotejo mareario tiene una gran influeneia el que ana de las mar€as tenga un
centenido ectnceptual, o embas, si son cilferentes," El públieo eonsumidor podrá reer:rdar coR mayor
facilidad eses marcas y no se deiará llevar ¡ror otras similitudes gráfieas ei auditivas, Por tanto, los signos
enfrentacios evoean icleas eompletamente distintas y generan en el p(rtllieo consumirlor impresiones
conceptuales claramente difereneiables, ciret¡nstancia que reduee de manera signifieativa eualquier
eventual riesgo de eonÉusién o asoeiaeién indebida respeeto del errigen empresarial de los produetos o
servieios identifi eados,-"---"======-

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemns dejar de mani
titular solieitante SAMBARIE S.R.t. C,E.l,, posee las sigr,rientes marcas registradasl '
Registro N"432765t "FRISON'elase 40, Registro Nu4480??, Por consiguiente, el titular de la

'§áne hez Hcrrerr¡, Andrés, *eonfusión de Mareas" Editt¡rial L,a Le y, Asunción, 2013,
¡ https ;//dl e. rae. es/fri s'%C--3%B-1n
I https://rvrvw.fi lson.com/oar¡cs/about-us
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Resorucién0 5 3 6
poR tá, euAL sE REvoeA LA REsoLUetóN N' 66 DE FEcHA 26 DE FEBRERo DE 2019, DICTADA poR LA
omscetóH DE AsuNTos MARcARIoS Lmcrosos EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE
tA MARCA'FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N'2182412015, SOLICITADA POR SAN,ÍBARIE
S,R,L. C.E,I.

ya cuenta eon re$stroe eoneedidoe bajo una denominaeión similar, los cuales ya eoexisteR con las marcas
oponentec, por lo que la solieitud en eurso, sencrllarrrentc,, pretende la proteeeión de otra versión de una
marea quc ye le perteneec,..==.==..".==

Sobre el punto, Jorge Otarnendi, en su obra DEREIIHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia entre
rnare es; "Un fee'tar de gran importancia a tencr en cLtenta en /r¡s eásos cn que sc dlse'¿¡fe la eontirción es /a

eocxistcne¡a anterior de las tnareas en pugna, Una eoexisfeneia en el mereads de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de heeho, sin e¡ue se hayan suseirado co¡tfusiones es /a mejorprueba de la
ineanfundibilidad, y asl se lo ha reeanoeido,'d, Por eonsiguiente, entre las marcas en pugRa, no existe
sirnilitud sufieiente ni mueho menos de eonsiderable o signiñcativa rnagnitud, que contienen ele.mentos
diferenciadorcs y en su eonlunfo, soR disímrles, originale s y distintivas una de la otra en tsdos los planos de
eornparaeión, pudiendo eventualmente eoexistir pacíticanrente en el seno consurnidor, ------------

Que, en base a las eonstderaeiones de lreeho y de deree ho expuestas, esta Direecién General arriba a

la eoneh.rsién ele que las mareas en pugna son suficientÉ,rneRte dif'erentes entre sÍ y podrán eoexistir
paelfie anrente, por tanto, eorrespondc revoe ar la Resolrreir'rn ree urrida

gIRE€CIOH NACIOiAt §E

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARA6UAY

PORTAJ.¡TO,

tA DIREETORA GENERAT INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRTAL
RESUETVE

REVOCAR la Resslueión N' ó6 de f'echa 26 de febrers de 2019 dietada por la Direeeión de
Asuntos Marearios Litigiosos,

ORDENAR la proseeucrén de trárrltes dc, la solieitud rle registro de la marea "FRISON Y
ETIQUETA', Clase 25, Expedic,nte Nn 2782412015, solicita ortrbre e]e SAMBARIE S.R.L.

NOflFIQUESE perr cédrrla, ==,f:,\
,i

Art.ls

Atr.29

tut.3s

"DERE('llO DE MARCAS" = f urge Otumentli,9" Erl,, elAHA, Alreletlo Po'nrt,2t]17 =

Dirrcción N¡ci,
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Resorución-o 5 37
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIÓN N' 68 DE FEEHA 26 DE FEBRERO DE 2019. DICTADA POR tA
DIRECCIÓN DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIEI.ITE DE SOIICITUD DE REGISTRO DE
LA I\4ARCA "FRISON Y ETIQUETA', Clese 35, EXPEDIENTE N' 27826/2015, SOTICITADA POR SAMBARIE
s.R.L. C.E.t.

Asrrnción,29lllAy1026

\[STO: El reeurso de apelacrén interpuesto por el re.pr.esentaRte cr]Rveneional de SAMMRIE S,R,t,
e.E.l. eontra la Resolueión Nu 68 de feeha 26 de t'ebrctro de 2019, dictada por la Direeción de Asuntos
Marcarios t,itigiosos, y: =======.====

RESULTA:

Que, en fecha ll de marzo de 2019 se presenta el representante eonvencionalde la lirma SA¡\4BARIE

S.R.L. C.E.l. e interpone reeurso de apelacién eontra la Resolueión N" 68 de feeha 26 de febrero cle 2019,

dietada por la dirección de asuntos marcarios titigiosos,-"

Que, en feeha 27 de mayo de 2019 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha 26 de mayo de 2021, el representante eonveneional de SAIvIMRIE S.R.L, e,E.l, expresó
agravios; dietánd«rse en feeha t6 de juniei 2021 la preivirleneia por la eual se tiene por presentado el escrito
de expresién de agravios y se e orre traslado a la coRtraparte por todo el término de ley,======

Que, en flecha 30 de septiembre de 2021 fue aeusada la rebeldfa del representante conveneional de
C.C. FILSON CO. por no eontestar el traslado de la expresión de agravios, en eoRsecueneia fue deelarado
decafdo el dereeho que dejé de usar y se llamó autos para resolver en feeha l6 de diciembre de ZAU,"=====.===

CONSIDERANDO:

Que, la Resolr¡eién reeurrida considera: "(,) Que, realizado el eoteja de las mareas en pugna surge
prima faeie le similitud entre las mismas, ex¡sfe una identidad idealágiea absolutamente similar, entre las

mareas en pugna,../,,. Que, además es impartante riestae'ar que ha demostrada el oponente que la marea del
cr¿a/ se desprende ya posee registra y por ende también podrá eonfundirlas más fáeilmente, y además
agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanta a los produetos protegidos, eoma es en
el easo de autos. Que, exlsfie ndo una e lara y evidente RELA?IéN 1AN?EPTUAL entre les mareas en pagna,
los consumidores podrán caer en la eanfusirin respecto al servieio propiamente dieha y en euanta al
verdadero origen de /os mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es Ltna eopia, y que
también ex¡'ste un mismo produeta protegido por la marea oponente (,,,)",--------=

Que, se agravia el apelante SAMBARIE S.R.L. C.E.l,, y entre otros ergumentos expresat "(,,,) la
fundamentación expuesta anteriormente resulta innñeiente ¡tor varios motivos, sienda el primerct y
prabablemente uno de las heehas más relevantes el heeho de que el término 'FRISON" es una raza de
eaballo procedente de la región de Frisia de las Pafses Bajos, el caballa frisón se puede ver eon frecueneia
en exhibieiones eer/estres ,,,/,,, Pnr lo tanto eaneepfiralmente, hablanda es impasible afirmar gue existe
alguna similitud en esfe plano, porqae la marea salieitada par mi mandante hace alusién a una raza de
caballos mientras gue la mar€a aponenfe es el nombre de una campañfa, En segundo lugar, tenenlas que
eonsielerar que el sola hecho de que ambas denaminaeiones tengan terminaeiones sl na es lo
suficientemente eonvineente a la hora de analizar si se produeirá la eonfus trapartc:
alega,,./,,,Qtrc, pongo a consideracién de la Sra. Directara, que mi mandante ha lna€lan
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Resorución^L[5 7
POR Lá, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'68 DE FECHA 26DE FEBRERO DE 2019, DICTADAPORLA
DIRECCIéN DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
tA I4ARCA 'FRISON Y EAQUETA', elasc 35, EXPEDIENTE N' 27826/2015, SOLICITADA POR SAN4BARIE
S.R.L. E.E.I.

FR/SON en las elases 12,25,35,37 y 40; antes que la opanc,ntc en tbeha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya
tÜeron esneedidas y la opsnente ha presentads sus pedidos de FlLSoN en las e/ases 18, 25 y 35 fee ha 13 de
abril de 2016 eomo se puede observar en el sistema itttbrmático de la DINAPI'1---""-------=

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, al inieiar el análisis de las denominaeiones debe tencrse presente que el ¡nismo sea realizado
desde una visién de e onjunto, eomo es regla general cn el dereeho mare ario, sin artificiales
desnrembraeiones y euyo objetivo es advertir si la percepeión de una de las rnare as puede ser asociada e«:n

la stra, De esta Inanera, eorresponde a esta instancia adrninistrativa determinar sl las ¡narcas en cuestión
pueden o no ser esnfundidas en el mereado, tras un análisis desde la éptica de los eventuales
esnsumidores, ==,"-'=-"

Que, al analizar los aspeetos ortográficos o visuales de la denominaeién solicitada 'FRISON'(Clase 35)

frente a la rnarea oponente registrada 'FILSON' (elases 18, 25 y 35), se advierte gue, si bien ambas marcas
eomparten la letra inieial ("F") y la terminaciórr ("SoN"), dichos elementos eornuRes resultan insuficientes
para gcncrar eonfusióR, ya que, eonsiderados eR su eonjunto y dentro de sus respeetivas estructuras
denorninativas, eonfi guran signos elaramente diferenciables,-"=-"--""--

Que, al realizar el análisis fonétie o debe tenerse en cueRta el núrnero y la seeuenela de sus sllabas, asf

eomo su srden, ritmo y aeentuaeión, Si bien arnbas son denominaeiones bisllabas, el sonido de la
pronuneiaeión de los elementss es distinta, ta marea solieitada se, artieula t'onétieamente eomo UFRI-SON",

donde la primera es fuerte y vibrante ("FR"), a difereneia de la marea oponente 'Flt'SON", euya primera
sflaba es rnás suevc ('Flt'), difereneias que anulan eualquier posiLrle sirnilitud fonétiea entre ambcls signos,
ler que se puede eorroborar en el siguiente eotejo:

FRISON (marea solieitada), y
FILSON (marca oponente)

Que, por eonsigutente, las mareas csnfrontadas exhiben diferencias sustaneiales eR su estruetura,
eomposieién gráfiea y eonfiguracién fonétrea, circunstancias que reducen significativamente eualquier
riesgo de eonfusión o de asoeiaeión indebida en el mercado,-----------

Que, alrespeeto, las "DIREeTRI3ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUáY"señalan euanto
sigue: "(,,,) La eomparaeián visual de las mareas denominatillas se basa en un análisis del número y la
seeuenela de las letras o earaetcres, la posieión de /as palabras o de los caraetcres eoineidentes, el número
de palabras y la estruetura de los signos (par ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante gttiones) t,,,1 El cxatñen de 1as sflabas eomanes rcv,sfc una especial importaneia al comparar
mareas fanétieamentc, ya quc una sinilitud tiutétic'a esterá determinada por las sflabas eomunes y sa
eontb¡naeién idéntiea a similar, Par ejenplo, los siguten tes srgnos denominativos eonticnen algunas sflabas
iguales pero otras dif'erentes o ean un ritma de pronune.iaeión diferente por lo que son fi
eJffÉrenfes; Signo entu¡or 3LENOSAN Signr: postertor ALEOSANtl,,,l En prineipio,las eoi

https :/rwww.dinuoi. qov.ovi oort allv3lnropicdad-industrial/marcas/di rcctriccs
Abu. Claü\ Pafia Cnsraldo

DTr.er nir§t n-.' T, "l,t 
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Resorueién[IJ 7
POR LA CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIéN N'68 DE FEEHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DIETADAPORTA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'FRISON Y ETIQUETA', elase 3t, EXPEDIENTE N' 27826/2015, SOTICITADA POR §AMBARIE
S.R.L. C.E.I.

parte inicial de los signos denominativos pesan más al aprec:iar la simihtud que las ec¡ineideneias en la parte
central o ñnal de los signrss, Los eonsumidores eanceden menas importaneia a la parte final de los signos
denominativos, Las cctineideneias que se produzcan re,speeto ele la parte final de /os slgnos eausan Llna
similittrcl visual menor que los elententos que aparec:en al e:amienzo, Del mismo mado, las sf labas o fonentas
coineiclentes o similares uhieados al eomienzo rJe los slgnos contparados sue/en pesar más al apreeiar su
simi I iu d fonéti ca. (,,, ) ",

Que, adicionalmente, esta Direeeión considera oportuno traer a eolación los argumentos doetrinarios
del Prof, Dr, Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "C'onfusién de Mareas" explica respeeto a las mare as

complejas euanto slguel "El mere heeho de utilizar el (tniea signo que €ampone una marc:at para utilizarkt
en eonjunto ersn otros elementos, en afra marea, na neeesariamente impliea que esas mareas sean
csnfundibles,'d Por eonsiguiente, la rnera eoincideneia en eiertos elementos no resulta sufieiente para
justifiear un rechazo, espeeialmente si se csnsideran lers demás aspeetos analizados en eonjunto en la
presentc' resolr re ión,

No obstante, en el caso de autos eorresponde asimismo efeetuar un análisis eoneeptual de los signos
eonfrt¡ntados, a fin de rleterminar si estos transmiten al eonsr¡midor una idea, evocación o eontenido
conceptual susceptible de ineidir eR su pereepeión global, En tal sentido, debe señalarse que la
denominacién ele la marea solieitada 'FRISON' no eonstituye Llna expresión meramente arbitraria o rle
fantasía, sino que posee un signifieaelo propio y definielo, El voeablo "frisón"se refiere prineipalnrente a una
famosa raz.a equina originaria de los PaÍses Bajos, y hae e ref'ereneia tanto al idioma eomo al grupo étnieo de
la región de Frisia.l Por el eontrario, la rnarea oponente 'FILSON' transmite un eoneepto eompletanrente
distinto, encontrándose vineulada de manera direeta a LlRa persona determinada y al origen empresarial de
sus productos. La denominaeién tiene su origen en el apellido de "e/inf on elarence Filson'a, fundadsr de
"C,C. Filson'i una compañía estadounidense que desele 1897 se dediea a la fabrieación y distribueién de
artículos para afieionadeis a las activielades al aire libre, ER cr¡nseer¡encia, ambcls signos poseen una earga
eonceptual concreta, identificable y manifiestamente rlistinta,=.".

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, f orge Otamendi en su libro "Dereeho de Mare as" nos die e:

"El esntenido coneeptual es de impartaneia determinante para deeidir una incanfundibilidad, euando es
ditérente en las mareas en pugna: porque tal eontenido fbeilita enormemente el reeuerelo de la marea" y
luego maniflesta "En el e:atejo mareario tiene una gran influeneia el que una de las mareas fenga un
eontenido eaneeptual, o ambas, sl son diferente:s," El pLiblrco eonsumidor poelrá recordar eoR mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas, Por taRto, los signos
enfrentados evoeaR ideas completamente distintas y generan en el público eonsumidor impresiones
eonceptuales elaramente riiferenciables. eireunstaneia que reduee rle manera signifleativa eualqrrter
eventual riesgo de eonfusión o asoeiaeión indebida respeeto del origen empresarial e,ie los produetos o
servieios identifi cados,=-=====--===-

Que, además de todo lo meneionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante SAMBARIE S.R.L. C,E.I., posee las siguientes mareas registradas: 'FRISON' elase 37,

Registro N"432765; "FRISON" Clase 40, Registro N"448033, Por consiguiente, el titular de la autos

I Sánclrez Herrero, Andrés, "C¡¡¡tfítsión de Marcas" ErJitr¡rial l,a [,cy, Asunción, 2013,

' https://dle.rae.es/fris'ZoC-3%B3n
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n"snrucio0JJT
poR tA euAt sE REVoeA LA RgsotueróN N" 68 DE FEcHA 26 DE FEBRERo DE 2019, DIcTADApoRIá
pmcectéN DE Asur.rros MARcARIoS Lrrrcrosos EN EL EXpEDTENTE DE solrerruD DE REGISTRo DE
tA N4ARCA 'FRISON Y ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N' 27826/2015, SOLIeffADA POR SAN4BARIE
§,R.t. e,E,l.

ya euenta eon registros eoncedidos bajo una denominaeión similar, los cuales ya coexisten con las marcas

oponentec, por lo que la solieitud en eurso, sencillanrerrte', pretende la proteceién de otra ve,rsión de una
marea (lue ya le perteneee.=---=--=--=-=

Sobre el punto, f orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexistencia entre
mareesi "Un f'aetur rle gran imp,crtanr'ia a tenü en cue:rr¿i en lus dársos en q¿le se dlseufe la eontilsitln es la
eoexisteneia anterior de las marcas en pugna, Una eoexisteneia en el me¡eado de dos marea* una de ellas
registrada y la otra no o ambas de heeho, sin e¡ue se haStax s¿rseitado eonfusiones es /a mejor prueba de la
inaonfundib¡lidad, y asf se lo ha reeonseido,'r, Por errnsiguiente, entre las nrareas en pugRe, no existe
similitud sufieiente ni mueho rnenos de eonside,rablc. o signifieativa rnagnitud, que eontienen elementos
difc,rerrciadores y en su eoniur¡to, son disitnrles, errigirrales y distintrvas una de la otra eR todos los planos de
eortparaeión, pudiends eventualrnente esexistir pacfticarnente en cl senu corisunridor. =--="-"-=-,=

Que, en base a les eonsrdereeiones de heeho y de dereeho explrcstas, esta Direeei(rn General arrit¡a a

la eonelusión de que las rnerees en pugna son strfleie.ntenrente diferentes entre sf y poelrán eoexistir
pacÍficanrente, por tanto, eorresponde revuear la Resultrción ree rrmrda

grEE€€rét{ ¡tA€roilAr gE
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Art.ls

Art.2s

PORTANTO,
TADIREETORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resslueión N' 68 de Feeha 26 de t'ebrero de 2019 dictada por la Dirección de
Asuntss Marearios Lltigiosos,

ORDENAR la prosee ucién de trárnite.s de la solieitud de registro de

ETIQUETA', Clase 35, Experlientf, Nn 2782612015, solicitaela a nombre
la rnarca 'FRISON Y
de SAJvIBARIE S.R.L.

Art.3E NOTTFÍQUESE por e édula.

At* Claüta rau¡srz.*

Direttorrl Ge n-e' r t-11

3i[i:'',T§p[:iluill

' "DERHCHS DE IUARCAS" : lofge Otumenrli, g" Ed,, C.qHA, Alreledo Perrut,2017 -
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Resorueión_0 5 5 s
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIéN N'ó7 DE FEEHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA PORTA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§ EN Et EXPEDIENTE DE §OIICITUD DE REGISTRO DE
LA N,IARCA 'FRISON Y ETIQUETA", elase 12, EXPEDIENTE N'28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE
s,R.L. C,E.t.

Asunción, 2g lulAY 2026

MSTO: El recurso de apelacién inter¡ruesto por el represenlante eonveneional de SAMBARIE S.R.L.

C.E.I. eontra la Resolueién N' 67 de fecha 26 de fehrero dc. 2019, dietada por la Direeeién de Asuntos
Marcarios Litigiosos, yt - - - - - - - - - - - "

RES ULTA:

Que, en fecha ll de marzo de 2019 se presenta el representante eonveneional de la firma SAI\4BARIE
S.R.L. C.E.l. e interpone reeurso de apelaeión eontra la Resolueién Nu 67 de feeha 26 de febrero de 2019,

dietada por la direeeión de asuntos mare arios Litigiosos."=

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dietada la provideneia que esneedió el recurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha 26 de mayo de 2021, el representante eonvencional de SAMBARIE S,R.t, e,E,l. expresó
agravios; elictándose en feeha 16 de junio 2021 la provideneia por la eual se tiene por presentado el eserito
de expresión de agravios y se eorre traslado a la e ontraparte por todo eltérmino de ley,======

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 fue acusada la rebeldla del repr:esentante eonvencional de
C.C. FILSON CO. por no eontestar eltraslado de la expresién de agravios, en eoRseeueneia fue deelarado
dee aÍdo el dereeho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en feeha 16 de dieiembre de 2021,-====='===

CON§IDERANDO:

Que, la Resolución reeurrida considera: "(,.,) qur,, reafizado el eatejo de les mareas en pugna surge
prima facie la sintiJitud entre Jas mismas, existe una identidad ideolégica absotutamente similar, entre las

mareas en pugna.../... Que, además es importante destacar que ha demostrado elopanente erye la marea del
cual se desprende ya pasee registro y por ende también padrá eonfundirlas más fáeilmente, y además

agreganda en hecho que existe una semeianza absoluta en eaanto a los produetos protegidos, eamo es en
el caso de autos, Que exl'stie ndo una elara y evidente RELA?ñN CaNCEPTIJAL entre las mareas €n pugna,
los eonsumidrtres podrán caer en la eanfusión respeetCI al servicia propiamente dieha y en cuanto al
verdadero origen de las mismos, en razón de que la marea pretenelida par el solieitante es una copia, y gue
también existe un mismo producto protegido por la marca oponente (,,,)".==-====--

Que, se agravia el apelante SAMBARIE S.R.L. C.E.l., y entre otros argumentos expresa; '(,,,) la

filndamentaeián expuesta anteriormente resulta insuficiente por varios motivos, siendo el primero y
probablemente uno de los heehos más relevantes el heclto de que eJ término "FRISAN" es una raza de
caballo proeedente de la regién de Frisia de los PaÍses Bajas, el caballa ílisón se puede ver eon frecuene:ia
en exhibiciones ecuestres .../... Por lo tanto, eonceptualmente, hablando es imposible afirmar que existe
alguna similitud en este plano, porque la marca solieitada por mi mandante hace ahtsión a una raza de
caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una compañfa, En segundo lugar, tenemos que
considerar que el solo heeho de que ambas denominaciones tengan terminaciones similares
suficiente¡nente convincente a la hora de analizar si se producirá la confusión que 11

' ;f,1],;,, 6.r,1¡¡¡1 t¡¡¡ rri

Dirtt citrl.Ceneral dc i¡ r o¡itCtd lnu'

0irtcc¡i¡Necion¿1 de ?lr ¡it6t{ llt:

alega,,./..,Qtte, potlgo a consideración de la Sra, Directora, que mi mandante ha solicitada la
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Resorución0i3g
poR tá, euAL sE REVocA LA REsoLUcróN N. 67 DE FEcHA z6DE FEBRERo DE 2019, DICTADA poRIA
pmpeetéN DE Asutmos N4ARCARIoS LlTrcrosos EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo DE
tA \4ARCA ',FRISON Y ETIQUETA',, Clase 12, EXPEDIENTE N' 28487/2015, SOLICITADA pOR SAtvtBARIE
s.R.L. C.E,t.

FRISON en las elases 12,25,35,37 y 40; antes que la oponente en fecha Zq de junio de 2015 dos de ellas ya
fueron eoneedidas y la oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las c/ases 18, 25 y i5 fecha 13 de
abril de 2016 como se puede observar en el siste,ma infbrmático de la DINAPI'i-------------

Que, corresponde a esta instaneia aclministrativa resolver sotrre la proeedencia o no del recurso
interpuesto

Que, al inieiar el análisis de las denominaeiones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desrle una visién de conjunto, eomo es regla general en el deree ho marcario, sin artificiales
desrnenrbraeiones y euyo objetivo es advertir si la percepeión de una de las marcas puede ser asociada eon
la otra, De esta tnancra, eorresponde a esta instaneia adrninistrativa dc.terminar si las marcas en euestión
pueden o no scr eonfundidas en el mereado, tras uR análisis desde la éptiea de los eventuales
eonsurnidsrcs, ==== =====

Que, al anelizer lers aspeetos ortográfie os o visuales de la denominaeión selieitada 'FRISON' (Clase 12)

frente a la marea oponente registrada "FILSON' (elases 18, 25 y 35), se advierte que, si bien ambas mareas
eornparten la letra inieial ("F") y la terrninaeión ("SON"), diehos elementss eomuRes resultan insuficientes
para generar eonfusióR, ya que, eonsiderados cn su eonjunto y dentro de sus respeetivas estrueturas
denorninativas, eonfi guran si gnos elaramente diferenciables,------- ----

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse c.n cueRta el número y la seeuencia de sus sflabas, asÍ

eorno su orden, ritrno y acentuaeién. Si bien ambas son derrominacisnes bisÍlabas, el sonido de la
pronunciaeiÓn de los elementos es distinta, ta marca solieitada se articula f'onéticamente como "FRl-SONu,
donde la prirnera es fuerte y vibrante ("FR"), a dif'erencia de la marca oponente ,FIL-SON", cuya primera
sflaba es más suavc ('FlL"), diferencias que anulan cualquier posible sinlilitud fonétiea entre ambos signos,
lo que se puede e orroborar en el siguiente cotejo:

FRISON (marea solicitada), y
FITSON (marea oponentc)

Que, por eonsiguiente, las rnareas esnfrontadas exhiben difereneias sustaneiales eR su estructura,
eomposieión gráflea y eonfiguraci6n fonétiea, eireunstarreias que redueen signifieativamente cualquier
riesgo de eonfusión o de asoeiaeién indebida en elmereado,"'"""=-=.-=

Que, al rcspeeto, las "DIRE?TRI3ES PARA EL EXAMEN DE MAReAS EN PARAGUáY"señalan euanto
sigue: "(,,,) La eomparaeión visual de las fiareas denominatiyas se basa en un enálisis del número y la
sceueneia de las leffes a earaetcres, la posieión de las palabras o de los caraetet'es eaineidentes, e/ número
de palabras y la estruetura dc los signos (por ejemplo, los ele¡nentos densminativas separados o unidos
mediantc guiones) t,,,1 El cxelnen de las sflabas comLtncs reviste una especial importancia al eomparar
mareas fonétieamente, ya que una similitud tbnética estará determinada por las silabas eom
eontbinaeión idéntica o similar, Por e¡emplo, los stguien tes srgnos densntinativss esntienen a

iguales pcro otras ditérentes o eon un r¡tma de pronuneiación ditere¡lte por lo que son
diferentes: Signo anterior 9LEN1SAN Signa posterior ALE1SAN'[,.,] En principia, las coj

https:ilrtw.dinaui. uov.p)¡tportal/vJlnropiedad-industrial/nrarcas/dircctriccs
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Resoruciónoí5 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'67 DE FECHA 2ó DE FEBRERO DE 2019, DI TADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIO§OS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA I\4ARCA 'FRISON Y ETIQUETA', Clase 12, EXPEDIENTE N' 28487/2015, SOtICITADA POR SAMBARTE
S.R.L. C.E.I.

parte inieial de las signos denominativos pesan tnás al apreeiar la similitud que las eoineideneias en la parte
central a final de las signas, Los eonsumidares eanceden mcnos importaneia a la parte frnal de los signos
denaminativos, Las eoineidencias que se praduzean respecto de la parfe f¡nal de los sigttos eausan una
similitttd visual menar qne kts elementas que aparecen al eomienzo, Del misma mado, las sflabas a fanemas
coineidentes o similares ubieados al comienzo de los slgnos comparados sueJen pesar más al apree iar su
s i mi I iru d fen éti ea,(,,, )'i' -" -" - - - " - = ==

Que, adieionalmente, esta Direeeión eonsidera oportuno traer a eolacién los argumentos doetrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánehez Herrero, quien en su libro "eonfusién de Marcas" expliea respeeto a las mareas
eomplejas euanto sigue: "El mero heeho cle utilizar el único signo que compone una marea, para utilizarla
en crsnjunto eon otros eletnentos, en otra marea, no neeesariamente impliea que esas mareas sean

confundibles. a Por consiguiente, la mera coineidencia en ciertos elementos no resulta sutieiente para
justificar un reehazo, especialmente si se consieleran los demás aspectos analizados en eonjunto en la
presente resoh¡ción.

No obstante, eR el easo de autos eorresponde asimismo efeetuar un análisis eonceptual de los signos
eonfrontaclos, a fin de determinar si estos transmiten al eonsumidor una idea, evoeaeión o contenido
conceptual susceptible de incidir en su pereepción global, En tal sentielo, debe señalarse que la

denominacién de la marea solieitada 'FRISON" no eonstituye una expresión meramente arbitraria o de
fantasla, sino que posee un signifle ado propio y definido, El vocablo "frisón" se refiere prineipalmente a una
famosa raza equina originaria de los Palses Bajos, y hae e refereneia tanto al idioma como al grupo étnieo de

la regién de Frisia,? Por el contrario, la marea oponente "FILSON' transmite un eoncepto eompletamente
distintn, encontrándose vinculada de manera direeta a uRa persona determinada y al origen empresarial de
sus produetos. ta denominaeién tiene su origen en el apellido de "elinton elarenee Filson'4, fundador de
"e,e, Filson", una eompañÍa estadclunidense que desde 1897 se dediea a la fabrieación y distribución de

artíeulos para aficionados a las actividades al aire libre, En eonsecueneia, ambos signos poseen una earga
conceptual conereta, identifieable y maniflestamente distinta,-==-

Que, cuando de eonfusiones se trata, el Dr, forge Otamendi en su libro "Dereeho de Mareas" nos diee:
"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una ine'onfundibilidact, euando es

diferente en las marcas en pugna; porqLte fal contenido lbeilita enormemente el reeuerdo de la marea" y
luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influeneia el que una de las mareas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son cliferentes," El público eonsumidor podrá reeordar eon mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras sinrilitucles gráficas o auditivas, Por tanto, lns signos
enfrentados evocan ideas eompletamente distintas y generan en el públieo consumidor impresisnes
conceptuales claramente diferenciables, eircunstancia que reduce de manera signifieativa eualquier
eventual riesgo de eonfusión o asociación indebida respecto del origen empresarial de los produetos n
servicios identi fi cadcls,- - -- ------- - -

Que, además

titular solieitante
Registrr: N'432765;

de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de mani
SAMBARIE S.R.L. C.E.l., posee las siguientes mareas registradas:
'FRISON'e lase 40, Registro N'448033, Por consiguiente, el ütular de la eolic
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'Sánchr'z Herrero, Andrés, "eontúsián de Mareas" Editr¡rial La Loy, Asuncién, 201?,

' httos://dle.rae.es/fi-is%Cl7oB3n
I httns://www.fi lson.conr/par¡cs/about-us
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Resorución§Jl I
POR LA CUAL SE REVOCA t"A RESOLUCIÓN N' ó7 DE FECHA 2ó DE FEBRERO DE 2019, DISIADA PORTá.
DREECIÓN DE A§UNTOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS EN Et EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
tA N4ARCA 'FRISON Y ETIQUETA', Clase 12, EXPEDTENTE N' 28487/2015, SOLICITADA POR SAIvIBARIE
S,R.L, C.E.I.

ya cuenta eon regisEos eoncedidos bajo una denominaeión similar, los cuales ya eoexisteR eon las marcas
oponentes, por lo que la solleltud en eurso, sencillarnente, pretende la ¡:roteeeión de otra versión de una
nlare a quc ye le pertenee e.="-"===-.---

Sobre el punto, Jorge otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexisteneia entre
rnar€as: "Un faetor de gran importaneia a tener en cuetlta en los e.asos elr que se diseufe la eonfusión es la
eoexisteneia antcr¡or de las marcas cn pugna, tJna coexistencia en el mercads de das mercas, una de ellas
registrada ¡' la affa na a ambas de hechs, sin que se hayan s¿lseitado eonfi"tsiones es /a mejar prueba de la
ineonfunrl¡bilidad, y asf se lo ha reeonoeido.'u, Por eonsiguiente, entre las nrarcas en pugRa, no existe
sirnilitud sufieiente ni mucho menos de eonsiderable o signitieativa magnitud, que contienen elementos
difereneiadorcs y en su corfuRfo, son disfnliles, originales y distintivas una de, la stra en todos los planos de
eomparaeión, pudiendo eventualmente eoexistir paeíticamente en el seno consumidor, ------------

Que, en base a las eonsideraciones de hecho y ele dc,recho expuestas, esta Direccién Ceneral arriba a

la conelusión de que las marcas en pugna son sufieientemente diferentes entre sí y podrán coexistir
paeífie anrente, por tanto, eorresponde revoear la Ressltrción recurrida

PORTAJ.¡TO,
tA DIRECTORA GENERAL 1NTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resslueión N' 67 de feeha 26 de febrers de 2019 dietada por la Direeeión de
Asuntos Mareariss Litigiosos,

ORDENAR la prosee ttcrón de trámrtes de la solieitud de registro de la rnarea 'FRISON Y
ETIQUETA', Clase 12, Expediente Nn 2848712015, solieitada a nombre de SAIviBARIE S.R.L.

tut.34 NOTIFIQUESE por eédula,

Ditectora C c

:aldo

ina

Dirccción 6cnei:i 'l: :i¡lttial
t:i;:rullDirección Naci¡¡r1

Art.lc

AÉ.2q

' -tlEREeHg 
DE MARCA§' : Jorge orerrend¡, 9, Ed,, EAltA, Abelettr pcffrrt, 2017 :
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ResoruciénQ-IJ I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIéN N' 979 DE FEEHA 29 DE SEPTIEMBRE DEaOLL,DI TADA POR
LA DIRECCIÓN PE ASUNTOS MARCARIOS TITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGI§TRO
DE LA MARCA "NaEig', Clase 05, EXPEDIENTE N' 06595/2022, SOTICITADA POR QUIMFA S.A,---"-

Asunción,29|r{AY2020

VISTO: El recurso de apelaeión interpuesto por el representante convencional de QUIMFA S,A,
eontra la Resolueién N' 979 ele feeha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Direeción de Asuntos
Mare arios titigiosos, y: --"----'"---

RES ULTA:

Que, en fecha 05 de oetubre de 28'22 se presenta el representante eonveneional de la firma QUIMFA
S.A. e interpone recurso de apelacién eontra la Rese¡lución N" 979 de fecha 29 de setiembre de 2022, dietada
por la dirección de asuntos marearios Litigiosos,="

Que, en feeha 20 de dieiembre de 2022 fve dietada la provirJencia que eoneedié el reeurso de
apelacién interpuesto

Que, en feeha 23 de mayo de 2027, el representante conveneional de QUIMFA S,A, expresó agraviosl
dietándose en feeha 13 de junio 2023 la providencia peir la eual se tiene por presentado el escrits de
expresión de agravios y se eorre traslado a la eontraparte por todo el término de ley,="=..

Que, en fecha 26 de julio de 2024 el representante e onveneional de BIOE{RMA eontesté el traslado
de los agravios, Esta Direeeién dietó la provideneia de Autos para Resolver en feeha 04 de septiembre de
2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién reeurrida eonsidera: "(,,,) Que, en conjunto y sueesivamente, se puede apreciar
gue eulnp las mis¡nas existen semejanzas en el aspeeto denominativa, eomparten gran parte de sus
denominaciones, solamente elifieren en la desinencia, al eontestarlas NATRI=C , NATRI"LIX se nota que
poseen similitudes en los aspectos visual, tbnético e ideológico, Que, esta direceión considera que la marea
registrada oponente, pretenclen identificar productos de la misma clase, eircunstancia que agrava la
posibilidad de eonfusión/asoeiaeión de mareas por púbhco consumidor, Que, la marea solieitada na reLine
los requisitr:s de novedad, espeeialidad y ariginalidad; y se halla incursa en la causal prahibitiva de registro
estipularla en el inciso "f'del artfcttlo 2 de la Ley 1294/98,(,.,)".-------

Que, se agravia el apelante QUIMFA S.A.,y entre otros argumeRtos expresal "(.,,) Primeramente, la
presenfe denominaeión hace alusién al Lamotrigina que es "usado camo medicamento, espeeialmente para
la epilepsia y el trastarno bipolar,.,/.,, Mientras gue la ntarea base de oposición está €ampLrcsto por el
fármaco INDAPAMIDA que sirve para "Diurétieo tiazidico, Antihipertensivo de aceión prolongacla, A k:
expuesto anteriormente le sumamos lo mencionado por la Ley N' lllg/97 sabre 'PRCIDIJ?TOS DE LA
SALUD Y OTRAS" espeeffieamente en su ArL lS lneisa I "eomo narma general,los medieamentos sólo serán
dispensados con reeeta. La autoridad sanitaria naeional establecerá los requisitos mlnimos, earacterfstieas y
plazo de validez de las recetas" no pudiendo ser asoeiadas ambas denominaciones ya que lico

otetlná
lndu¡rriel

1¡tlt«uel

consuntidetr sabrá ditbreneiarlas de acuerdo a la ¡trescripto en flt respectiva receta emitida
c' o rre s ¡t t t n cl i e t t t e ",
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Resorueión-0 5 5 I
POR L.A CUAI SE REVOEA l-A RESOTUCIéN N" 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEhOLL,DICTADA POR
I-A DIREEEIéN DE ASUNTOS MAREARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE tA MARCA uNatrig', elase 05, EXPEDIENTE N' 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.------

Que, la representante convencional de Biofarma manifiesta en su escrito de eontestacién deltraslado
de los agraviosl "(,,.) Tal como puede abservarse atnbas mareas se encuentt'an compuestes par un solo
elemento y ambas comienzan su estrueru ra gramat¡cal eon el ntismo ténnino "NATRI". Al ser pronunciadas
una seguida de la offa, "NATRIG' " "NATRILIX" dejan la misma impresión y recuerdo en la ntente del
eansumidar, La aelieión de la eonsanante "G" en la solicitud, no se eonfigura eomo un elemento
ditbreneiador sufreiente para que sea viable el registro de la marea.../.,, Es intportante meneionar que
además de las s¡militudes expuestas más arciba ambos conttencn indapamida eomo su ingrediente aetivo
prineipal, La indapamida es un diurétiea tiazfdieo que ayuda a eliminar el cxeeso de lfquidos del euerpo y a
redueir la presién arterial. Por lo que el easa de eve¡ttual eoexistencia es lnexisfente ya g¿re se podrÍa
indueir direetamente a le eonfusión en el públieo cansumidor,.,/,,,Dieha limitaeión de s¿¡s praduetos no es

s¿rlieiente para difereneiarse de los produetos protegidos ean anterioridarl por mi ntandante por lo que
pese a la msdifreación de los pruduetas de la adversa se puede nataÍ que srgue habiendo una estrecha
rcleeión entrc los mismas (,,,)' =-"--====

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, al inietar el análisis de las denorrrinaeiones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
dcsde una vis¡ón de eonjunto, eorno es regla general en el dereeho mareario, sin artificiales
desrnenlbraerones y e uyo objetivo es advertir si la pereepeión de una de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta rnanera, corresponde e esta instancia administrativa determirrar si las mareas en euestión
pueden o no scr eonfundidas en el mercado, tras un análisis desde la éptiea de los eventuales
eonsunridores, =""==-""=

Que, al analizar los aspeetos ortográtle os o visuales de la denominación solieitada'NATRIG'(Clase 05)
Frente a la rnarea oponente registrada 'NATRILIX' (Clase 05), se advierte que, si bien ambas mareas
eornparten las eineo letras inieiales (N=A-T"R=I), diehos elementos comuRes resultan insufleientes para
generer eonfusión, ya que, eonsiderados en su conjunto y dentro de sus respeetivas estrueturas
densrninativas, eontiguran si gnos elaramente diferencrables,-"-- -"- ---

Que, al realizar el análisis fonétieo debe tenerse en euenta el númers y la seeueneia de sus sflabas, así

eomo su orden, ritmo y acentuación, Al respecto, la marca en trárnite se artieula en dos sÍlabas eomo
'NA.TRIG* y la marea oponente presenta una extensión mayor de ües sÍlabas, 'NA"TRI-tlx". lgualmente, las

denominaeiones de la marca solicitada y la oponente difieren en la eomposieién de sus respeetivos sufijos:
lC = tlx, es asf que, eunque las mismas compartan sus rafces, esta difereneia en sus terminaeiones
ortográfiees genera distineién fonétiea, debids que al pronunciarlas una a eontinuaeién de la otra, tenemos
quc la irnpresién auditiva que Beneran ambas es disfrnil: NATRIG - NAIRILIX, Estas variaeiones
esffucturales dese artan cualquier semeianza ortográfica y auditiva relevante, e omo se ilustra a

eontinuaeióni-===-=======

NATRIG (marca solicitada), y
NATRILIX (marea oponente)

Que, por eonsiguiente, las mareas eonFrontadas exhiben dif'erencias sustaneiales crrsu-esquetllra,
eonrposieién gr'áfiea y eonfiguración fbnética, circunstancias que redueen signifieativa qurer

I n,o.aa,n" NAcreNAt BE
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riesgo de eontusión o de asoeiaeién indebida en el mereado."""'""" 
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Resorucién-0 5 5I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIÓN N'979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEZOZZ,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO
DE l-A MARCA'NaEig', Clase 05, EXPEDIENTE N' 06595/2022, SOLICITADA POR QUMFA S.A,---,-

En tal sentido, forge Otamendi sostiene qlre: "El rlereeho marcario no protege prefijas o partÍailas
comunes euanda no eanstittryen por sf mismos el signa distintiva," En ese sentider, eorRo es sabido, la
proteee ión eie las mar€as se extiende al conjunto «1el signo distintivo y no a sus elementos tomados de
f'orma aislaela, Por elln eabe afirmar que la protee e ién otorgada a la mare a registrada 'NAÍRIIIX'se extiende
al eonjunto del signo denominativo asÍ presentado, y no le otorga exelusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia adrninistrativa considera que tales
elementos pueden formar parte de otra marea "aún en la misma clase= toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marea anterior,

Que, al respeeto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan c:uantr¡

sigue: "(.,.) Al analizar el riesgo de confusión entre dos srgnos aplicados a productos o servieios similares es

necesario tener en cuenta el grarlo de atenc'ión que suelen ejercer lc¡s cansumi¡lores pertinentes,,,/,.,81
grado de eteneián de un eonsumiriar puede depender del tipo de producto o servieia de que se trate, ! §i el
consumidrtr es profesional o especializado, Cabe suponer que los eonsumidares que aperan en [Jn campa
profesional o espeeializada tendrán menos probabilidades de cctnfundirse cuanda adquieran praduetos o
servieios que les sean familiares o que estén acostttmbradas a comprar, Un faetor que determina el grado de
atención dc,l consumidr:r es su nivel de implicación en la campra de un proelucto a servie'ia, Esta a su veil
puede depender del nivel de importanc:ia de la compra es para ese consutnidor, Cuanta mar,CIr sea la
importancia de la eompra de un produeto o servieir¡, mayor será la atención elel eompradar, Esto, a su vez,

tenelerá a redueir la probabilidad de gue el compradctr sea confhndido o engañado ante mareas similares,
eabe suporler que habrá un alto grado de ateneión de parte de las eonsuntidores gue eampran produetos a
servieios que son earos, de ariqilsición poeo freeuente o potencialmente peligrosos, Par ejem¡tla, las

campras de produetos eomo un automóviJa una ettmputadora, o seruicias como asesoramienta ntédieo a
financiero, generalmente eonllevan un mayor euidada por los eansumidore* Lo mismo si se trata rJe

productos eamo los medieamentos, dependiendo de que el producto sea vendida solo baja preseripeién
ntédiea o que esté en venta libre, Por el eontraria, eabe esperar un menar nivel de ateneión eon respeeto a

las compras rutinarias de productos de la vida carciente a poeo eosfosos, come los alimentos básieos y
produetos sim ilares.t (,..)", " " - - - - " - - -

Que, la tutela del interés general y la proteecién del consumidor eonstituyen el eje reetor de las

deeisiones de la Direceién General de la Propiedad Inteleetual, En este eontexto, al quedar en evideneia
qr,re los elementos de heeho no justifiean una denegación total de la solieitud, el registro de la marea
NATFIIG deviene viable mediante r-rna aplicaeión armónica y proporcional de la normativa vigente, Al
respecto, el artÍeulo 6' «1e la tey N' 1294198 faeulta expresamente a la Direeeión a eone eder el registro de
forma delimitada para proteger el interés del priblie o sin lesionar el derecho del solieitante, señalando que:
"...La Direccién de la Propiedad lndustrial en interés rlel público, podrá denegar el registro de una mar€a
idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo pradueta o servieio, ean notifreaeión al
solicitante, aún meeliando consentimiento del titular de la marca registrada, El registro solicitado podrá
concederse sólo para alguno de los productos o servieios indicados en la solicitud, o coneederse ean una
limitación para deterrninaelos productos o servicios, cuando no se justifica una denegación totel,,,

Que, en base a las eonsideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direeción Gen
la er:nelrrsión de elue las marcas en pugna son srrtleie.ntemente diferentes entre sÍ y
paeÍfie amente, por tanto, eorresponde revocar la Resolue ión reeurrida

https: ii u,u,rv.dinaui. Iov.uy'uortal,/v-]/propicdad-industri¡l/nrarcas/di rcctriccs
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Resorueión$-u g
POR t-A EUAI SE REVOCA LA RESOTUCIéN N' 979 DE FECHA 29 DÉ SEPTIEMBRE DE}OLL,DICTADA POR
I.A DIRECEIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN Et EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE tA MARCA uNatrig', elase 05, EXPEDTENTE N'06595/2022, SOTTCITADA POR QUIMFA S.A.------

PORTANTO,
LA DIREETORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolueión Nn 979 de ieeha 29 de septiembre de 2022 dietada por la
DireeeiÓn de Asuntos Marcariss titigiosos,

ORDENAR la proseeue ión de ffátnttes cle la solieritud de

05, Expediente Nn 0659512A22, solie itada a nombre de qf;tUfn S.e.

NOTTFIQUESE por eédula, "-"------------

Ad,le

Afi.29

Afi.3q
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Resorución0J4 0
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N'1700 DE
FEcHA 07 DE NovTEMBRE Dgzazl, DIcTADAS poR LA BnrccróN DE MARcAS, EN EL ExpEDtENTE DE
soLIclTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ y ETIQUETA',, elase 03, EXPEDIENTE N'10055/2022,
SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCTANAYEGROS SEMIDEI,.-

Asurrcirin,
2 g I'JIAY 2026

VISTO: El reeurso rle reconsideración y apelacién interptresto por el representante eonvencional de
la firma Maria Mercedes Luciana Yegros Semidei er.rntra las Resolueiones No 550 de feeha 3l de marzr¡ de
2023 y N" 1700 de fee ha 07 de n«rviembre de 2024, clictadas por [a Dirección de Marcas, y; '--="-"'===

RES ULTA:

Que, en feeha l8 de noviembre de 2024 se presenta el representante esnveneional de la firma Maria
MercedesLucianaYegrosSemidei e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nu 550 de
fecha 3l de marzo de 2023 y N' l70o de fee ha 07 de noviembre de 2024, dietadas por la Direeeión de
Marcas.-----

Que, en feeha 13 de diciembre de 2024 fue dietada
apelación interpuesto

la provideneia que eoneedió el recurso de

Que, en fecha 27 de diciernbre de 2024, el representante eonvencional de Maria Mereedes Luciana
Yegros Semidei expresó agravios; y esta Direeeión llamó autos para resolver en feeha 10 de enero de
2025.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera '(..,) Que habiéndose realizadr¡ la búsqueda de anteeedentes
de la citada merea, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marea: Expediente 2Al7=1779618

Denominació¡t ARETÉ ALMA1ENE§ e/ase 35 Registro 470826 Titular Alimentos Espeeiales S,a [PYJ
Comentario; Que las denominaeiones son easl idénticas, muy semejantes, no podrán tener eoexisteneia
pacífica, en Ltna misma clase, sin crear riesget de confusión entre los eonsumidares,-, por lo que de
confonnidad al artfeulo 6p de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lLtgar a lo salicitado'i-=-"-,"'-'"

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(,.,) Que, el fundamento esgrimido
resulta insuficiente para denegar el registro de la marca sr:lieitada en razón de que las solieitudes fueron
depositadas en ditbrenfes c/ases, es decir, las coberturas son distintas y no se eneuentren relacionadas, La
marca antecedente protege la ol:erta ele producfos en un sltpermereada mientras que mi rnandante
productos eomprendidos en la clase A3,,,/,,, Partiendo de esta áase, es imposible que el eonsuntidor
confunda un supermercado con cosmétieos o perfumes, (,,,)'i"'"--'="=====

Que, corresponde a esta dependene ia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeursn
interpuesto

En primer término, las mareas en cuestión deben ser analizadas en su eonjunto, sin artifieiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas,

Qr.te, al analizar lers aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominae icitada
"ARtrTÉ" frente a la marca previamente registrada "ARETÉ ALMACENES', se advierte que os

presentan diferencias sustanciales en su eomposición y percepcién global, En primer t
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Resorueión0 3 4 0
POR LA EUAI SE REVOEAN LAS RE§OLUCIONES N' 550 DE FECHA 3I DE N,IARZO DE 2023 Y N' 17OO DE

FECHA 07 DE NoVTEMBRE DE 2024, DICTADAS poR r-A nmrcctóN DE MARcAs, EN ELEXpEDIENTE DE

soUclTUD DE REGISTRO DE I-A N4ARCA "ARETÉ Y ETIQUETA',, Cla§e 03, EXPEDIENTE N'tOO55/2022,
SOTICITADO POR MARLA MERCEDES LUELANA YEGROS SEMIDEI,...

eonstituyc una denominaeién breve, eompuesta por un sols voeabls, mientras que la marca anteeedente
posee uRa estruetura nrás extensa y compleja, integraela por dos voeablos ("ARETÉ" y "ALMACENES"), lo
que gencra un ritmo de pronuneiaeión distinto y fácilnrente identiñeable por el consumidor rnc,dio.

Que, el elemento eomún resulta insufieiente para Benerar eonfusién, ya que, eonsiderados cR su

conjunto y denffo de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente
difereneiables, En eonseeueneia, las mareas esnftontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estruetura, eornposieión gráfiea, asÍ eonro e,n su eonfiguraeién fbnétiea y auditiva, lo que' reduce
signifieativarRcRtc eualquier riesgo de eonfusién o de asocración rndebida en el mereado, Ello se corrobora
en el siguiente eotejo:

ARETÉ @olieitada), S'

ARETÉAUúACENES (marea basc de reehazo)

Que, adieionalmente, esta Diree e ión eonsidera oportuno traer a colaeién los argutnentos doetrinarios
del Prr¡f, Dr, Andrés Sánehez Herrers, quien en su librr¡ "e ontusión de Mareas" expliea respeeto a las marcas

eonrple¡as euanto sigue: "El m\ro heeho de utilizar el únies signo que cümpone una marea, para utilizarlo
en eonjunta eon offos elementss, en otru marca ns neeesariamente impliea que esati nlarcas sean

eonfund¡ble§,'r, VeRlos que el heehs de conrpartir ciertos elementos no resulta sufieiente para justifie ar el

ree hazo, rnáxirne si se eonsideran los denrás aspectos evaluados conjuntanrente en la presente resolución.--

Que, deseehando el análisis fonéticer"grarnutieal. al realiz.ar el eotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el easo de autos, vemos que la marea anteeedente *ARETÉ ALñÍACENES", se eneuentra bajo el
registro N' 470826 en la ClaSgllS a fin de proteger los siguientes ssJ¡gisio§: "..,Servieios de ventas de artÍculos
propios de un supermereado, en particular productos eontestibles y bebidas: servicios de publie idad...'1 En

eambio, la rnarea solieitada UAREffi'busca proteger ",.Todos,,,"ploduclos de la c,lasg.lQl del nomenclador
sfieial, la eual eomprende prineipalmente las preparaciones de toeador ns medicinales, asÍ eomo las

preparaeiones de limpieza utilizadas en el hogar s en otros ámbitosr. De la comparación claramente se

eolige, que las rnarees analizadas, se eneuentran en diferentes clases del nomenclador internacional,
Asimismo, la naturaleza de sus produetos y servrcios no poseen una eonexión eompetitiva eomercial
direeta y apuntan a un púrblico eonsumidor distintr¡,

A dieho respeeto, es eonveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema mareario es el

eonoeido eomo unielase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Mare as, el cual supoRc la presentaeión de una
ssla solieitud de regisffo de marea por eada elase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios rnarcarios fundamentales, el

de espeeialidad, el cual eonstituye la esencia misma de la rnarea pues, esta sélo adjudiea proteeeión a la

eategorla de produetss o servieios para la que ha sido e reada. Las marcas en pugna no comparten la misma
elase del nomenelador intemacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
paeffiea entre las mismas.=---

Que, otro elementr¡ relevante al msrnento de determinar la distirrtividad de urra e.s la

etrc¡ueta que eonfbrma la nrarea soliertada, En estc caso, la marca solicitada posge una

I Sáne hez Herero, Andrés, "Confusión de Marcas" Editt¡rral La Ley, Asrrne rón. 2013.
I httos://www.wipo. int/cslwob/classi tication-locarno
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Resorución03Á0
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES NO 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE2027 Y N'I7OO DE
FEcHA 07 DE No\nEMBRE Dgzoz4, DrcrADAs poR LA ptRgcetéN DE MAReAs, EN ELEXpEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA',ARETÉ Y ETIQUETA',, Cle§e 03, EXPEDIENTE Ne 10055/2022,
S OLICITADO POR N4ARIA MERCEDES LUCTANA 1GGROS SEMIDEI. -.

en la figura de un rombo de doble lÍnea c-'on puntos en los vértiees, que eontiene eR el eentro la

denominaeión "ARETÉ" en letras mayirseulas y tipografla ele eolor negro, En eontraste, la marca base del
ree hazo earece de etiqueta, al tratarse de una marea denominatrva, En slntesis, la mare a solieitada ine orpora
elementos gráñeos y de thntasfa sufieientes para dit"erenciarse de la marea anteeedente, eireunstaneia que
reduee signifieativamente eualquier posibilidad de eonfusión o asociaeién en el púrblieo eonsumidor,..",'.,.

Marca solicitada Marca anteecrlente

=[)enominativa=

Que, además cle todo lo mencionado, en el análisis ele arrtos no podemos clejar de manifestar, gue
según la tlirsqueda realizada en el sistema informátieo de [a Institueién, se puede advertir que Maria
Mercedes Luciana Yegros Semidei (titular solieitante), ya cuenta eon las siguientes mareas registradas:
"ARF'TÉ' clase 4l Registro Nq 561160; Es dee ir, el ührlar de la solicih¡d de autos ya cuenta eon un registso
concedido, bajo una denominación similar. Por eonsiguiente,la solicitud en eurso, seneillamente, pretende
la proteccién de otra versién de una marea que ya le pertenece, que no modifiean sustaneialmente su
identidad visual y fonética.-

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexistencia
de la marca oponente diciendo: "Un factrtr de gran impnrtanc:ia a tener en cuenta en kts casos en qrle se
discute la confitsión es la coexistencia anterirtr de las mareas en pltgna. [Jna coexisteneia en el mereadr¡ de
dos marcas, una de ellas registt'ada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suseitado confils¡ones es

la mejor prueba de la incenfitndibilidad, y asf se lo ha recanoeido.'r, ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direceión e onsidera que la

marca solicitada es uR signo eon earaeterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, Ro existe similitud suficiente entre las mareas en pugna, alo
anteriormente expuesto, eorresponde revoear la Resolueién recurrida, ="----"--=='

' "DERECHO DE MARCAS'- lorBe Otamendi, g" Ed,, CABA, Abeleder Perrr¡r,2017 -

hRÉTE
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Resorución0 ¿ 4 0
POR t.A EUAI SE REVOCAN I.AS RESOLUCIONES N' 550 DE FECHA 3I DE MARZODEaO¿S Y N' 17OO DE

FEcFIA 07 DE NovTEMBRE Dgzaz4, DrcrADAs poR r-A onncctéN DE \4ARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE

soUelTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡nErÉ Y ETIQUETA',, Clase 03, EXPEDIENTE N'10055/2022,
SOTICITADO POR MARTA MERCEDES TUCLANA YEGROS SEMIDEI...

Atr.lq

Art,2q

PORTANTO,
tá, DIRECTORA GENENAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR las Resolueisnes Nn 550 de fecha 3l de nrarzo de 2023 y N' 1700 de feehe
07 de noviernbre de 2024 dietaelas por la Diree eión de Mare as,-

CIRDENAR la proseeue ién de trámites de la sole itud de registro de la marea "ARETÉ
Y EflQUETA', elase 03, Expecliente No L005512O22, solie itaela a nombre de MARLA
MERCEDES IUCIANA YEGROS SEMIDEI.. = -= = -r'-T\

&t.3P NOTFÍQUESE por eédula,
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ResoruciénQf4 1
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N'2026 DE FECHA 16 DE NovtEMBRE DEzozz,DIerADA
poR LA plRpccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE solletruD DE RnctsrRo DE LA MARcA
"ARON4A ROGA', Clase 03, EXPEDIENTE N' 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA
BRUNETTI.

Asrrncién, 2g lvlAY 2020

MSTO: el recurso de apelae ión interpuest«r por el representante convene ional rle LUIS FERNANDO
PARCERISA BRUNETfl, contra la Resolucririn Nu '2026 de f'echa 16 de noviembre de 2022, riictada por la

Dirección c e Marcas, yi.------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2022 se presenta el representante eonvencional de tUIS
FERNAI.IDO PARCERISA BRUNETfi, e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión N" 2026
de fecha l6 de noviembre de 2022, dietada por la Direecién de Mare as,-

Que, en fecha 07 cle marzo de 2023 fue dietada la providencia que coneedió el recurso de apelacidrn
interpuesto

Que, en f"echa 26 ele enero de 2024, el representante eonveneional de
BRUNETTI, expresó agravios. Esta Direeeión General tiene por presentada la

LUIS FERNANDO PARCERISA
expresión de agravins y Ilama

autos para resolver en feeha 30 de enero de 2024

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueión considera quer '(,,,) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antece'dentes de la citada merce, se ha eonstatado la existenc'ia en dic'ha elase de la marea: Expediente
2020'2007360 Denominación AROMA MAISON (Yase A3 Registrut 511844 TitLtlar Maria Alejandra Abbate
Centurion [PY] Expediente 2020-206332 Denaminacién AROMA HOME elase 03 Registra 5t44t7 Titular
Myriam Hortencia Abbate Centurion [PY], Comentario: Que las denominaeiones son casi idéntieas, muy
semejantes, no podrán tener eoexistencia paeÍfiea, en una misma clase, sin erear riesgo de eonfusión entre
los consumidores.- por lo que de eonfarmidad al artieulo 6e de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a la
sol i c itado (...)".- - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiestai "(,,,) En primer lugar, debe notarse
que la Direceión de Mareas ns examinó las mareas en su eonlLulto, En la comparaeión realizada, es posible
observar que dieho exatnL'n fite realizado únieamente entre las palabras AROMA, sin eonsiderar el resto de:

las palabras, Debe notarse r¡ue las mareas intraducen la ¡talabra en Guaranf 'RCIGA", la inglesa "HOME" y
tianeesa 'MAISON",I., Las palabras del idietma HOAIE y MAISCIN, no san de r¡so común del públie:a
consumidor en nuestra República. Ambas palabras no eonsisten en expresiones habifirclmente utiJizadas
por el csnsumidor. No res¿¡/ran extranjeristnas y menos aún han sidet ineorparadas al idiama
castellano.../...Sienda asf, la confrontaeión realizada entre AROMA RAGA y AROMA HOME y AROMA
MAISON. careee de valor al haberse omitido eomponentes eseneiales de /as mar€as, siendo eonfi'ontadas
palabras aisladas y no las marcas en su conjuntct (.,.)".---------

Que, corresponde a esta instaneia administr:ativa resolver sobre la procedeneia o no del

x
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POR t-A EUAI SE EONFIRT\4A L.A. RESOLUEIÓN N'2026 DE 
"'* 

iiUE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
poR LA pmreetó¡¡ DE N¿ARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo DE LA NdARcA

'AROlvfA ROGA', elase 03, EXPEDIENTE N' 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNAITJDO PARCERISA
BRUNETTI.

Que, tal eomo lo expresa elArt, I de la tey N' l294l98,las mareas son signos que sirven para distinguir
produetos o servieios. Sin ernbargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marearia, ciertas

restrie eiones para el registro de una mare a; es deeir, dichas li¡¡itaciones a la hora de considerar la vlabilidad
del registro rrarcario se eRcuentran para precautelar otros clerechos o intereses, tan válidos como el

dereeho a eonstituir una rnarea.

Que, en prinrer término, las mareas en euestién deben ser analiz.adas cR su eonjunto, sin artificiales
desmembraeioRes, de forma sueesiva y no srmultáRr,a f, el resultado que arroje la visién en eonjunto es el

eriterio que debe primar a la hora de determlnar si existe peisibilidad de eonfusién entre las mismas,

Que, eorresponde a csta instanera adrnrnrstratrva resolver si eabe o no la posibilidad de eontusión
entre la solieitud de registro de la mare a 'ARON,[A ROGA' Clase 03 y las n.rare as "AROlvlA lvlAlSON' Clase 03

y 'ARON,IA HOME' elase 03, bases del ree hazo. En tal sc,ntielo, al efeetuar el eontraste ortográfico y fonétieo
entre los signos analizados, se advierte que la marea solieitante reprotluce Íntegramente, y en el mismo
r¡rden, las eineo letras que esnforman el vereablo predorniriante "AR)MA", elemento distintivo central
€lcntro de las densrninaeiones de las mare as registradas, Esta e oineideneia genera una mareada proximidad
gráfiea y fonética entre amtros signos, daelo que eltérnrino eompartido eonstituye elcomponente de mayor
fuerza identifieatoria en la pereepeién del eonsumidor, En el siguiente eotejo se puede corrobc¡rar la

sirnilitud gráfiea y fonétie a entre las mareas meneionadas: -""'-"-'

AROlvtA ROGA (solieirada), y

AROMA MAISON (marea base de reehazo)

AROMA HOME (ntarea base de reehazo)

No obstante, eR el easo de autos eoresponde asimismo ef'eetuar un análisis eoneeptual de los signos
eonfiontados, e ñn de determinar si estos transrniten al consr¡midor una idea, evoeaeién o eontenido
eonceptual suseeptible de ineidir en su pereepeión global, En ese sentido, todas las mareas poseen eR sus

elenominaeiones la palabra "AROMA' el eual alude al "perfume u r¡lor nruy agradable", ------

Que, en primer térrnins, al esnfrsntar [a solicrtud "nnOVlR ROCA" con [a marca anterior "AROMA
MAISON', se advierte que ambas eorrparten de fbrnla idéntrea c,l vscablo inieial 'AROMA', Respeeto al

seguncler clernento ('MAISON'), de aeuerdo eon las Direetriees para el Examen de Mareas, elheeho de que
un signo elenominativo constituye una tradurcciirn en lengtra extranjera no es relevante para la

eomparae ión eoneeptual si el públie o no eonoce o no entienrle el términs, Al ser'MAISON" urr término en

el idioma franeés, resulta a,ieno al eoneicimlento generalizado del consumiclor promedio paraguayo, por lo
quc earcee de eontenido semántieo directo para este. En conseeueneia, la carga conceptual y el recuerdo
de dieha marea reeacR exelusivamente sobre la palabra eerrnprensible "AROMA", generando una similitud
innegable que eapta la ateneión del eonsumidor,---------

Que, en segundo términr¡, al cotc.;ar el signo serlicitadr¡ fi'entc. a la rnarca "AROMA HOME"
rc,viste una identidacl eonceptual plena, Ambas rnarcas se eomplernentan cr:n los tér¡n
(guaranl) y "HOME" (inglés). Las nornrativas de exanlen c.stableec.n que existe sirnilitud con
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2026DEEECHA'^*U NOVIEMBRE DEZOIL,DIETADA
POR I-A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE LA T4ARCA
'AROMA ROGA', Clase 03, EXPEDIENTE N' 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS F-ERNANDO PARCERI§A
BRUNETTI.

las ¡:alabras tienen el mismo signifieado o se refiereR a concetptos qp6 son sinénimos o traelrreeiones
asociables en la mente rlel c:onsr¡mielor, e-onsiderando el contexto hilingüe y el manejo del ielioma inglés
básieo en el csmercio loea[, el prhhlico pertinente comprerrde sin esfuerzo qLle 'FJOME" y "RO(iA' son
traeluceiones direetas. Por tantr¡, ambos signos eomuniean exactamente la mtsma idea eentral "Casa ele

Aromas", En eonseeueneia, sea por la tirerte irientidad basada en el término prineipal 'AROMA' (f'r:ente a

Maison), o por e onstituir la tradue e ién exaeta de una misma idea (frente a Home), la marea solicitada e areee
de la aptitud para coexistir paeffieamente, deviniendo en la imposibilidad de su registro a fin de resguardar
al públieo eonsumidor del evidente riesgo de eonfusión y asoeiaeién, :======'

Que, deseehando el análisis tbnétieo-gramatiea[, y teniendo en eueRta ls señalado anteriormente,
vemos que la mare a en trámite de registro 'AROMA ROGA" pretende obtener la e nbertura de p¡qdUstgs de
la §la¡g-0.3. especificamente de: ",Pracluc'tr¡s comprendtdos s¡ la clase 3 tales como; produetos rle
¡terfitmerÍa, aeeites esenciales, cctsmétit'¡ts, l¡ases para perfitmes de flores, difusares de perfimes de
ambiente con varillas", Por otra parte, la marca base de rechazr¡ "AROMA HOME' registro N" 514457 posee la

cobertura para todos lcls p¡oduclo¡ de la O¡¡c-Ol del nomene ladr¡r internaeional, De la eomparaeión se

colige, que las marcas analizadas no sr¡lo presentan similiturJ gráfiea y fonétiea eRtre sus elenominaeiones,
debe sumarse el heeho cle que ambas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional y buscan proteger los mismos productos . Esta eoineideneia refuerza el riesgo de confusién
en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada,--

Que, ésta Direeción estima que, aelemás del Art,6e de la Ley N' 1294198 meneionado por el A=quo, la

solieitud se opone igualmente a lo estableeido en el Art,2lne 0 de la Ley l,29488, el eual expresamente
prohfbe el regisEo de signos idénücos o similares para los mismos productos o servicios, o prira produetos o
servicios diferentes, e uando pudieran eausar riesgcl de eonfusión o de asoeiaeión eon esa marea, situación
que' aconteee en el caso de autos. Y tenienelo en euenta que para el registro marcario lo determinante es

proteger a quien tiene uso exeluslvo de la marca eontra tereeros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de eonfusién al indueir a confusirin o asoeiacién a la marea regrstrarJa de manera tal que el
consumidor ptreda creer que tienen un origen eomirn, resulta inviahle la coexisteneia paelfica entre las
mismas,

Qtle, ahondando a(rn más en el análisis, el Dr, f orge Otamenr'li, en su r¡bra DERECHO DE MARCAS se

refiere a las marcas idénticas o similares a otras antcriores, dieiendo: "La esenc:ia de una mere.a está en el
poder de exc.luir a otros en el usct de nprcas confitndible* Naria más c'onfitndible que una marea ieléntie,a,
La prohibición del inc. a) rige, en ¡trinc:i¡tio, cuando ambas marc:as van a rJistinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porqtrc ésta, que es la regla ñt¡xlamental o básica que impide esta elase de
coexistencias, no es la úniea"t,--

Que, entre los fundarnentos esgrimidos por el apelante, encontramos que reel¡rre a añrmacir:nes
dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán eoexistir pacíficamente en el mercado atendienelo
a que poseen sufleientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el eotejo y análisis en eonjuntei
realizado sin artifieiales desmembraeiones, de fr¡rma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultad«r quc.
arroja la visión en conjunto clemrrestra que sf existe posibilidad de confusión entre las marcas anqli
En conclusién, esta depenclerncia aclministrativa e onsirlera quc la solicituci de registro eJe [a ma

' 'DEltHCHo DE MARUAS'- lorHe l)tumetrrli, s" Fl,l,, (l-ttlA, Abeledr¡ Perrrrt,20l7
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POR L.A EUAL SE EONFIRMA I.A RESOLUEIÓN N' 2026 DE FECI.LA 16 DE NOVIEMBRE DEhOLL,DICTADA
POR tA DIREECIÓN DE N4AREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE I.A }VÍARCA
'AROMA ROGA', elase 03, EXPEDIENTE N'105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNAI.,¡DO PARCERISA
BRUNETfl.

ROGA' no podrá eeiexistir eon la mal'e a antecedente. "AROMA HOME', con la e ual presenta más semejanzas
que difereneias,=========

Que, en base a las eonsideraelones de heeho y ele dereche¡ arriba expuestas, atencliendo al earácter
eminenterneRte eautelar y tuitivo del derecho nrareario, eonfbrrne a lo dispuesto eR el ArtÍeulo 2p inciso 0
y el Artleuls 6q de la tey N' 1294/98 ele Mareas: es criterio de esta dependencia aclministrativa que
eorresponde eonfirrnar la Resolución apelada por ser insostenible una eoexistencia pacífica entre las

mismas,==""

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

RESUELVE:

CONFIRIvÍAR la Resolución N'202ó de fecha l6 de noviembre de 2022 dictada por la
Direceién de Mareas,

ORDENAR el arehrvo dc. la solicitrrd de, rcgistro de la marea "AROlvtA ROGA", Clase

03, Hxpediente N" lO5255l2OZL, solieitada a nomLrre de LUIS FERNANIDO PARCERISA

Art,3a

d lndusrrial

Cristaldo

tora Geneü1 Interina

Dkección Nacional de Propicdad httlectual
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Resorucién§l.42
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ne t4az DE FEcHA 1r DE NovTEMBRE DE 2019, DIcTADA poR
LA DIREccIÓN BE MARcAs, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA ,DoN

ucnÓN Y ETTQUETA',, Clase 29, EXPEDTENTE N' 89990/2018, SOLICITADO POR JULIO DANIET OmÑO
ACOSTA,...

Asr¡nción,29 [tt|AY 2026

\4STO: el reeurso de apelacién interpuesto por el representante eonveneional |ullo Dantel Oteño
Acosta, eontra la Resolueién Nq 1482 de feeha ll de noviembre de 2019, dietada por la Direceión de Mare as,

y;--'---=-"'='

RE S ULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019 se presenta el representante esnveneional de fulio Daniel
Otaño Acosta e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolución Nq 1482 de feeha ll de
noviembre de 2019, dictada por la Direeeión de Marcas,'

Que, en feeha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la provideneia que coneedió el reeurso de
apelaeión interpuesto,---- ---:--"- --

Que, en feeha 09 de junio de 2020, el representante eonveneional ele fulio Daniel Otaño AeoEta
expresé agravios, Esta Direce ién tiene por presentada Ia expresión de agravios y llama autos para resolver
en feeha 04 de agosto de 2020,

EONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueión eonsidera que: "(,.,) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la eitada marea, ésta Direeeión eonsidera que la misma ineurre en las proltibieianes de la
Ley 1294/98 de Mareas, gue dispone que no pueden consfituir mareas: .Art, 2 lne, e ),,, los que eonsistan
enteramente en an signa que sea el nombre genériea a designación del produeto o servieio de que se frafe
o que pueda sewir en el eomereio para ealifrcar o rJeserihir algma earaeterfstiea del produeto o servieio," La
denominaeión se eonsidera deseriptiva y sin distintividad alguna eon relaeión a los produetas que desea
proteger,-, En eonsecuencia no ha lugar a lo solicitado, "=-======-====

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: .(...) En ese sentida, debemas resaltar
que la marca solieitada por mi mandante no puede ser considerada deseriptiva, sino evaeativa de /os
productos que pretende proteger. lnc:luso, se debe tener en cuenta lo dispuesta en el Art, l0 de nuestra Ley
de Marcas.J.,Así también, mi representado no se reivindiea el uso exelusivs de la palabra LEeHON, sino la
denominación en conjunto DON LE|HON, y para ello adjunto nuevas hojas descriptivas (,,,)"-"-

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

Que, tal como lo expresa el Art, I de la tey N" l294l98,las mareas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria

restricciones para el registro de una mareai es dee ir, eiie has lirnitaciones a la hora de e onsiderar la
del registro mareario se eneueRtran para preeautelar otros derechos o intereses, tan váli

ión Grneml ir lrr¡ :ir,i i¡:du¡rri¡l

derechcr a eonstituir una mar€a. =========-====;

N¡cio¡rl Cc i,i;i'icc¡J lnrlecru¿l
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POR I-A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN NE 1482 DE FECHA II DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
t.A DIREEEIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA'DON
LECHÓN Y mQUETA',, elase 29, EXPEDIENTE N'89990/20t8, SOLICITADO pOR IULIO DA¡.¡IEL OTAÑO
AEOSTA....

Que, a los efeetos de determiRar: si la solieitud de registro de, marea 'DON LECHÓN Y EflQUETA"
resulta genériea o deseriptiva pere lss pg¿dugt¿1que pretencle amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominaeión eonstituye la designaeión usual de los p¿¿dur¿¿¡ que solicita o se refiere a caraeterÍsticas
propias de los HgdJJI:tI2§que se desea ernparer,

Que, la rnerea solieitante 'DON tEeHÓN Y ETIQUETA'pretende obtener la eobertura de "Todos"los
plgdt¡s¡qs de la lll¿¡C-Z9 elel noménelador internaeional, la eual eomprende prineipalmente los productos
alimenticios de origen animal, asl eomo la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos
hsrtfe olas esmestibles preparados o en coRserva para su consumor, En ese sentido, la palabra "lechón" por
sl sola es deseriptiva y genérica para referirse a la carne de cerdo, Sin embargo, al combinarse con eltítulo
'DON' ('DON tEeHÓN"), el signo adqutere una personifieación o carácter inusual que le otorga fuerza
distintiva en su eon,unto, ale¡ándose de ser una sinrple deseripcién. De ello se colige. que, la combinación
dc, los deis elementos rnencionados, da lugar a una expresifin que, en su conjunto, no constituye la

designaeión Reecsaria, usual o directamente descri¡rtiva de, los productos qL¡e el solicitante pretende
amparar e oR su solieitud,--=

Al respeeto, las ,D/RE?TRI?ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY'ü señalan cuanto
sigue: "(,,,) No obstante, si debido al earáeter inusual de la eontbinacién de palabras en relación eon los
produetas a servieios, el signo ercara una impresión suticientemente alejada de la que resulta de la simple
ad¡c¡ón de las signifieados de 1os elementos, esa eombinac'ión se conslderará distintiva,,./.., una
eombinaeión de palabras que fuese sufreientemente inusual o fantasiosa L'omo para e rcar una impresién lo
alelada del signifieado deseriptivo ele las palabras de Érase podrfa ser distintiva y tuncionar eomo marca,
, \t. ' ' - - - ' - 't"'/ ,--===='==

Que, la Reseilueión reeurrida se funda en lo preeeptuado en el ineiso e) <1e la l-ey, Al respecto,lo que
dieho ineiss impide res¡lecto de las rnarcas, cs que éstas pretendan mono¡rolizar la forma directa,
insoslayable, de que el eomereiantc o fabrieante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
earaeterfstieas, espeeiflcaeiones téenieas prineipales de su produeto, obligándolo a recurrir a eirctrnloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marear quc no hace referencia a la
naturaleza básiea o espeeificaeiones técnicas principales de sus produetos, es eminentemente evocativa,
dcltado de eierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, lfnea de
productos o el eonjunto de produetos (o servieios) que provienen de una misma empresa.

Que, otro elemcnts relevante almomentc¡ cle deternrrnar la distintividad de una sslieitud, es el diseño
de la etiqueta que la ae ompaña, En este e aso, la etiqueta mlrc,stra una figura irregular coR un fonclo negro y
l¡ordes dorados. En el eentro, resalta la palalrra "L.echón" en color blanco y tipografia eursiva, Encima de
esta, y en un tamaño rnenor, apare€e la palabra en mayúsculas "llON'i tamLrién en color blanco,_,¡,r+tli

urra tipograffa sin serifa ei de tipo irnprenra, ER resumelr, la rnarca solicitada ineorpora elemen
que le eontleren un earáeter distintivo, eorlo se detalla a eontinuaciérr: ==--==-=-=-=-====-.r'_-l

Cristaldi
Di¡eclora Grncral Interina

Dirtcci{#rnu:l de Pro¡:rCad Induirri:i
Dirccffill x;tazl lel'i:¡ied;i I: :rkciuii

§
i https:1/ürvrv.wioo. int/es/web/classi fi cation-local'no

hltps:/rrwrv.dinaoi.qov.py/portal/vl/prooicdad-industrial/marcas/dircctriccs
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Resorucién 0-U 2
POR LA CUAL SE REVOEA LA RESOLUEIÓN NE I4E2 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCTéTTI BT MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA MARCA'DON
LECHÓN Y ETIQUETA',, Cla§e 29, EXPEDIENTE N' 89990/2018, §OLICITADO POR IULIO DANIET OTAÑO
ACOSTA.".

marea solieitada

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

refiere a la difereneia entre las designaciones deseriptivas y las evocativas, dicienelo: "Exisfe una lfnea
divisoria tenue entre las signas evoeativos registrables y las deseriptivas que no la san, Los s,gnos
evoeativss dan una idea de euál es el produets o servieio en r:uesflón o sobre sus eomponentes o
caracterfstieas, A veees, más que una ielea, se trata de una certeza, y esta es lógiea puesto que, de lo
contrario, la marea serfa engañosa, EJ signo desuiptit'a también designa estas mismas earaetetfstieas,
funciones, destino, origen, ealidarJ, camponentes, eteétera, La diferencia está en qae la designaeión
descriptiva es /a necesaria o usual para aquello gue se elescribe, La evacativa siempre tendrá er su

conformación algún elemento que la hará, en menar o mayCIr grado, de fantasfa. Al coneederse ana mar€a

evoeativa no se quita del dominio públiea ninguna palabra que se use para deseribir earaeterfstiea alguna
de produc'tos o serviclos, No sueede lo mismo si se registrasc, una designacién deseriptiva", Respeeto a las

designaciones genéricas, el Dr, Otamendi expresai "las designaciones genérieas definen na direetamente el
objetct en causa, sina la eategorfa,la espec:ie o elgénerrs, a los ryrc pertenece ese objeta,'

Que, en base a las eonsideraciones <Je hecho y de der:echo expuestas, habiéndose realizarlo el examen
de registrabilidad de la sslicitud de registro, ésta Direeción General csnsidera que es un signo que posee las

caracteristicas Recesarias para madtrrar en registro; por eonsigt¡iente, y al no ene ontrarse inserta dentro de

las prohibiciones de la tey N" 1294/98 cie Mareas, eorresponrJe revocar la Resolue ién reeurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUETVE

Art.le

Art.2s

REVOCAR la Resolueién Nu 1482 de feeha ll
Direce ión «le Mareas.

de noviembre de 2019 dictada por la

ORDENAR la prosecueión ele trámites de la solicitud de registro de la marca'DON
LECHÓN Y ETIQUETA", Clase 29, N' 89990/2018, solicitada a nombre de fULIO
DANIEL OTAÑO ACOSTA..-. .----:

áfitcci,Sn l{¡tioo¡l dc irrpierirC lotelecrori

Art.3e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ng I.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCA§, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGIsÍno pc LA N4ARCA ,DRESSAPP Y
ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N'54627/2017, SOLICITADO POR §TART NODE S,A.--........

Asuncién, 29 tr]lAY 2020

\4STO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional Statr Node §,fi., contra
la Resoltrcién Nq 1.082 de fecha l2 de junio de 2018, dictada por Ia Direccién de Mare as, y;...=========

RE S ULTA:

Qr.re, en fee ha 05 de noviembre de 2018, se presenta el representante conveneional de §tart Node §.A,
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nq 1,082 de feeha 12 de junio de 2018, dietada
por la Direceión de Mareas.-

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedié el reeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en fecha 12 de agosto de 2019, el representante convencional de Start Node §.A. expresó
agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
24 de julio de 2019,

CONSIDERANDOT

Qtre, la meneionada Resolueión considera que: '(,,) Que hahiéndose realizada el examen de
registrabilidad de la eitada marea, ésta Dirección cansidera que la misma ineurue en las prohibieiones de la
Ley 1294/98 de Mareas, que dispone que na pueden constitu¡r marcas: 'Art, 2 lnc, e ),,. las que eonsistan
enteramente en un signa qLte sea el nombre genérieo o designación del producto o servie ia de que se frate,
o que puecla servir en el camercio para calificar o dese:ribir alguna caracteristica del produc,to a servicio,"
En consecueneia no ha lugar a lo solicitado. '------------,

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(,.,) Que, teniendo en euenta la
resolucién dictada por la Dirección de Astmtos Marcarios, pedimas se tenga en cuenta que la marea g¿re se
pretende se forma de una denominación de fantasia tbrmada por oCHo letras que a su vez se forman de
dos silabas lo que a su vez resulta un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérieo,
Efectivamente los elementos que fctrman la marca, están ubicados de manera tal que constituyen un signo
novedoso, de fantasía y muy caracteristico como se podrá verificar. Que, en nuestro pais coexisten
numerosas marcas formadas por el término DRES§', por lo que no existen razones para impedir el registro
de una marca como la que se pretende,(,..)"--------

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

QLre, tal eomo lo expresa elArt, I de la Ley Nu l7q4lq8, las marcas son signos que sirven para elistinguir
productos o servieios, Sin embargo, se eneuentran regulaelas en la propia legislaeión marearia, eiertas
restrieciotres para el registro rJe una marca: es decir, dichas limitaciones a la hora de conside
del registro mareario se eneuentran para preearrtelar otros derechos o intereses, tan
derecho a constitr¡ir urra rnarca,

L l/ercl !nretina. 
,

dr PtoPitdad lndultttat,

i.'rtrii.aau*tt*'a



POR I-A EUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N9 I.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR t.A
DIRECCIÓN DE T\4AReAs, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA"DRESSAPPY
EflQUET¡r-, elase 35, EXPEDIENTE N' 5462712017, SOLICITADO PORSTARTNODE S.A.-.--.--'-'

Que, a los efectos de deterrninar si la solieitud de registro demaTca"DF.ESSAPPYETIQUETA'resulta
deseriptiva o genériea para los servicios que pretende arnparar, detremos preguntarnos si dieha

denominacién constituye 1a designación usual de los servloos que solicita o se refiere a earaeterlstieas

propias de los servieissque se desea amparer,

Que, la merea sslieitante pretende sbtener eobertura para la totalidad de los servicios de la glÁsg}5

del elasifieador lnternaeional de Niea, entre los cuales se encuentran: ",,.Sel'vieios prestadas por Ltne

empresa euya aetividad consiste en publicar por cualquier medio de difusicin, ofertas de vestidos,

eonfeeeiones / sus aecesorios paru que los consumidores pueden examinarlos y comprarlos,". En ese

eoRtexto, la denominación solieitada 'DRESSAPP Y ETIQUETA" se encuentra conformada por la

eombinaeión de los términos "DRESS" y "APP", ambos de uso corriente y ampliamente conocidos por el

eonsumidor medio, En eflecto, el vocablo "DRESS", perteneciente al idioma inglés, significa "vestido",
"prenda de vestir" o "estilo"t, mientras que "APP' constituye la abreviatura de la palabra inglesa
"applieation", esmúnrnente utilizada para referirse a una 'apllcacién" o "prog;rama intbr¡náticoa. De ello se

eohge que, la denominaeión pretendrda se limita a unir dos vocablos de carácter descriptivo, directamente
relaeionadas eon la naturaleza, finalidad y earacterÍstrcas de los servicios que se pretende distinguir, esto es,

una aplie aeión vineulada a vestidss, eonfece iones o articulos de moda.-"'--"

Que, eoRüariarnente a lo sostenido por la apelante, la marca solicitada eareee de la distintividad
exigida por la normativa marearia vigente, toda vez que transmite de manera inmediata y direeta al público
eonsurRidor una refereneia al servieio ofrecido, sin requerir esftrerzo imaginativo alguno. Por talmotivo, el

signo no puede ser eonsiderado evoeatrvo ni sugestivo, sino meramente deseriptivo de los servieios
amparados en la solieitud.--"--=="==

Que, al respeeto las ?/RECTT3ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAII" señalan cuaRto
sigue: "(,,,) La razón de politiea pública que subyac'e a esfe mot¡vo de denegaeión del registro es c/ue no
deben permitirse dereehos exelusivos respec'to cle términos puramente descriptivos que otras
eomereiantes puedan necesitar utilizar en el e'ursa de operactones c'omerciales para poder operar y
eompetir normalntente, Para ser cansiderado "dese ri¡ttivo", un signo debe e<tnsiderarse siempre en relacién
eon los produetrts o servicios para los que se utilizará la marc'a.,,/...La ofrcina denegará e/ regisfiu de un
signo par ser descriptivo si el signiticado del sigrto firese percibid<t inmeeliatamente por el público
pertinente eomo una informaeién sobre los prodttctos o servicios especiticados. Tal seria elcaso euando el
signo proporeiona informaeién. en particular, sobre la eantidad, calidad, caracteristicas. finalidad, especie o
tamaño de los productos o servicios.../...En particular, las traducciones de palabras extranjeras deben
tratarse de la misma manera a efectos del examen de los motivos de denegaeién absolutos si e/ signitit:ado
traducido siguiera considerándose desc'riptivo,,,/,,,[Jn signo que eonsista en un término en otro idioma
tambiétt será reehazado si es entendido por una parte constderable del públic'o en Paraguay, Se clebe tc¡mar
en eucnta el nivel de comprensión par el ptiblteo pertinente de ténninos extranjeros en inglés, partugués u
atros idiomas extranjeros en la medtda en que esas tétninos l-tubiesen sido
cofr¡ente por el pUblieo o los cfrculas comerciales del Paraguay, (..,)t",

.ú ^\, GOBIERNO oE¡- PARAGUÁI
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Resorueién$J4 3
POR LA EUAL SE EONFIRMA LA RESOLUEIÓN N9 I.082 DE FEEHA U DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR T,A
DIRECCIÓN DE MAREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISÍNO BCLAMAREA"DRESSAPPY
ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N' 5462712017, §OLICITADO POR §TART NODE S,A,...'."'..

Que, la dennminaeión solicitada no será pereibida por el consumidor medio eomo un signo distintivo
capaz de identiñear un origeR empresarial concreto, más bien, será interpretada eorno una expresión de
caráeter común que alude de forma directa a la naturaleza de los productos ofrecidos, Además, permitir su
registro impliearÍa conereder un derecho exelusivo sobre vocablos que deben per¡naneeer disponibles para
que otros titulares que operan en el mismo sector eomere ial puedan dese ribir o referirse a produetos de la
misma categorÍa. En cr¡nseeuencia, el signo 'DRES§APP Y ETIQUETA' eareee del grado mfnimo de
distintividad necesario para su registro, ya que no resr¡lta apto para eumplir la funeién esenelal de una
marca, que es individualizar el origen c-.mpresarial de los productos que distingue, Por lo tanto, ineurre en
una causal de irregistrabilidad debido a su e aráeter descriptivo y de uso común

Que, eernforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su eserito de expresión de
agravios, existen otras mareas registradas a nivel naeional que ineluyen en sus denominaeiones la palabra
"DRESS1 sin embargo, todas ellas ineorporan elementos adicionales distintivos o difereneiadores, que les
eonfieren la distintividad trecesaria para adquirir [a condición de marca, exigeneia prevista en el artfeulo I

Que, también resulta perttnente eitar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médiea y
Carlss Alberto Médica, quienes señalan:'(,.,) En euanto al principia de distintividad, la marca tie:ne que
tener la aptifid de distinguir el signo de atros similares, Esto es ñtndamental, prrcs de la cr¡ntrario no podrá
titneionar c:onlo tal. Por ello, se excluye el registro de signas genéricos o descriptivos, prres los mismos no
individualizan produetos a seruicios, es de¿'ri no son hábiles para distinguir pr¡sdueto o servieio alguno de
otrcts (,..)".4 Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarRosi ¿cuáJ serfe la capacidad distintiva de la
presente merca solicitada pare su registo?, más aún teniendo en cuenta que [a denominae ión pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementeis innovadores o diferenciadores sufleientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
eonsumidores, a quienes podrÍa inducir al error sobre el origen o la calidad de los servie ios ofreeidos, En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud en trámite no eumple er¡n uno de los
requisitos fundamentales para su registro como marca,------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de rlerecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registrr:, ésta Direccién General arriba a Ja eonelusión de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibieiones estableeidas en la normativa aplieable, espeeÍficamente el ine, e) del Art.2, de la Ley 1294198,

por tanto, corresponde conflrmar la Resolucién recurrida

POR TANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD INDUSTRTAT

RESUELVE:

Art.Ie CONFIRMAR la Resolucirin N' 1.082 de f'echa 12 de junio de 20

Dirección de Mareas.

,'?Jfi:',xl':'ffi',!
Bll[ill§;§i:ü r,'!r' t't t'nt"*'t



BIhE€€IÓT{ NAGI§ilAt BE

.W ^\ GOBIERNO ou. PARACUÁI
Wd PARAGUAY RE,KUÁIq#l§8JIB8*üo,

PAHA€UAY

RessruciénQJ4 5
poR tA euAL sE coNFTRMA r-a REsoLUctóN r.¡s r.082 DE FEcHA rz DE JuNro DE 2018, DICTADA poR LA
DIREEEIÓN DE N4AREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISÍ'N.O NN LAMARCA'DRESSAPPY
ETIQUETA', elase 35, EXPEDIENTE N' 54627120t7, SOLICITADO POR START NODE S.A.-------'--

fut,zQ ORDENAR el archivo de la solicitutl rle registro de la marca .DRESSAPP Y
ETIQUETA', Clase 35, Expecliertte No 5462712011, solicitada a neirnbre de START

Art.3c
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POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA I.A CADUCIDAD DE Tá, TI.ISTANCI,A EN EL EXPEDIENTE PT OPOSTCIÓN ¡.
IA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "HONff, E)(PEDIENTE 961763I, SOLICTTADAPORACERO SAC.I.---.-

Asunción,29II4AY?f)?6

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante conüa la
Resolución Nro. 439 de fecha 31 de mayo de 2OOO, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, yi--------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2000 se presenta el representante convencional del solicitante interpone
recurso de apelación conta la Resolución N" 439 de fecha 31 de mayo de 2000, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, posteriormente siendo dictada la proüdencia
"Prouidencia de Reconsütución de Expedienfe" en fecha 04 de noüembre de 2025, noüficándose al solicitante en
fecha 18 de marzo de2026 y al oponente en fecha 19 de marzo de2026.

Que, en fecha 30 de abril de 2O26 se concede la Resolución de Reconsütución Nro. 230, notificándose al solicitante
en fecha 2O de mayo de2O26 y al oponente en fecha 21 de mayo de2O26.-----

Que, en fecha 25 de mayo de 2026 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 administaüva, si no se hubiere efectuado rungún acto de procedimiento a
partir de los sers meses de Ia última actuación".

Que, Ia segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento
corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia.
En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia que autoriza al recurrente
expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos que le causan agravio y que lo
motivan a alzarse en apelación

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 14 de junio de 2000

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Reüsion de Tramites, desde la fecha de la

emisión de la proüdencia de Enüo a Dirección General: Con Apelación en fecha 04 de sepüembre de 2000, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal
por parte del recurrente.------------

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

DIRECCION NACIONAL DE

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

RE SUELVE

Art IeDECI AIU{II operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en Ia solicitud de

registro de marca HONEY, Expediente Ne 9617631, clase 3.

ArL 2gORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca
clase 3, solicitada por ACERO S.A.C.I.----

¡¿ 3e ¡offiQUESE por cédula.- - -- -- - - - -- - - --- - - - ---- l

te Nro. 9617631,



DIRECCION NACIONAL DE

W|§8JIIBTBO'
V-\ GOBIERNO orr I PARAGUAI\:d PARAGUAY I REKUAI

lr,,,,ntuii,,' :'' I 1 I::rjr! ufrrrr:
' 'ruitrru¡ r"'iil, I '-r'- '

,p1tiru3 i:! ¡úIi." l'' :ilr" ' '- ' 1i

PAFAOUAY

Resoruciónfu145
POR LA CUAL SE REVOEA LA RESOLUCIéN NE 3OO DE FECHA 07 DE MARZO DEZOZL,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCA§, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISIRO DE LA MAREA -§MEIL
FRESH,, Clase 03, EXPEDIENTE N' 70745/2020, SOUCITADO POR AEROSOTE§ HEESPI S,A,E,I,EI, Y DE M,Y
s,------------

Asr¡neión, 2g [tt|AY 2026

VISTO: el reeurso de apelacirin interpuesto ¡:or el representante convencionalAEROSOLES HEC§PI
S,A,e.l.EI. Y DE M, Y S., contra la Resolr.rciÓn Ns 300 de f'echa 07 rie marzo de 2022, rJietada por la Direecién
de Marcas, y; =======---==

RE S ULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2027 se presenta el representante eonveneional de AEROSOLES
HECSPI S.A.C.I.RI. Y DE M. Y S. e interpone Recurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión Ns ?00 de
fecha 07 de marzo de 2A22, dietada por la Direceién de Mareas,'

Que, en feeha 06 cle octubre de 2023 fue dietaela la provideneia que coneedió elreeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en feeha 03 de noviembre de 2023, el representante eoRveRcional de AEROSOLES HEC§PI
S.A,C,l.nL Y DE M. Y §. expresé agravios. Esta Direceién tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en feeha 08 de noviembre de }An, -"'...-

EONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueién eeinsidera que: "(..,) Que habiéndase realizaelo el examen de
registrabilidad de la eitada marea, ésta Direeeión conside:ra gue la misma ineurre en las proltibieianes de la
Ley 1294/98 de Mareas, que dispone que no ¡tuc:elen evnstituit'mareas: .Art, 2 lne, e ),,, /ris que eonsistan
enteramente en un signa qLte sea el nombre genérico a clesignaeión rlel producto a servieia de que se trate,
o que pueda servir en el eamerc:io para calificar o describir alguna caracterfstica del produeto o servicio," La
denominaeión en su traduceién al español se considet'a descriptiva y sin distintividad alguna eon relaeión a

losprclductosquedeseaProte8er..,Eneonseeuencianohalugaralosolicitado

Que, entre otros argutnentos, se agravia el apelante y rnanifiestai '(,,,) Que, la resolución reeurrida
resulta injusta pues el inferior no ha considerada que la denaminacion SMELL FRESH eonstituye una
expresión de tántasÍa, su traducción al español, "HUELE FRESCO" no es cualidad eertera, sino más bien
hace referencia a un aroma que evoea una fragancia fresea , Por atra parte, la solieitucl presentada por mi
mandante cue'nta cnn suficientes elementos gráfrc:os y fanéticrss que la distinguen de cualguiet'rstra, Otra
¡nuestra de que la solicitud no implica un dc:smedro de derechos de terceros es el lteeha de que no se ha
presentado persona a formular oposieión. Además, mi mandante es titular de la marca §MELL FRESH en
varios paÍses cle la regitln como Bolivia, Uruguay y Argenrina, (,,,)"------=-==

Que, eorresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no clel reeurso
interpuesto

Que, tal eomo lo expresa el Art, I de la tey Nu l?94l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
prodtrctos o servicios, Sin embargo, se eneuentraR regrrladas en la propia legislleién ma

restrieeiones para el registr:o ele una marea; es decir, dichas limitaciones a la horaFéáns
tas

Lad
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Resorución0 .1 4 5
poR LA euAL sE REVoeA LA RESoLUctéN r.ts 3oo DE FEcHA 07 DE MAMo DEzozz, DrcrADA poR LA
DIREceróN DE MAReAs, EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo DE LA MARcA'SMELL
FRESH', Clase 03, EXPEDIENIE N'70745/2020, SOLICITADO PORAEROSOLES HECSPI S.A.C.LEL Y DE M.Y
s."--"-"--"---

del regrstro rnareario se eneuentfen para preeautelar' otr'os derechos o intereses, tan válidos como el

dereeho a e onstituir una rnerea,

Que, a lss efeetos de determinar si la solieitud de registro de mare a'SMELL FRESH'resulta genérie a o

deseriptiva para los p¡gdJÉfps quc pretende am¡rarar, elebernos preguntarnos si dicha denominación
ctrnstituye la designaeién usual de los $L¿riJJügÉ que solicita o se refiere a earaeterfstieas propias de los

p&nJJltl§que §e desea arnparar.

Que, la rnere a solieitante pretende obtener la cobertura de "Todos" los prodl¡§'los de la §la¡s.,01 tlel
nornenelador internaeional, la cual eomprende principalmente productos eosmétieos y preparaciones de

toeador no medieinales; dentlfrieos no medicinales; perfumes: preparaciones para blanquear y otras
sustaneias para lavar la ropa; preparaciones para lirnpiar, pulir y raspar¡, En ese sentido, la denominación
solieitada 'SMELL FRESH' se eompone de dos voeablos del idisma inglés que traducidos al español sería

"smell (aler, huele/; fresh (treseo)"'. De ello se eolige que, la combinación de los dos elementos
mcne ionados, da lugar a una expresién que, en su con,unto, no constituye la designacién necesaria, usual o
direetamente deseriptiva de los productos que el solie itante pre.tende amparar ce¡1 su solicitud,---

Al respeeto, las "DIRECTNCES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY*I señalan euanto
sigue: "(,,,) La evaluaeión de este tnativa de denegación requiere neeesariamente la eonsideraeión de los

productas o servieias especftieos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplieaúa el signo, Un

término que es esm{tn o genérico para un tipo partie'ular de produetas o serviclo.s puede ser mLty distintivo
para un tipo diferente de productas o servlcios, Por ejemplo, se denegarfa el registro a las palabras
siguientes par ser genéncas, habitttales o nee'esaflás para los produetos o servieie¡s indieados: .
"ALGODÓNn para telas o productos text¡les;o "MANZANA" para praduetos frutales o eonñturas y eompotas
de fiute, Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en tnglés) serÍa distintiva, ns genériea, usual ni
neeesene paru produetos eomo eomputadaras o tltspos/rlvos eleetrónteos, El término'MANZANA'es
erbitrario respceto de esr¡s ptoduetos pLlcs no L'orresponde de modo alguno e'or1 s¿.I designaeirln rrsrral
eolaquial o téeniea, Esa desvineulaeión coneeptual entre el signo y los produetos a los gue se le aplicará
eonfrerc aptiturl distintiva al signo, (,,,)",-"""=----

Que, vemos que existen otras mare as registradas a nomllre de diversos titulares y en diFerentes clases

que utilizan el término FRESH como parte de su elenominacién. En ese sentido, según la búsqueda
realizada en el sisterna inforrnático de la lnstitución, también se encuentran registradas las nlarcas:

ADVANCED FRESH, elase 03, Registro N' 569649 a nombre de Colgate-palrnolive Company; FRESH UB
elase 03, Registro N" 594281 a nombre de Mable S.A; REFRÉSH, elase 03, Registro N" 503279 a nombre de
TROVATO e.l,S,A,; EXTRA FRESH MINT, Clase 03, Registro N' 617253 a nombre de KENVUE lNC.; extremo
que denruu.sfta la exrsteneia de otras marcas con dicha denonrinación, a nonrbrc, de diferentes ti
la misrna elase, peir endc,, esta Dirección no encuentra ftrndamentos legales qtre impidan que I

registro aetual pueda f',rosperer en registro, ==---------------l

vcrsion:20260 I 0 I
I httns://dictioni¡rv.cambridge.orq/es/diccionario/ingles-esnanol/smell
' https://dictionary.cambridqc.ore/es/diccionalio/ingles-espanol/fiesco

https:/iwww.dinaui.uov.pyrnonal/v3/prooicdad-industrial/nrarcas/dircctriccs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIéN Ng 3OO DE FEEHA 07 DE MARZO DEZOZL, DICTADA POR LA
DIRECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISIRO DE tA MAREA'SMEIL
FRESH', Clase 03, EXPEDIENTE N' 70745/2020, §OLICITADO POR AEROSOLES HECSPI S,A,e ,l,EL Y DE M,Y
s.------------

Que, la Resolucrón reeurrida se ftrnda en lo ¡rrr.ce¡rtuado en el inciso e) de la Ley, Al respeeto, lo rlue

dicho inciso impide respectn de' las marcas, es qlre éstas pretendan monopolizar la forma directa,

insoslayable, de que el cernrerciante o fabricante debe valerse para difirndir la naturaleza básica, o las

caraeterÍsticas, espeeifieaeiones técnicas principales de su prodr-rcto, obrligándolo a reeurrir a cire unloquios
para lograr aquella finalidael, En ese sentido, la solicitrrd rJe aLrtcls es una marea, que no hace referencia a la

naturaleza básica o especilicaeiones téenieas principales de sus prnductos, es eminentenrente evocativa,
dotado de eierta personalidad que permite distinguirla de otras e identifiear un producto, lfnea de

productos o el conjunto de productos (o servicrios) qtre provienen de una misma empresa,

Que, ahondando a(¡n más en el análisis, el Dr, Jorgr. Otarnendr, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la difereneia entre las designacir¡nes elescriptivas y las evseativas, dieiendor "Exlsfe una lfnea
divisr¡ria tenue entre los s/gnos evoeativt¡s regrsfrah/cs y los deset'iptivos gue no la san, tos slgno.s

evoeativos dan una iclea de cuál es el ¡trodu«'to o §11¡'vi¡'i¡1 en cuestión o sobre fl$ eomponente§ o

caraeterfstieas, A veees, más que una idea, §e trata de una certeza, v esta es lógieo puesto r1ue, de lo
contrario, la marca serfa engañosa, El sr§no dese'riptit'o también riesigna estas mismas caraeterfsticas,

fimeiones, destino, origen, ealidad, componentes, etcétera, La difbrencia está en gue la designación
deseriptiva es la necesaria o usual para aquello q¿le se deseril¡e, La evocativa siempre tendrá en su

canformación algrin elemento que la hará, en ment)r o mayor É{rada, de f'antasía, Al concederse una marca

evocativa no se quita del e'lominio priblic'o ninguna palabra gue se use para deseribir caraeterfsfiea alguna
de productos o servicios, No s¿¡¿'ecle lo mismo stse. regrstrase uná designaeión deseriptiva", Respeeto a las

designaciones genérieas, el Dr, Otamendi expresa: "las dc.signaciones genérieas de:finen no direetamente el
obieto en causa, sino la eategoría, la espeeie o e'l género, a los que pertenee'e ese objeto,"

Qrre, en base a las consideraciones de hecho y de derecho ex¡ruestas, habiéndose realizado el examen

de registratrilidad de la solicitud de registro, ésta Direccirln Generalconsirlera qLre es un signo que posee las

caracterfsticas Ree esarias ¡rara madurar en registro; por consiguiente, y al no encr:ntrarse inserta dentro de

las prohibie iones de la Ley N" 1294/98 de Marcas, eorresponrle revocar la Resolucién recurrida

PORTANTO,

LADIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE LAPROPIEDAD INDU§TR¡AI
RESUELVE

At.lE REVOCAR la Resolueién N' 300 de feeha 07 de marzo de 2022 dictada por la
Direeeién de Marcas,

Art.2e ORDENAR la proseeue ión de trámites de la solicitud de registro de la marea "SMELL

FRESH", Clase 03, N' 70745/2020, solicitada a nombre de AEROSOTES HECSPI

s.A.c.t.EI. Y DE M. Y S.==-==--,"-

Art,3e

Abg. Claudia Pamela
i-lijcctorá Gencral Inlclina

Dilrcción GcnLirl ie lropicdad intusuiel

Dirccriór Nacional de Propiedld Intelcctual
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Resorución0l4 6
poR LA cuAL sE REVocA LA RESotucléN N'3.178 DE rg.HA z, DE ocruBRE DE z0l7 DIcTADA poR
LA DIREcctótt op I\4ARcAS EN EL EXpEDIENTE DE solrcrruD DE REctsrRo DE tA MARcA
'AcADEMo cENTRo DE INVESne¡ctóN y ETIqUETA', ctASE 41, EXrEDIENTE N. 77991/2016,
SOLICITADA POR INCADE S.A.

Asr¡neién, Zg NIA\ 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante eonveneional de Ineade S.A en
contra en contra de la Resolueién N' 3.178 de fecha 2é de octubre de 2017, dietada por la Direeeión de
Marcas, yi - - - --- ---- - -

RE S ULTA:

Que, en feeha l2 de junio de 2018 se presenta el representante eonvencional de Ineade S.A, e

interpone Reeurss de Apelaeión en eontra de la Resolueión Nu 3,178 de feeha 26 de oetubre cle 2017,

dictada por la Dirección de Mareas,-

Que, en feeha 30 de julio de 2018 fue dietada la providencia que eoncedió el recurss de apelaeión
interptresto

Que, en fecha 30 de agosto de 2018 el representante cr¡nveneional de lneade S.A. expresé agravios; y
esta Dirección llamé autos para resolver en f'eeha 19 de noviembre. de 2018,....-.,.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurricla eonsidera: "(.,)Que habiéndose realizada el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección eonsiclera que la ntisma inc'urre en las prohibieianes de la Le,y l2g4/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constitui.r marcas: "Art. 2 Inc, e ),,. los que eonsistan enteramente en
un signo gue seá el nombre genéric:o o designaeión del produc'to o servieio de que se trate, o que pae,da
servir en el contercio para ealifrcar o describir alguna caracterfstica deJ produeto o servieia." I..a

denominación se considera descriptita y sin distintividad algwta ec:¡n relacién a las productos quedesea
proteger,-, En eonseetrcneia no ha lugar a lo solie itado(,..)',

Que, entre otros argumeRtos, se agravia el apelante y manifiesta: '(,)Que, teniendo en cuenta la
resolución dictada por la Direeeión de Asuntos Marcarir¡s, pedimos se tenga en cuenta que la marea que,§e
pretende se forma de CINCO elementos entre vocablos y elementos figurativas que forman un eonjunto
que está muy lejas de constituir un signo genérieo. Efeetivamente los términos que forman la marea, están
acompañados de una etiqueta nr¡vedosa que los contiene farmando un signo muy earaeterÍstieo eomo se
podrá verifiear,../...Que la marca qrre se pretende se eneuentra amparada en la elase 4l y este tipo de
servicios es consumido por un seetor gue se detiene a observar cada uno de los praductos o servieios que
va a consumir; quien concurre a solieitar un servicio como el que,se áusca distingir nr¡ lo hac:e distrafda y
al azar, al contrario concurre a la institueión previas averiguaeión y estudios del mereada (,,,)" --""=

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedeneia ei no rJel reeurso
interpuesto

Que, la jurisprudeneía y doctrina más destaeada sobre la materia que nos convoea, afirman gue una
denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respeeto de un produeto o servieio, euando la
misma constituye la denominación con la que necesaria y enrrienteme.nte se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporcisna infbrmacién, en particular, sokrre la eantidad, reli
caracterÍsticas, finalidad, espeeie o tamaño de los prodrrctos o servicios, Dicho earácter debe d
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje eorriente. ..-.-.-:-=..-:>
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Resorución0 5 4 6
poR LA euAL sE REVocA LA RESoLUctóN N'3.178 DE FEcHA z6DE ocruBRE DE 2017 DtcrADA poR

L"A DIREectét¡ pp tvfARcAs EN EL EXpEDIENTE DE soLlctruD DE REGtsrRo DE LA MARcA
,AEADEMO CENTRO DE IT.ÍVESTTEECIÓH Y ETIQUETA', CIá.SE 41, EXPEDIENTE N' 7799112016,

SOLIEITADA POR NCADE S.A.

Que, a fs, 0l de autos se apreeia que la sc¡licitud cle registro de la marca "ACADEMO CENTRO DE

lN\ESflGAeléN Y ETIQUETA' fue presentada para distinguir sglyigies comprendidos en la Clasgtl del

nclmenelador internacional, consistentes en: "(...)Seruicios de educación, enseñanza, formación,

oryanizaeión y direceión de congresos, simposios, conferencias, seminarios, organización de exposiciones
con frnes culwdes o educativos, publicación electónica de libros y periódicos en lfnea, publicación de
turtos que no sean publicitarios. Comprendidos en la clase cuarenta y uno 41 (...)". '-"""

Asimismo, la expresión cornplementaria'CENTRO DE INVESTIGACIÓN", considerados en conjunto

eon el elemento prineipal "ACADEMo", eonfornraR una expresiórr global con suficiente fuerza distintiva,

€apaz de individualizar en el mereaclo los servieios amparaclos en la clase 4I, En efecto, la denominación

solie itada no eonstituye c.l rrombre habitual ni genérie o de los servicios educativos, formativos o culturales

c:omprendidos en dieha clase, ni informa de manera directa sobre su naturaleza, cualidades esenciales o

finalielad espeefflea.

Que, en consee uene ia, esta Direeción errtiende que la solieitud de registro'ACADEMO CENTRO DE

IN\¡ESTIGACIéN Y ETIQUETA' constitt-rye una creaeión clenominativa distintlva, cuya singularidad deriva

de la eeirrbinación de sus elementos fonéticos, gráfieos e ideolégicos, los cuales, apreciados en su

eonjunto, le otorgan identidad propia y aptitud marcaria suficiente para acceder al registro solicitaclo,----'-'

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

evoeativa, dieiendo: "La marca evoeativa e,s aquella que da al c'onsumidor una idea clara sobre alguna

propiedael o earae'terÍstiea del pretduc'to ct scrvicict clue va a distinguit', o altn de la actividacl c¡ue desarrolla

su titular,,,/,,, Las mareas evocativas san consideradas por los ffi|rttnales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es <¡ue e'ualquier ¡tersotta tiene el derecho de evocar e/? sus marcas las

¡tropiedacles o earaetetÍstieas de los proclu<:tos a servicios que va a distinguit'con ellas, Esto hace que el
titular de una marca evoeativa deba aeeptar, o no pueda im¡tedir, que otras marcas evoquL>n también las

mismas propiedades o earacterfsticas,""" "'

Que, otro elemento relevante al mclmento de determinar la distintividad de una solicitud, es la

etiqueta que eonforma a la solieitud, Al respecto, se observa que la misma se compoRe cle la denominación

eserita en lctras mayúsculas de eslsr azul, ineorporando en la última letra "O" la figura de un globo

terráqueo, euya base está eonstituida por el perfil lateral cle una persona y, en la parte inferior, una mano

que sostiene el eonjunto de la figura, Asimismo, debajo de la denernrinacién principal se aprecia la

expresión "CENTRO DE INVESTIGACIÓN', cn un tarnaño menor, tsdo ello sobre un fondo blanco.-----------

ACAI]EMQ
Er¡raó t,t ..tt.,..i ír\ 

-

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podrÍa alejar el carácter genérico o descriptivo

ele los voeablos que eornponen la densnrinaeión y bien podría califiearse a la misma como evocativa, no

ene ontrándose cumplidos los requisitos rloctrinarios para califie ar a la misma como genérica o descriptiva.-

ue, adieionalmente, otro criterio a ser analizaclo a la hora de deterrninar la posible conc

c,xiste eoexisteneia previa en el nr)nlr,nclarlor solicitado, En ese senticl«1, segtin la búrsqueda

sistenra infsrmátieo de la lnstitución, también se eneuentran registradas lag'lmarcas

ál Intctinr
Propiedad lndtrttr'iai

P,a¡icd¿d l¡ttleaual

II.IVESTIGACIÓN gptSfeME, Registro No, 459396 a nombre de Jrran Alberto Beranger;

Di¡ttcióo N¡crac
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Resorución0f4 6
POR Iá CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'3.178 DE FECHA 26DE OCTUBRE DE 2OI7 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE TVtARCA§ EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA
"ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y E"nQUETA", CLASE 41, EXPEDTENTE N' 779g1/2olé,
SOLICITADA POR INCADE S,A.

INI\ESTIGACIÓN Y ANALISIS, Registro No, 507134 a nombre de Vietor Diosnel Rodas Benitez; MARTURfi
CENTRO DE Ii.IVESTIGACIÓN, Registro No,469357 a nomhrre de Asociaeión Unidad Academica De Teologia
(SEDE IBA) ; CENPCI cENTRo PSIcoIURIDIco DE CAPACITACIéN E IrflESTlcActÓN, Registro No, t53505
a nombre de Alma Marla Soledad Segclvia Ramirez; extremo que demuestra que dentro del nomenelador
seilieitado existen varios registros que contienen dentro ele su estruetura el elemento "eENTRO" e

'INVESTIGACIéN", y sus variables, en ese sentido se confirma que la denonrinaeién tal y comCI ha sido
presentada es registrable y no atenta eontra intereses de terceros en partieular asf conlo tarnpoco eontra el
público consumidor en general. Asirnismo, al encontrarse otros registros eon elementos similares dentro
de la misma elase, se concluye que la solieitud podrá eoexistir de manera paeffliea eon las Rtareas ya
registradas

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 íneisel h) aeerea

del Principio de Objetividad: "l.as atttoriclacles aeiministrativas cJeberán actuar sin ninguna cJiscriminaeién
hacia los administrados, tanto e'n la sutrstanciación elerl procedinriento como c.n las decisiones que adopter,
otorgáncloles tratamiento y tutela igualitarios frente al proeeelimiento,,,"

Que, adernás de todo lo meneionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
seg(rn la búsqueda realizada en el sistema infornláticcl de. la lnstitución, se puede advertir que INCADE §.A,
(titular seilicitante), ya eueRta con las siguientes rnarcas registradas: ACADEMO R$ñSTA DE
I}.I\GSTIGACIÓN EN CIENCTAS §OCIALES Y HUMANIDADES EIAqf,ló REgiStrO Nq 46E088; CENTRO
TECNOLÓGICO AMERICA}.IA CIASE 41 RCgiStrCr NA 554?16; ESPACIO AMERICANA CENTRO TEENOTÓGICO
clase 4l Registro Ne 542574: entre otros registros, Es dc"eir, el tifula¡ de la solieitud de autos ya eueRta con
varios regisEos concedidos con denominaciones que incluyen elementos similares a la Eolieitada, Por
consiguiente, la solicitud en eurso, sencillamente, pretende la protece ión de otra versión de una mareta qlle
ya le pertenece.---------

Que, la Resolueión recurrida se ft¡nda en lo preceptuado en el ineiso e) de la tey, Al respeeto, ln que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan moneipolizar la forma e'lireeta,

insoslayable, de que el comerciante o fhL:rieante elebe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
características, especificaciones técnicas principales de sus prr,rduetos o servicit¡s, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finaliclad. En ese senticlo, la solicitud ele ar:tos es uRa marca, qrre no haee
referencia a la naturaleza básica o especrif)caciclnes técnicas prineipales de sus servieios, es eminentemente
evocativa, dotada de cierta per.sonalidad que permite distinguirla de ertras e irlentificar un servie io, lfnea de
servicios o el conjurnto de servicios que provienen de una misma empresa,

Que, en base a las consideraeiones cle hecho y de derecho expuestas, habiénclose realizado el

examen de registrabilidad cle la solieitud de registro; ésta Dirección cr¡nsidera que es un signo que posee
las caracterÍsticas necesarias para su registro: por consiguiente, y al nr: eneontrarse inserta dentro de las
prohibieiones cle la Ley Nn 1294198 de Mareas, corresponde revocar la Resolucién reeurrida

Abg.ü
dir.''ore Gentt'
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poR LA euAt sE REVocA t"A, RESotucréN N'3.178 DE FEcHA 26 DE ocruBRE DE 2or7 DIcTADA poR

t¿ DIREccIÓN pc MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
,ACADEMO CENTRO DE IT.I\¿ESTICNEIÓN Y ETIQUETA", CTASE 41, EXPEDIENTE N' 7799U20I6,
SOTICITADA POR INCADE S.A.

PORTANTO,
L"A DIREETORA GENERAL INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

RETfOCAR la Resolue ión N' 3,178 de t"echa 26 de oetubre de 2017 dietada por la Direeeién

de Mareas.

Art,lc

Art.2s ORDENAR la prerseeución de los trámites de la solicitud
,AEADEMO CENTRO DE II.TVESTIGACIÓN Y ETIQUETA',

de registro de la marca

elase 41, Expediente N'

Art.3e

Abs' ÓLudieF
DT¡cctota G'

. z Dirtcción Ge¡crl1:r !rliri
/ 

[i¡¡¡ciónNacionaldcPtrPt

7799112016, solieitarla a rrombre de INCADE S.A.
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Resoruciónor4 7
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES NE 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DEZO27 Y NA 1709 DE
FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DTCTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 2976E12O22,
SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC. -"... -.. -

2 g l,lAY 2026

interpuesto por el representante
938 de fee ha 08 de junio rle 2023 y
de Mareas, y;,-."'=---=="'

Asunción,

MSTO: el reeurso de reconsideracién y apelaerón en subsrrlio
eonvencional de Zoom Communicaüons, Inc., contra la Resolucién N-Q

Resolución Ns 1709 cle fee ha 26 de jLrnio de 2025, dictada por la Dirección

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presenta el representante conveneional de Zoom
Communicaüons, Inc., e interpone Recurso de Apelacién y Reconsideracién en subsidio en eontra de la
Resolución Ne 938 de fee ha 08 de junio de 2AB y Resolue ién NQ 1709 de feeha 26 de junio de 2025, dietadas
por la Dirección de Marcas.-

Qure, en fecha 3l de agosto de 2023 ft¡e dietada la providencia que eoneedié el recurso de apelaeión
interpuesto

Que. en feeha 3l de julio de 2025, el representante convencional de Zosm eomrnunicatioRs, IRe,.

expresó agravios. Esta Direeeién General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en Feeha 04 de agosto de 2025.==

CONSIDERANDO;

Que, Resolt¡eién N! 938 de fecha 08 de junio de 2023 eonsrdera que: '(,,) Que habiéndase re:alizado la

búsqueda de antecedentes de la citada marea, sc ha eonstatado la existencia en dieha elase de la marea:

Expediente 2021-2160469 Denominación ZOOMP Clase I Registra 5i2460 Tirular f ose E §osa eiaffi y Strgto
Mauricio Sosa eioffi: Expediente 2021-U6A482 Denominación ZOOMP Clase 9 Registro t32464 Tifiilar Jose
E. Sosa Ciatti y Sergio Mauricio Sosa Ciotti, Comentat'io: Que las denominaciones son casi idénticas, muS,

semeTantes, no poclrán tener coexisteneia paeífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusitin entre
los constmiclores,- por lo qtte de conformidad al artfculo 6!r de la Ley l2s4/98 de Marcas, no ha lugar a lo
so I i citad o (...)".- - - - - - - - -

Que, la Resolución N-Q 1709 de fecha 26 de jtrnio dc, 2025 eonsidera qlre; "(,,,) Que, aelt,más, es

importante resaltar que, si bien el titular de la marc.a solic'itado ha litnitado la c'obertura, las marcas base de
rechazo protegen todos los praduc'tos de la c:lase g, ht,cho que hace: que ele'riteria para la admisibilidad del
registro de la marca "Z)OM" sc:a más riguroso, a fin cle precautelar los dereehos de marea can registrut

previa, Siendo asi, esta Dirección concluye que las ntarcadas similittdes entre "ZC)OMP" y "ZCIAM" impiden
que la marea solicitada cumpla eon los requisitas nec'esarios para ser acreedora de la ¡trotc,ec'ién
soli citad a(.,.)". - - - - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la a¡relante y manifiestai "(,.,) Al analizar la marca solicitarla
por mi mandante ZOQM (mixta), en comparación eon las ntarcas antecedentes ZOOMP (denontinativa) ¡,
ZOOMP (mixta), se observan ditérencl,as vrs¿ra/es sustanciales que penniten deseartar razonablemente
cualquier ric.sgo cle: c'onñtsión o aso€iaeión indebida por parte del pírblicet eansumidar,,,/,,, Re,sulta

sumatnente intportante destacar también que la clenominac'ión que mi mandante pret
marca: "ZOOM", corresponde nada ntás y naela menos que a su nombre comerc lio

Cristaldo

Gcrciol Inte-rinaq lJrel it !icPicdrdlñmrtiri
ioarl dc ProPiedad lrrthcml!
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Resorución-OJl 7 
-

POR I-A CUAL SE REVOCAN T.AS RESOLUCIONES Ng 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE2023 Y N9I7O9 DE
FECHA 2ó DE IUNIo DE zozs, DtcrADA poR LA pmpcc¡óN DE MARcAS, EN EL EXnEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA "Zoom y Etiqueta", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 2976812022,
SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC... -......

COMMANICATONS, lNC,) ,,,/,,, es de sunta importancia resaltar que, la marea "ZOOM" c,s ¿.¿na marca
notoriamente eonoeida alrededor del munde¡, incluso en nuestro pais, para la arnplia categoría de "sofware
de, eom¡tutadore", espeeifreamente en cuanto a videoconferenc'ias se trata .,./..,8n ese c,ontexto, cabe señalar
<¡tte la marea "ZOOM", identiÍiea uno de' los ¡trirrci¡tales sofiwares de videaeonferencia del mundo. Esta

aplieaeión permite a los usuaÍios conet'tarse vit'tualntente ntediante video, auclia et ambss, con i'uneiones de
mensajes en tiempo real y la posibilirlad de grabar las seslunespár? s¿rposfe riar visualización (.,.)"--

Que, eorrcsponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal eomo lo expresa elArt, I de la tey N' l294l98,las marcas scln signos que sirven para distinguir
produetos o servieiss. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restriceiones para el registro de una marca; es decir, dichas lirnitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro mareario se encuentran para precautelar eitros derechos o intereses, tan válidos como el
dereeho a csnstituir una marca.

Qtte, en primer término, las marcas deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desnrembraeiones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resrrltado que arroje la visión en conjunto es el
eriterio que elebe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién. Por consiguiente,
eorresponclc a esta instancia adrninistrativa resolver si cabe o no la posibilielad de eonfusión entre las
mismas,"-=-

Err tal sentidt¡, efeetuado e[ eotejo ortográfieo y f'onétieo entre ambas denominacir:nes, se advierte
que si bien la denorninaerén solieitada "Zoom' eornparte parte. de su estructura gráfiea eon la marca
registrade 'ZOOMP', lo eierto es que esta última lltcorpora la letra "P" final, elemente¡ distintivo que
rnodifie a de nlanera apree iable la configuraeión visual y fonética del signo, Desde el punto de vista fbnétieo,
antbas elenominaeioñ€s, eorno se puede a¡rreciar a continuaeir'rn:.".'"-."-=

Zoom (solieitada), y

ZOOMP (marea base de reehazo)

Que, adieionalmente, corresponde analiear si la solicitud de autos reviste el earácter de marca
notoria, Al respeeto, es sabido que una marca notoria es aquella ampliamente eonocida por el sector
pertinente al que se destinan los productos o servicios que distingue, Para otorgar dicha califlcación deben
eon]ugar§e tres elementos esene iales: 1a antigüedad de la marca, su uso extendido y un importante esfuerzo

¡:ublieitario, En ese sentido, Zoom Video Communicaüons es una empresa estadr:unidense fundada en el
año 2011 por Erie Yuan, con sede en San José, Es eonoeida principalmente por su plataforma de
videollarnadas y reuniones vtrtuales "Zoom', disponible en computadoras de eseritorio, eomputadoras
portátiles, teléfonos inteligentes y tabletasr,=

Que eorresponde reeordar que, euando llablarnos de marca notoria, nus refc'ri
notablernente e snocida dentro del sector es¡recífico de los ¡rroduetos o ser"vie ros que.

ll I¡tetina
rdari lndustrial
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Resolucién^Q-L4 7
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RE§OLUCIONES NE 938 DE FEEHA 08 DE JUNIO DEzOZl Y NE 1709 DE
FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCTON DE MARCA§, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Zoom y Etiqueta', CLASE 09, EXPEDIENTE N' 2976812022,
SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC. -.-..'-. -

proteccién más allá del principio de prioridad registral. Asimismo, el eonvenio de París establece en su

artículo 6 bis una proteeeién especial para las marcas neitrlriamente conocidas,-='----==--==

Que, eomo es sabidcl, la nr:toriedad de una marea debe ser debidarnente probada, ta doetrina ha

señalado diversos eriterios o parámetros para deternrinar dieha condieión, El Tribunal de ]ustieia de la
Cornunidad Andina ha establecido cnterios que resultan plenamente aplieables a nuestro derecho, entre
los cuales cabe mencionar: "(,,,) a) la extensión de yt cnnoeimienta en el públiea eansumidor comer signo
distintivo de los productos o seruicias para la c:ual fue conc:edida: b) la intensirlad y elámbita de difusión y
¡tublicidacl o promoeión de la marca: c) la antigiierlad ele la marca y su Ltso constante; d) eJ anáilsis de la
produe e ión y mere adea de las produetos que distinguc: la marca (,,,l,'',=-=-===-

Qtre, siendo asf, la denominaeién solicitada grrz,a de amplio reeonocimiento en diversos seetores del
comercio, generandei una identidad rlistintiva fácilmente reconc¡cible por el pLlblieo consurnidrlr,
constitrryendo, en coRseeueRcia, una marca notoria rJentro del mercado nacional. En efecto, la marca
solieitada ha sido ohjeto de uso íntenso y eonstante, posee rrna amplia difusión y goza del earáeter rJe

notoria. Por lo tanto, esta Direeeién no eReuentra fundamentos legales que impidan que la presente
sol i eitu cl cle re gi stro prospere favorabl e nlente. - " " " - - - -

Qrre, igualmente resulta importante elestaear que la clenominaeién euyo registrei se solieita "Zoam',
coincide con la razén social de la tirrna solie itante, Zoom Communications. Inc. En ese sentirlo, la marea

solicitada se identiflca direetamente con la razón soeial que presenta la firma propietaria, lo eual le otorga
proteccién eonforme a lcl dispuesto en la Ley de Marcas, especíñcamente en su Tftulo Il, relativo al "Nombre
Comercial" y Ias diversas situaeiones jurídicas vinculadas a é1, -=----"-"

Que, la legislaeién marcaria protege al nonrbre eomercial, eomo bien jurfdieo, goza de proteeeión
desde su primer uso público,El arfÍeulo 72dela tey de Mareas estableee qrrer "E/ ¡tombre eomerc:ialpoelrá
estar constituido por la designación, el nombre de:l comerciante, la razón soeial a denaminaeión social
adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relae:ión a una determinada ae:tividad eamereial, y
constituye una propieclad a las efectos rJe esta leS,", pw otro lado, el artfeulo 75 espeeiflea que: "El deree:Jto

exclusivo sobre un nombre camereial se adquiere por su primer usc: públieo en el eo¡nereio, No es

neeesario el registro del nombre eomercial para ejereer las derechos aeordados por esta ley",Por otro lado,
el artículo 75 especifica que: "El titular de un nombre eontercial tendrá el dereeha de impedir el usa en el
comercio de un signct idéntico al nombre eomercial protegido, o Ltn signo semejante euando ello t'uese

susceptib/e de causar eonfusién o un riesgo de ast¡ciaciór1 con la empresa del titular o ean sus produetos s
servicit¡s, o pucliera caasar al titular un daño eeonómic'o o contercial injusto por razón de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre a dc: la empresa deJ titular", En este eontextcl, al

tratarse de una solicitud de registro cle marca qr¡e corresponde al mismo nombre comercral de la firma
solicitante, no puede haber indicir¡s de mala fe por parte de la misma. La soliciturl en cttestién persigrre la

protección de rrn bien que ya le pertenece, es dec'i¡:, srr pro¡rio nnmtrre comercial,-

Que, además de todo lo mencionad«r, en el análisis de

titular solicitante, ya cuenta eon los siguientes registros ele

"Zoom" Clase 42, Registro N"595693, Por ende, el tihrlar de
concedidos bajo una denominación similar, en clases

atrtr:s no podemos clejar de manifestar que el

marcas: "Zoom" Cllase 38, Re

la solicitud de autos ya

Cristaldo

;,fi ffi ; ;;;' ;i ;;'i'ii' ll1 l:i:::1,;l
íil;:i;;§;;;;li !'c¡itrr''u',rel"'u'1

I ('¡rnlre lo Modica, f )ercclto ['arnguttyo dc Mnruas, Arundura, a¡¡¡ci¡!¡. lq(l

relacionadas y
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Art,ls

Art.2q

POR TANTO,
TADIRECTORAGENERAL INTERINA DE t"{ PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR las Resoluetones Nq 938 de f'eeha 08 de,¡unio de 2023 y Ne 1709 de fecha
26 de junio de 2025 dietadas por la Direeeión de Marcas,

ORDENAR la prosee uctón cle tránrites de la solie itud de registro de la marca "Zoomy
Eüqueta", Clase 09, Expediente N' 297ó8/2022, solieitada a nonlbre de Zoom

tut,3c NOTIFÍQUESE

Abg.Clauüal'a5;:',;;
Di¡e cto¡e Yl'"'-. "L¿,¿in,lustr

Bfl iitrfux",',''l.ti:t 
ill\:ff l

WI§8J'iEBTüO,
PAñAC¡UAY

Ress'ución 0 3YirftáHt,Áft 
I ilffiüXf',

POR tA EUAL §E REVOEAN I-AS RESOLUEIONES NS 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE2023 Y Nq UO9 DE
FECHA 26 DE IUNIO DE 2025, DTCTADA pOR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOIICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA "Zoom y Eüqueta', C[á,SE 09, EXPEDIENTE N 2976812022,
souerADo PoR zooM eoMMUNleATroNs, Ne.- - - - -- - - -

antecedente, por lo que la solieitud en eurso, seneillamc.nte, pretende la proteeeién de otra versién de una
marea que ya le perteneee,--------"-"--

Sobre el punto, lorge Otamendi, en su r¡lrra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
mareas: "an tbetu de gtan impoftancia a tener en cuenta en los casos en gue se discute la confusi(tn es la
coexisteneia atterior de las marcas en ptqna. LJna coexistencia en el mereaclo cle de» tnarcas, una de ellas
registrada y la otra no o arnbas de hecha, sin qtrc se hayan suscitado confusianes es 1a mejor prueba de la
incontbndibilidad, y asf se lo ha reconoci<1o,"1, ---------=--

Que, en base'a las eonsideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose re,alizado el examen
de regisffabilidad de la solicitud de registro, ésta Diree elén Genc,ral considera que es un signo que posee las

earaeterlstieas neeesarias para prosperar en registro; por consrgurente, y al no eRcoRtrarse inserta dentro
cle las ¡rrohrbieiones de la tey N" 1294198 cle Mare as, currcsponde revocar la resolución recurrida

.'lllrl,lf,(llultl \,lAl((-\\'' lr,ÍHL,()t,rlilfrIlt.9,tr(l.r \li,\,..\lrrlr,,l,,l,r,rrrrl.J{)lr'

Communicaüons, I¡rc.- - - - - - - - --
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Resorución0l48
POR LA CUAL SE CONFIRT\4A LA RESOLUCIÓN N9 2186 DE FECHA 3I DE OETUBRE DB 2016, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCA§, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DB REGISTRO DE tA MARCA
,TREBOLIN', 

C[-A,SE 05, EXPEDIENTE N'26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO S,A...........

Asunerén, 2g [ti|AY 2026

WSTO: el recttrso de apelacién interpuesto prir el representante eonveneional de Farmaco S,A,,
eontra la Resolución Nq 2186 de fecha 31 de octutrre rje 2016, dictada por la Direeción de Marcas, yi,========-==

RE S ULTA:

Qr.te, en fecha 07 de febrero de 2019 se presenta el re¡rresentante eonveneional de Farmaco S,A,, e
interpone Recurso de Apelaeién en eontra cie la Resnlueión Ns 2186 de feeha 3l de octubre de 2016, dietada
por la Dirección de Marcas,-

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la provirleneia que coneedió el reeurso de apelaeíén
interpuesto

Que, en fecha 08 de oetubre de 2019, el representante conveneional de Farmaco S.A,, expresó
agravios, Esta Direecién General tiene por presentada la expresién de agravios y llama eutos para resolver
en fecha 29 de noviembre de 2019,-------'

CONSIDERANDO:

Qtte, la mencionada Resoh¡eión eonsidera que: "(,,,) Que habiéndose realizaelo la búsqueda de
antecedentes de la eitada marca, se ha canstafado la existeneia en dieha elase de la marea 'TREBOL",
registrada con el númera 316567 en feeha l8 de setiembre de 2008 a favor de IRIS S,AJ,C ,, , eamentario: par
lo que de eonformidad al artfeulo áe de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo solieitado (,,,)",-"=""=---=-===.

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y maniñestat "(.,,) Es igual de importanfe haeer
meneión que la empresa IRIS S.A.I.C. no presentó ninguna oposieión euando tuvo la opartunidad de
hacerlo, si es gue hubieran sentido gue su marca o la notoriedad de la misma se vela amenazada por la
solicitud de registro de la marca "TREBOLIN" que claramente, no es el caso,,,/,,,para elemostrer qtte mi
mandante no desea generff confusié¡t enrre s¿.t solieittd de marca y la marca anteeedente ofreeemos la
siguiente limitaeión de productcts "Exclusivamente procluetos y meriieamentc¡s farmaeéuticex" (..,)"--"--,"-"--

Que, corresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedencia o no del reeurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art, I de la Ley N" 1294198,1as marcas son signos que sirven para distinguir
produetos o servicios. Sin ernbargo, ser encr¡entran reguladas en la propia legislaeién marearia, eiertas
restricciones para el registro de una marea; es deeir, die has limitaeiones a la hora de eonsiderar la viabilidad
del rc'gistro marcario se eneuentran para preeautelar otros derechos o intereses, tan válidos eoms el

derecho a constituir una marea,

Que, en primer término, las marcas en euestión rieben ser analizadas en su conjunto, sin artifieiales
desmembraeiones, cle feirma sucesiva y no simr.rltánea y, el resr:ltado que arroje la visión en e
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilielad de eonfusién entre I

consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si eabe er no la posibiliel
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poR LA euAL sE CoNFIRMA LA RESoLUeTóN Ne 218ó DE FEcHA 3l DE ocruBRE DE zoró, DrcrADA poR
t.A DIREEEIÓN PP N4AREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá I\IARCA
.MEBOLIN', ELASE 05, EXPEDIENTE N'2ó810/2015, SOLICITADO PORFAITN,I{CO S.A.........-.

entre la sslie itud de registro de la marca "TREBOLIN' Clase 05 y la marea base de reehazo "TREBOL" elase

05, En ese sentido, realizando el eontraste ortográfleo y fonético entre las mareas meneionadas, se

evidene ia que la marea solieitante reproduee en el mismo orden la totalidael de las letras qtre eonflorman el

únieo voeablo que posee eR su denominación la marea registrada, En el siguic,nte eotejo se. puede

eorroborar la similitud gráfie a y fonÉtre a entre las rnare as menetonadas: "-""="-"-'-

TREBOIIN (solieitada), y

TREBOT (mart'a base de reehazo)

Que, la recurrente manifiesta en su eserito de expresión de agravios sr,t intencién de limitar la

eobertura de servieiss de la marca solie itada a "ereluslva rnente produetos y medicamentos farmacéuticos".

Sin embargo, en el sistema no obra la solicitud de adecuación; en consecueneia, la marea en trámite de

registro'TREBOLIN'eontinúa solicitando proteeción para "rodos"los plodustes eonrprendidos en lagfu¡g

§5 del nomenelador internaeional, Por su parte, la rnarca base' de rechazo'TREBOL'cueRta con el registro
N" 478054 (renovaeién del Registro N" 316567) para prcdgqtqs de la §,lase.lQj del nomenclador internacional:
"Repelentes de inseetss en pomadas, lfquidos y de'sadorantes de use personal,,, ", De la comparación se

eolige, que las mareas a¡ralizadas no solo presentan similitud gráfica y fonética entre ambas

denominaeioRes, debe sur¡arse el heeho de que anrbas marcas se encuenüan compartiendo la misma clase

del nomenelador intemaeional y buscan proteger los mismos productos. Esta coineideneia r:efuerza el

riesgo de confusión en el consumidor y afeeta direetamente la distintividael rle la marca solieitada.--

Que, ésta Direeeién estima que, además delArt,6t¡ de la Ley Nu l'¿94198 meneionado por elA-quro, la
solieitud se opone a lo establecido en el Art, 2 lnc f) cle la Ley 1294198, el eual expresamcnte prohfbe el
registro de signos idéntieos s simileres para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran eausar riesgo ele eonfusiein o de asociacrón coR esa rnerca, situaeién que
aeonteee en el easo de autos. Y teniends en euenta que para el registro mareario lo determinante es

proteger a quien tiene uso exelusivo de la marea esntra tereeros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de eonfusién al indueir a eonfusión o asociaeión a la marca registrada de manera tal que el

eonsumidor pueda ereer que trenen un origen eonrún, resulta inviabrle la eclexistencia paeÍfica entre las

mismas,

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

refiere a las mareas idéntieas o similares a otras anteriores, diciender: " La esencia de una marca está en el
poder ele exeluir a offos en el usa de marc'as conf'undibles. Nada más c'ontúndible que una marca idéntica.
La prohibieión del inc, a) rige, en principio, cua¡tda antbas marcas van a disti¡tguir los mismos productos o

servieios, Digo en principio pürque ésta, qttt, es la regla ñtndamental o básiee que impide esta clase de
coexisteneias', no es la única"t,--

Que, entre los fi.rndamentos csgrimidos por el apelante, encontranros quc recurrc a afirmaciones
dogmátieas al sostener que las mareas analizadas poclrán coexistir pae ificarnente en el mere ado iendo
a que poseen sufieientes elementos diferenciadores, sin ernbargo, tras el cotejo y análsis to
realizado srn artifleiales desmenrbraeiones, de fi¡rma slteesiva y no simurltánea, vemos que

| 'llERFlcllo DF, MARCAS'- f orge otumenrl¡, c'ti,l,, cAtlA, Abelerlo Pprrot,20l7

Lle
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ResoruciónCIf4 B
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N9 2186 DE FECHA 3I DE OETUBRE DE 2016, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA.TREBOLIN', CIáSE 05, EXPEDIENTE N' 26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A,.........-

arroja la visión en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusión enEe las mareas analizadas.
En conclusión, esta dependeneia adnlinistrativa r:onsirlera que la solicitud de registro de la nlarea
'TREBOLIN' no podrá coexistir con la marca antecedente "TREBOL', coR la cual presenta más semejanzas
que diferencias.---------

Que, en base' a las consieleraciones de heehr¡ y de derecho arriba expuestas, atendiendo al earáeter
eminente'mc'nte cautelar y tuitivo del derecho mareario, eeintbrme a lo dispuesto en el Artfculo 2q ineiso 0
y el ArtÍculo 6e de la l-ery N' 1294/98 de Mareas; es r:riterio de esta depende:neia administrativa qrre
eorresponde eonfirmar la Resolución apelacla peir ser insostenitlle t¡na c:oexistencia paeffica entre las
mismas.----

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolueién Nu 2186 de fecha ?l de octubre de 2016 dietae'la ¡ror la

Direceién de Marcas,

tut.le

Art.2e

Art,3e

ORDENAR el arelrivr: de la solicitud de registro de la marea "TREBOLIN', e lasc" 05,
Expediente N'26810/2015, solicitada a nombredeTARilQ¡\CO S.A..=====.=:=::!:::=:====.=

IJ* ctntt^t I

s,1."..,],1:11ffim;,';;
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PoR I,R cuAL sE REvocA LA RESoLUeTóN N' 1.973 DE FEcHA 03 DE JUuo DE zot7, DIcTADA poR tA
PInSCCIÓN DE MARCA§, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA il4AReA,TERERE
JERE',, CLASE 4t, EXPEDIENTE N' 58162/201ó, SOLICTTADO pORTV. AeelON S.A....-...-.,

Asuneión,29 Jtt|AY 2026

MSTO: El reeurso de apelaeién interpuesto por la representante esnveneional de T,V. ACCION S.A,
contra la Resolución N' 1,973 de feeha 03 de julio de: 2017, rJietada por la Direeción de Mareas, y;=========.=="===

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agostei de 2017 se presenta la represerrtaRte convene ional de TV, AeelON S.A, e
interpone recurso ele apelacién contra la ResoltreiCln Nu 1,973 de feeha 03 de julio ele 2017, dietada por la
Direecién ele Marcas,

Que, en fecha 19 de septiembre de 2017 fue dictada la provideneia que coneedié el reeurso de
apelacién interpuesto

Que, en feeha l8 de octubre de 2017, la representante eonveneional de T.V, ACCION S,A. expresó
agravios; y esta Direce ión llamé autos para resolver en fee ha en fee ha 2l de dieiemtlre de 2017,========

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolueión reeurrida eonsidera "(.) Que, habiénelose realizado el examen de registrabtl¡dad
de la citada merce, ésta Direeeión considera que la misma ineurce en las prohibieiones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que na pueden canstituir mareas: "Art, 2 Ine f),,.los signos idéntieos o similares a una
marca registrada a solieitada ean antc:riaridad por tm tercÉtro, para los mismos Í¡rocluctos o servieias, (t para
productex ct servicios diferentes cuando ¡tudieran caLtser riesgo de eonfttsión o de asaeiaeión", Esta
secretaria ha eonstatado la existeneia de la marea 'TERERÉ IERÉ" amparada ¡tara la elase 32, registrada con
elno 407.639 en fecha 21fil/147 a favor de D\STR\BU\DORA FÉNIX S,A. en donde ambas denominaeiones
son idénticas y na padrán tener caexisfencia pacffrea, haltida euenta que entre las mismes exlsfe relaeión
de clases. En consecueneia no ha lugar a lo solieitado (...)".-="-.--".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(,,.) Que, si bien no desesnaeemos el
dere'cho de la marca registrada que figura como anteeedente, pero lo que solieitamos es gue también se
reconozca el derecho de mi mandante ya que negar el registro de su marca serfa un menoseabo a los
dereehos de la misma, teniendo en cuenta que las mercas en cuesticin net guardan relae ién en los produetex
y servicios que ofrecen eada una de ellas: par lo que corresponrle que se le otorgue el registra de mareas,

Que, mi mandante ya posee el registro de la marea de la rlenominaeión TERERE IERE en la elase 38,

concedida en feeha li de oetubre del 2Al7 bajo Registro N' 447479, eon veneimienta en fbeha 28 de
seti embre de 2027 (...)", -------------

Que, eorresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la proceelencia o no del reeurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las rnarcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas c.n la propia legislaeión marearia, eiertas

del registro marcario se eneuentran para preeautelar cltros clereehr-¡s s inteirese.s, tan váliüls

Reso'uciéno 5Y$t^umt 
I ffixf'

\derecho a constituir una marea. .'-.¡¿+,#<...".i

ion¡l de

restricciones para el registro de una mare a; es decir, diehas limitaciones a la hora de eonsiderar la
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Resorución0 3 4 I
poR LA euAt sE REvocA I-A RESoLUctóN N' r.923 DE FEcHA 03 DE ,uLIo DE 2017, DIcTADA poR LA
BnrcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE solrcrruD DE RÉcrsrRo DE Lá. MARcA'TERERE

IERE',, eLASE 41, EXPEDTENTE N' 58162/2016, SOLTCITADO POR TV ACCTON S.A.----------

Que, en primer término, las mareas en euestitin deben ser analizadas eR su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de fr¡rma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el

eriterio que debe primar a la hora de deterrninar si existe posihilidad de ct¡nfusidrn entre las mismas. En ese

sentido, al analizar los aspectos ortográtlc'os y firnéticos de la rnarca solicitante "TERERE IERE" frente a la

lnarea basc. de rechazo 'TERERÉ IERÉ', se advic.rte que ambas se errcuentran compuestas por los mismos

vocablos, presentando uRa similar longiturd, estructura y eomposición gráfica, diferenciándose únicamente
por la utilizaeión de acentos ortográfie os en la nrarca a¡rtecedente, conro se puede obse.rvar c'n el siguiente
cofejei:

TERERE IERE
TERERÉ 

'ERÉ

(solieitada), y
(marea base rle rechazo)

Que, deseehando el análisis fonétieo-gramatical, queda pendiente dirirnir respecto a la cobertura de

servieios. Al realizar el eotejo de las eoberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

rnarca anteeedente TERERÉ IER.É" posee el rcgistro N'582590 en la slasgS2 con la siguiente descripción de

p¡gdl¡stq§: ",,,Agua mineral, agua saborizada, refrescos y gaseosas,,,'1 rrientras que la rnarca en trámite de

regrstro 'TERERE ]ERE' solieita en la Slasgfll Ia cobertura de ¡efyiCig§: "..,Servicios destinados a entretener,
d¡verttr y eduear, comprendide¡s en la elase 11,.,",De|análisis comparativo sLlrge con claridad que las marcas

en e uestión se cne ueRtran registraelas en distintas clases, de naturaleza diversa, dado que una de las marcas

rnarca identifiea bebielas, eR tanto la otra am[)ara servicios de eclucaciirn, recreación y entretenimiento. Es

deeir, los signos se dirigen a cc¡nsumidsres diferenciados. por lo tanto nr,¡ existe entre ellas una relación de

sustitución ni eompetencia efeetiva, lo crral contribuye a disipar eualquier eventual riesgo de conft:sión o

asereiaeién indetrida- --

A dicho respceto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

eronoeido eorno tniclase, en virtud del Am.7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solieitud de registro de marca por eada elase en la que se pretenda el registrcl, trarnitándosc, cada

solieitud mediante expedierrtes separados, De cllo deriva uno de los principios marearios fundamentales, el

de especialidad, el eual eonstituye la eseneia misnra de la marca pues, esta sólo adjudiea protección a la

eategerrla de produetos o servicios para la que ha sido ereada. Las mareas en pugna no conlfarten le misma
c'lase r'lel nonrenclador infernaritrnal, por tanto, resulta ¡llenanrente viable una eventual eoexistencia
paeffie a entre la marea anteeedente y la marca sc¡lieitante,-

Que, al rcspecto las "DREeTRrcES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAOIJAY'| señalan euanto
siguel "(,,,) El heeho qae Ltn producto s servicio se eneaent¡'e clasificado en una clase detertninada del¡e
siempre sopesarse eon otros faetares para dec'iclir si hay similitttel et disimilitud entre los procluctos o
scrvie'ios en un e'aso cancreto, En conseL'uencia, la Ofic'ina poclrá determinar que en eiertos casos podrán
eoexistir en el registro marcas similares para productos clisti¡tfe¡s, aún cuando esros se encuentren
elasitieados en la misma elase. Por ejemplo, en el siguic'nte caso, la Oticina podria constatar que pueden
eoe,xistir dos mareas sintilares teniendo en cuenta el caráetc'r ditbrente y no competitivo
espeeifieados para ceda una de ellas, indeperdienternente rlel hecho de que los

httls:,, rvrvrv.dinapi.llov.pv¡ portal/vi/proúdad-industrial/nrare as/dircctriccs
F*;lll¡¡l¡1,*

r,o'oi,¿,¡tot'itt "'i

elasifrearlos en la misnta elase NeL 9G)',------- --m
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Resolución

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' 1.973 DE FECHA 03 DE IULIO DE 2017, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'TBRERE

]ERE',, CI-ASE 41, EXPEDIENTE N',581ó2/2016, SOLICITADO PORT.V, ACCION S.A.-.--..--..

Que, además de todo lo rnencionado, en el análisis cle autos ner podenros dejar de manif'estar que el

titular solicitante actual T.V. ACCION S.A., ya eLlenta er:n el registro ele la marea *TERERE 
IERE', bra¡o el

N"447479, en la clase 38 del nomenclador internacional, Es decir, el tih¡lar de la solicih¡d de autos ya euenta
con un registro concedido bajo una densminacién si¡nilar, por lo que la sslieitud eR curso, seneillamente,
pretende la proteccién de otra versién de una mar€a qLle ya le perteneee y que se eneuentra coexistiendo
con la marea antecedente.-----------'

Sobre el punto, f eirge OtamenrJi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a [a e«rexisteneia entre
marcas: "Un faetor cle gran intportaneia a tener en euenta en Jcts casos en que se disette la eantilsién es la
coexislencia anteriar de las marcas en pugna. Una eoexistent:ia en el mereacla de dos mareas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de heeho, sin que se hayan suseitado eonfusiones es /a mejor pnrcba de la
inconfundibilidad, y aslse lo ha reeonoe ido,"it. ---=--------

Que, en base a las consideraciones de heeho y de derecho expuestas, hahiéndsse realizado elexamen
de registrabiliclad de la solieituel de registrr:, ésta Direceión Gerneral discrepa eon la deeisién final a la quc. ha

arribado el A-quo, de tener por reehazada la sr¡lieitud de ar¡tr¡s y eonsidera que es un signo que posee las

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no eReoRtrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Le.y No 1294198 cle Marcas, eorres¡ronde revoear la resolución ree urri€la

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Nu 1.973 de feeha 03 de julio de 2017 dictada por la

Direecién de Mareas,-

ORDENAR la prosecueión de trámites de la solieitud de registro de la marea

'TERERE IERE', clase 41, Expediente N' 58162/201ó, solieitada a nombre de TV.

Art,3s NOTIFIQUESE

Art.le

Art.2e

LI)EI{ECHO DFI MARCAS' : lorge OramEnrli, g' Erl,, eAEA, Aireledo Perrot,20l7:
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ResoruciónQJj 0
poR rá cuAL sE REvocA I.e RESoLUcTóN N'1593 DE FEeHAr3 DE No\IEMBRE DE 2019, DIcTADApoR
LA DIREcctóN pn NIARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLlerruD DE ReersrRo DE tA lvfAReA
'NACIONSUSHI Y ETIQUETA', Clase 43, EXPEDIENTE N' 80718/2018, SOLICITADA POR I\,ÍADE IN IAPAN,
s.A.----------

Asuneión, 2g[r,|AY?0?6

VI§TO: El reeurso de apelaeión interpuesto por el repre.sentante eclnveneieinal de N,ÍADE IN

IAPA¡.I,S.A., eontra la Resolucil:n Nu 1593 de techa l? dc- noviembre de 2019, dietada por la Drreceión rie
Mare as, yi ---------

RE S U LTA:

Que, en feeha 27 de noviemhr:e de 2019 se presenta el representante eeinveneional

JAPAI.¡, S.A. e interpone Recursr: de Apelación eR coRtra eJe la Resolución N' 1593 ele

de MADE IN
fecha 13 ele

noviembre de 2019, dictada por la Direceién de Marcas.-

Que, en feeha l3 de diciembre de 2019 fue dictade la provideneia que eoncedió el reeursr¡ de
apelación interpuesto

Que, en feeha 30 de junio de 2021, el representante conveneional de MADE INIAPA¡¡, S,A. expresó
agravios. Esta Direeción tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en feeha
20 de julio de 2021.

EONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueión considera que: "(..) Que habiéndase realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direeeión eonsidera qae la misma incurre en las prohibieiones de la Ley t294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir mareas: Art, 2 Ine a) Aquellos signos puedan indueir a engaño o
eonfusión respecto de la praeedeneia,", §usñi es ¿rn plato tfpieo de origen japonés besado en arcoz
aderezado cott vinagre de arroz, azúcar y sal y cambinado ean ofros ingredientes eomo peseados, meriseos
y verduras.T (.,.)".

Que, entre otros ergutnentos, se agravia la apelanter y maniflestat "(,,,) Que, la denominaeión
"NACIANSUSHI" se¡licitada por nti mandante NOE'S UNS/GNO ENGAÑOSO, taleoma érroneamente afrrma
el Director de Mareas, En efecto, una de¡tontinacieln E'S É'NGlÑOSA, al deeir de las autores argentinas Luis
Eduardo Bertone y Guillermo eabanellas de las e uet as. etrcndo 'SE TRATA, COMA SA NOMBRE LO
tNDlcA DE DESIGNACIONES QAE SEAN SASCEPTTBLES DE tNDaetR A ERROR RESqE?TO A LA
NATURALEZA, PROPIEDADES, MERITO, CALIDAD, TECMCAS DE ELABORACIÓN, FUNCIÓN, ORIGEN,
PRECIO LJ OTRAS CARACTER|STICES DE LOS PRODAETOS A SERVICIAS A DISTINGIJIR" ,,,/,,, QUE,
acompaño a esfa presentación eopia autentieada de la De,elaraeión furada, deúidamente legalizada de la
marea "NAC/ONSUSHI"; dande eonsta el registro de la marea en pafses eomo: GUATEMALA, REPUBUZA
DOMNrcADNA, MEI?O Y ESTADAS UNIDOS tirmada ¡sor el representante legal de le frrma MADE lN
IAPAN S.A, con la cualse acredita qae no es un signa QAE PAEDA INDaelR A ENGAÑO O 1ONFAS\ÓN,,,',==

Que, eorresponde a esta Diree ción resolver sobre la prncedencia o no del ree urso interpuesto

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia
de analizar la viabilidad para la eorrespondiente eoncesión del registro de una

administrativa, al

Interina

solicitud de ma

lndu¡tti¿i
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I httr¡s://dle.r¿e.es/naci%C3%B3n?m:lbrm
I 
httos:1/dle.rae.es/sushi'}n:lbrm

¡Direceién Nusioñul de Propiedud lrrteleerual (DlNAPlr. Dit'u+'tt'it't'tt lttt¡tt tl e,trlnan tlt,mtn'u,¡ el /'rlrrprr¿r,, p, 140, I

htrps:/rwww.di nani. uuv. ov,portal/v3lprooicdad-industrial/marcas/dircc¡riccs

POR LA EUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIéN N' 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DI TADA POR
LA DIREEEIÓN DE TüARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A N4ARCA

'NACIONSUSHI Y ETIQUETA', Clase 43, EXPEDIENTE N'80718/2018, SOLICITADA POR N4ADE IN JAPAil,
s.A.---.--.---

det¡e eonsiderar la auscReia de oposieiones o anteeedentes, sino que el signo Ro se encuentre inmerso
dentro de las prohibieioncs quc estableee la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art, I de la tey Nu l'¿94198, las mare as son signos que sirven para distinguir

¡rroduetos o servieios, Sin embargo, se encuentran re¡¡uladas en la propia legislaeión marcaria, eiertas

restrieeiones para el registro de una rnarca; es decir, diehas lirnitaeir¡nes a la hora de e onsiderar la viabilidad
del registro mareario se eReueRffan para preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos eomo el

derecho a eonstituir uRa rnarea,

Que, la rRarea solieitante pretende obtener cobertura en la §Llg§*13, especfficame.nte para los

siguiente,s spfljsjglt ",,,Servieios de restaurac'ión (alintentaeión); servic'ios de, bar; serviciss de restaurante,
prineipalmente preparaeión de sushi y eomida asiática en general, elase 43,(CAARENTA Y TRES).'", En ese

sentido, la denominaeión solieitada 'NACIONSUSHI' se eneuentra cc¡nftrrmada por la unión de dos

voeablos, Por un lado, el término "NAC!ÓN', entendido como un conjunto de personas que eomparten un
mismo origen, idioma s traelieién eomúnr; y, por otro, el voeal¡lo "SlJSHl", que iclentifica una eomida tÍpica
japonesa elaborada prineipalmente a l¡ase de arreiz hervido, servida en pequeñas poreiones y acompañada
de diversos ingredientesz. En este eontcxto, la expresión en su conjunto eonstituye una denominación de

f'antasla que no induee al eonsumidor a engaño o confuslón respe,eto a su proeedc,neia,--'----

Que, esta Direeeién entiende que la solicitud de registro'NACIONSUSHI' represeRta una ereaeión
lingüfstiea inédita y distintiva, Esta singularidad enrana de la articulación de diversos voeablos que, al

fusionarse, traseienelen su signifie ado individual para adqtririr una identidad mare aria rotrusta y

eliferene iadora, Aunque leis eomponentes léxieos "NAe lÓN" y 'S|JSHl" puclieran interpretarse, eR su estado
aislado, eomo términos de uso eomún o deseriptivus clentro del seetor pertinente, sin embargo, la unién
particular de diehos térrninos eR una sola expresiórr genera un signo eon sufieiente eapaeidad distintiva y
eptitud identifieadora respceto de los servicios reivindieados en la elase 43, En virtud de ello, se puede
afirmar que la marea es evoeativa, ya quc no satisf'aee los requisitos doetrinales para ser elasifieada eomo
engañosa,==

En relaeión eon el usei de térr¡inos geergrállcos, Ias "D/REeTNCES PARA EL EXAMEN DE MARCAS
EN PARAGUAY'8 señalan lo siguiente: "(,,,) S¡ un signo esfuvrese c'onforntada par Ltn nontbre geográlico que
se. refiere a un lugar, región o pafs famoso o

¿ClylSlp¿ que se originan en ellos, su uso en una nlare a debe e ansiderarse elescri¡'ttivo. En tal caso la Ofieina
denegará el registro de ese nombre geográfico como mareapuesp?es¿lntirá que ese nombre será asociado a

esos ¡troduetos t: servieios en la mente de los eonsumiclores y rielp(tbliea (,.,)", En ese eontexto, aunque la

marea'NACIONSUSHI'eontiene la palabra "NACIÓN]la misma no incluee a error ni eonfunde de rnanera

efcetiva al eonsumidor sohre la verdarlera proeerlene ia de los servieios.

ta denominaeión, no afirma ni sugiere un origen espeeífieo ni un víneulo oficial,
institucional eon algún estado u organizaeión irrtu"maeional, Tarnpoco incluye sínrbs
indieaeiones protegidas, En eonseeueneia, eleomponente "NAelÓN" cn este caso

Cristaldo

llneral Inte¡ina
ir Piopicd¡d Indurttiel

i dr PrtPieriad Inrtltcrull
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIéN N'1593 DE FEEHAB DE NO\REMBRE DE 2019, DIETADAPOR
LA DIRECCIÓN DE N4AREAS, EN EL EXPEDIENTE DE §OIICITUD DE REGISTRO DE tA MAREA
'NACIONSUSHI Y ETIQUETA', Clase 43, EXPEDIENTE N' 80718/201E, SOLICITADA POR I4ADE IN IAPANI,
s.A.----------

meramente simbólico, sin eapaeidad para inducir una asociación eonereta en la mente del eonsumidor
respecto al origen del servieio, Por tanto, su uso tiene un earáeter meramente evoeativo, eumpliendel asf

eon la funeión distintiva que exige el dereeho marcario, sin infringir el artfeulo 2, inciso a) de la tey
1294198.-----

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

refiere a la difereneia entre las designacieines descriptivas y las evoeativas, dieiendo: "Existe tma lfne.a

divisaria tenue entre los sr§nos evoeativt¡s registrables y los rleseriptivas e¡ue no lo son, Los signos
evoeativtss dan una ielea ele euál es el prrtrlueta o servieia en cuestión o sobre sus eomponentes o
caraeterfstieas, A vece& más que una idea, se treta de una eerteza, y esta es lógieo puesto que, de kt
eantraria, la merea serfa engañr¡sa, El signo deseriptivo también rlesigna estas mismas €araetet'fstieas,
ñtneiones, destina, arigen, ealidad, eom¡tonentes, eteétera, La diferencia está en qae la designaeión
descriptiva es la neeesaria o usual para aquello que se deseribe, La evoeativa siempre tenelrá en su
eonformaeión algtin elemento gue" la hará, en menar o tnayor grada, de fantasfa, Al eoneederse ana mar€a

evocativa no se quita del daminio p(tblieo ninguna palabra que se ase para deseribir earaeterlstiea alguna
de produetas o servie¡os, No suceele lo mismo si se regisfrase una designaeión deseriptiva", Respeeto a las

designaciones genérie as, c.l Dr. Otamendi expresa: " las designaciones genérieas defrnen no direetamente, el
objc.tct en eausa, sino la eafegoúa,la espeeie ct el género, a los Ete perteneee ese etbjetet" ==o========.=

Que, otro criterio a ser analizaeJo a la hora de determinar la posible eerneesién es si existe eoexistene ia

previa en el nomenelador solieitado. Al respeeto, vemos que existen otras mereas registradas que ettentan
con denominaeiones similares, En ese sentido, según la b(rsquerla realizada en el sistema informátieo de la
Institucién, también se eneuentran registrarJas las marcas: SUSHICLUB, clase 43, Registro N" 464775 a

nombre de SUSHI CLUB S,R.t, ;ALI\4ACÉN DE SUSHI, elase 43, Registro N'488915 a nombre de RAUI KENYI
GOTO ALVAREZ; ECOSUSHI, elase 43, Registro N' 560580 a nombre de CINTHIA OBERMANN; Et IAPO
SUSHI, elase 43, Registro N' iil402 a noml¡re de eARtOS ANDRÉS MARRERO VIttAtBA; extremo que
demuestra que el vocablo '§USH/"es de uso eomún en el rubro.

Que, siendo asf, el voeabla "SaSHl" deviene irrelevante para el eotejei mareerio y debe ser deseelrado
en el análisis ya que los voeablos de uso eomún ¡rueden ser utilizarlos libremente, sin que naelie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa elaramente elArt, l6 ele la tey Nu 129411998 de Mareas que
texttralmente expresa "euando la marea consista en una etiqueta u atro signa campuesto por un eonjunto
de elementas, la proteceión cie exelusividad na se extenderá a los elementas eontenidos en ella que fuesen
de uso cotnún o necesario en el co¡net'eia",-=-----=-

En respaldo de esta interpretaeién, el Dr, earmelo Módica sostiene en su obra Dereeho Paraguaya de
Mareas que: "(..,)Debe tenerse en cuente que no está prohibida la utilizaeión del notnbre Paraguay, ¡nientras
no se pretenda hacerlo eparecer como retérido afrcialntettte al Estada paragaayo y cn la medida en qae no
pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilizaeión oñcial, euanda se nombre va acompañado de
otros vc¡cablos de los que resulta evidente que el eonjunta eonstituye una marca de f'antasfa, no se puede
impedir su registra.
ciudades (...)'a. En la resulta pertinente eonsiclerar las opiniones ele los miembros
permanente sobre el mareas, diseños industriales e indicaciones geográfieas,

misma lÍnea,
derecho de

T "DERECHo PARAGUAYo DE MARCAS" - Cannekr Módica, Erl.. [,a Ley, Asrrnei/rn,2018, p,ig. lr0,

0

-'i lrtiilna
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' rp i e,J lr.l I ntch ctual



OIREC€IÓN NACIONAL PE

]T "\PROPIEDAD
\§É TNTELEc'ruAL

PARAOUAY

ArL3E

rf ^\ GOBIERNOnn. I PARAGUÁI
v"Id PARAGUAY I REKUAI

Resoruciéno-ls 0
POR tA CUAI SE REVOCA tA RESOTUCIéN N' 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIREEEIéN DE NdAREAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE I.A N4ARCA
'NACIONSUSHI Y ETIQUETA', Clase 43, EXPEDTENTE N' 80718/2018, SOLICITADA POR N4ADE IN JAPA¡.I,
s,A.------,---

tratado "la proteeeión de los nombres de par.ses contra su registro y uso cottlo marcas: Comentarios
Singapur: serfa admisible si el nombre geográfie'o aparec'e en la marc'a stJlo eomo una asociac'ién fantasiosa".

Que, adicionalmente, la marea solicitada cueRta eoR uRa e.tiqueta diferenciadora que se eneuentra
confonnada por una bandera bleolor (rosa y naranja) que en su lads izquierdo posee una estrella de color
blaneo e oR uR pcz cn el e entro de eolor naranja, por debajo la denonlinación e on una tipografia especial y
los mismos tsnos de la bandera, la eual en eonjunto deja una impresión diÉerente, aportando este elemento
eierta distintividad a la marea

marca solicitada

nac¡onsushi
Que, en base a las eonsideraeiones tle hecho y de clereeho ex¡luestas, habiéndose realizado elexamen

de registrabilidad de la solieitud de registro; ésta Direceién considera que cs uR signo que posee las
earaeterfstieas Reeesarias para madurar en registro: por e onsiguiente, y al no eneontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la tey N' 1294/98 de Mareas, eorrespondc revoear la Resolucién recurrida

PORTA}.¡TO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRTAL
RESUELVE

Art.lq RE\IOCAR la Resolueión Nu 1593 del 13 de nerviembre de 2019 dietada por la
Direeeión de Mareas,

AJt,2a ORDENAR la preiseeueión ele trámites ele la solieitud de registro de la marca
'NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, Expediente Nu 80718/2018, solicitada a

nombre de N4ADE IN JAPA¡.I, S,A.-----"-"-""-

NOflFIQUESE, "-= --- ----

*
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Resorución-0-L5 1
poR rá cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcTóN Ne 1637 DE FEcHA u DE SEpTIEMBRE Dgzozz, DIcTADA
poR t.q pmgccróN DE t\4ARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soucrruD DE RgersrRo DE LA MARcA
'supER SEMILLAS s.A. LAs SEMILLAS pru Exro (sLocAN) y ETIQUETA', cLAsE 31, EXrEDIENTE Nu
57 651 I 2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A... -' -.....

Asuneión,2glllAY2020

\4§TO; eI ree urso de apelae ién interpuesto por el representaRte convencional SUPER SEMITLAS S.A,,

eontra la Resolución Ne 1637 de fecha l2 de septiembre de 2022, dictada por la Direeeión de Mareas, y;========

RE S U LTA:

Que, en fecha 21 de oetubre de 2022 se presenta el representante conveneional de SUPER SEMILLAS
S..A" e interpone Reeurso de Apelacién eR contra cle la Resolucién Na 1637 de feeha 12 de septiembre de

2022, dictada por la Direceión de Marcas.-

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022 fi¡e dietada la providencia que coneedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 07 de dieiembre de 2022, el representante conveneional de SUPER SEMILLAS S.A.

expresé agravios, Esta Direeción tiene por prcsentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en feeha 09 de enero de 2023.

CONSIDERANDOT

Qtre, la mencionada Resolueién eonsidera que: "(,,,) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la eitada marea, ésta Direc'eión considera que la misma ineurre en las prohibieiones de la
Ley 1294/98 de Mareas, que dispone que no pueden eonstituir mareas: .Art. 2 lne, e ),,, los que eonsistan
enteramente en Ltn signa que sea el nombre genérieo o designaeión del produeta o servieio de que se trate,
o que pueda servir en el comereio para ealifiear o deseribir alguna earaeterfstiea del prodaeto o servicio," La

deno¡ninación se considera descriptiva y sin distintiv'idad alguna eon relaeión a los produetos que desea

¡troteger.-. En eonseetteneia no ha lugar a lo solic'itadr¡, "-----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(..,) En ese sentide\ debemas resaltar
que la ma{ca solieitada por mi mandante no puede ser eonsiclet"ada deseriptiva, sina evoeafit,a rle las
productos qae pretende prafeger. Recardemos lo dispuesto par el art, l0 de la Ley 1294/98, que
expresamente dice: Cuanelo en la deno¡ninación una etiqueta o diltujo cuyo registra se saüeita, se expresa
el nombre de un produeto o servieio, la marea será válida sólo para el proclu<:ta r¡ servieirs que en ella se
indica. En esfe sentido, afirmamos que la denominaeión solieitada cumple crsn los requisitos legales
exigidos por la ley de marcas,, además eabe destaear gae la salieitud eaenta con etros elementos que la
convierten en un slogan y eon una etiqueta que la distingue(.,,)"---"-"------

Que, cc-rrresponde a esta instaneia aelministrativa resolver sotlre [a proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

Qrre, tal
productos o
restricciones

corno lo expresa elArt, I de la tey N" 12q4198,las marcas son signos que sirven para dis

servicios. Sin embargo, se eneuentran reguladas en la propia legislaeión ma

ii¡ir,.ji'j InNsrrial

para el registro de una marca;es deeir, cliehas limitaeiones a la hora de eonsi
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POR I"A EUAL SE CONFIR}VIA I.A RESOLUCIÓN NC 1637 DE FECHA 12 DE SEMEMBRE DEaOL},DICTADA
poR tA pmnectét¡ DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LA N¿ARcA
'supER SEMILIáS sA. t-As SEMILLAS pEt Éxtto (slocA¡¡) y ETIqUETA', ct-AsE 3I, EXnEDIENTE N.
57 651 I aO?I,SOLICITADO POR SUPER SEMIL1AS S.A...........

del registro mareario se encuentran para preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos eomo el
eleree ho a e onstituir une meree,

Que, a los efeetos de determinar si la sslieitud de registro de marca 'SUPER SEMILLAS S.A. LAS
SEMIII-AS DEL ÉXnO (SLOGAI\¡) Y ETIQUETA" resulta deseriptiva o genérica para los produetas que
pretende arnparar, debernos preguntarnos si dieha denominaeié¡-r cr¡nstituye la designaeión usual de los
produetos que solicita o se refiere a earacterfstie as propias de los productets que sc desea amparar,

En primer lugar, vemos que la solieitud preserrtaela busea la proteccién de ptoduclos comprendiclos
en la glaSE-ll del nornenelador internaciot'ral, especificamente de "semillas', En ese cclntexto, del examen
irrtegral del signo sslieitado surge que este se encuentra cr¡rrformado por los voeablos 'SUPER1 términc¡
quc cvoea ideas de exeelencia, superioridarl o preemineneiar, y "ÉXrco", expresión asociada comrinmente a

nocie¡nes de renombre, notoriedad o resultados favorables2, A ello se suma el elemento predominante
"SEMItLAS", QU€ eonstituye preeisamente la desigrración elireeta del produeto que se pretende proteger.
Por consiguiente, la esmbinaeién de tales términos conforma una expresién quc transmite de manera
inRte'diata, direeta y eviderrte la idea de sernillas dc, calidad supr.rior o destinadas a produeir resultados
exitt¡st¡s, En e onsee ueneia, el signo sslie itado no posee la aptitud distintiva nee esaria para individualizar un
origen entpresartal deternrinado, sino que sc limita a describir cualidades o expeetativas inherentes a los
produetos sfreeidos."-

Que, al rcspeeto, las "DRE?TRI9ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY'q señalan euanto
sigue: "(,,,) La Añcina debc evaluar el earácter distintivs de las mareas e'ontbrmadas por lemas, eslóganes o
ñ'ascs usandet los ntismos eriterios aplieables a otos tipos de signos,L)n lema será objetable por falta de
distintividad si transmitiera simple y d¡rcetantcnte informaeién sobre el tipet, la calidad, el propósito u otras
earaeterfstieas de los productcts o servicios, Habrá thlta de earáeter distintivo euanefti el ¡túl:lieo pertinente
pereibiera al lema, eslogan a ñ'ase eomo Ltna meÍa t'órmula laudatttria, ¡trontociottal et publicitaria, no eomo
tttt signo distintit¡o de produefos o senicios en e/ camereio,,,/..,Porejemplo, dases eono las siguientes no
scrfan distintivas y no podrfan registrarse como marcas: "Samsung, el mejor movil para ti", para teléfonos
ntóviles y equipos eelulares: "McDonald's tne eneanta", para alimentos preparados et servicios de
restauraei6n; "Máximo servieio y excelente c'rsntbrt", para servici,os de alojamiento y hoteleria.(.,.) En otra
parte del rnaterial expresa igualrnente: (,,,) Un signo será descriptivo de la ealidad de los productos o
servl¿'ros si eonsüa de términos u otros elementos q¿le, se retieran a indieadores reales o plausibles ret'eridos
a la ealidad, superioridad o aptitud de los praduc'tos cr seryicros, Esto inc'luye términrss laudatorios que se

o a la calidad inherente
reel de los proúrctos o servieios, Por ejemplo, /o.s sigurc"nfe, s signtts ¡torlrian ser dese riptivos de la calidad de
eieftos produetos u servieios: 'L\GÍ{T', 'EXTRA VTRGEN', 'FRESCOi 'SAPREMO' o 'HIPER LIGERO'(,..). El
mismt¡ rnaterial seirala: "(,,,)Una eambinaeión ele dcts o más ¡talabras en la que cada una de ellas es

deseriptiva de las earaeterfst¡cas de los propios praductos o señ4c:r os, tanbién debe eonsiderarse
deseriptiva )! no Podrfa regi ki*i, La simple unión de
elementos deseriptivos sin introclueir ninguna variaeión inusual darfa lugar a un signo )
deseriptivo no registreble. Por ejemplo, las siguientes eombinaciones de palabras podrfa.

I htt»s://dle.rae.es/super-'hr=f'onn
t https://dle.rae.es/ozi,C3%A9xi to'lm=1'orr¡

https:liwww.di naui. r¡ov.pyi uorral/v3lprooicdad-industrial/nrarcas/di rcctriccs I

a General lhterina
tir lrooicd¡d lndusrri.'

de PropiedIC !ntrir: :
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Resorución0J5 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N§ 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEhOLL,DI TADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MAREA
'suPER SEMILI-AS S.A. LAS SEMILLAS DEL ÉXITO (SLOGAN) y ETIQUETA" CLASE 31, EXPEDIENTE Nn
57 65L I aO¿I,SOLI CITAD O POR SUPER SEMILLAS S.A".. -. -.....

descri¡ttivas y no serían registrables: "Cult, Camedia" para servicios de emisirln de programas de radio y
televisi(tn, la ¡troducción, exhibicitin y alquiler de pelfettlas, y la asignación, transfereneia, alt¡rtile.r y otra
explcttación de los clerecht¡s de las pelicalas: "Teleayuda" para dispe>sitivos eleetrónie:os destinadas a la
transmisión cle vaz y datas, sentcios de reparaeión ¡le attom¡iviles y reparaeirln de vcltfeulos, explotación
de una red de comunieaeiones, sen ic-ias de remolque y salvamento y servieios informáticos para la
determinación de vehie ulos; "L1NEA C-ISMÉ'nCA" para proelLtetos eosméticos y preparaeiones de toeador;
.,./.., "ÚNga VERDE" para prodrrctas que pueelen ajustarse a una filosoffa o prograrna de euidado del meclio
ambiente (...)", El subrayado es nuestro,-

Que, a lo expuesto precedentenretrte se suma el análisis de la etiqueta aeompañada, la eual tampoeo
incorpora elementos con suficiente fuerza distintiva capaees de de:svirtuar el carácter descriptivo del
conjunto marcario, En ef'eeto, se limita a ineluir, en su ¡laffe srrperierr, la l'igtrra de tres hojas en color bordo,
mientras qt¡e en e'l centro resalta, en mayor tamaño, la ex¡rresirin "SUPER", ac«rmpañarla inmediatamente
debajo por la palabra 'SEMIILAS" en distintas tr¡nalidaries de verele, Finalmente, en la parte inferior se

ine orpora la frase "LAS SEMILTAS DEL ÉXtfO", cle evidente conteni<io laudatori«¡ y promoeional. Por ende,
los elementos gráfieos, cromáticos y tipográfleos utilizaclos Ro resultan sufieientes para dotar al signo de
distintividarl autónoma, pues se limitan a reforzar visualmente el signifieado deseriptivr: y laudatorio rJe las

expresiones denominativas analizarJas, AsÍ, apreeiado en su eonjuntn, el signo solicitado continúa
transmitiendo de forma inmediata al eonsumidor la idr.a de semillas de ealidad superior o de.stinadas a
obtener resultados favorables, sin perrnitir identificar un origen enrpresarial espee íficr:, Por ello, la etiquc.ta
presentada carece igualmente cle a¡:tituel distintiva,--

Marca solicitada

§I'PER
SEMILLAS,

r¡!üElu¡rot!Érno

Que, una marea debe servir como un signo distintivo que permita a los er¡nsumidores identifiear de
manera eficiente un producto o servieio fiente a otros en el mereado, Por tanto, resulta fundamental
cuestionarn os: ¿cuál seúa la capacidad disüntiva de la presente merea solicitada paru su registro?, más aún
teniendo en cueuta que la denominacién pretenditla por la ¡rarte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores sufic:ientes que les permitan destacarse de otros eompetielores enmerciales,
aearreando con ello ttn riesgo para lels eeinsumidores, a quienes podrfa indueir aI error sobre el origen o la
calidad de los productos ofrecidos.--

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "6,v¡.ste una lfnea divisoria tenue entre los signos
evocativos registrables y los descriptivos que no lo son, Los signos evocatittos dan una iclea de etÉl es el
producto o servicio en cuestión o sobre sus componeRtes o earaeterfsficas. A veees, más que una idea, se

trata de una certeza, y esto es légico puesto que, cle let contrario, la ntarea sería eng
descriptivo también designa estas mismas caracterfsticas, fitnc'i¡tnes, destino, ori,
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PINE€CIÓN NA6IO¡{At DE

&t.le

Art.28

Art.3s

poR tA euAt sE coNFtRMA LA RESotueréN Ne rc37 DE FEcHA lz DE sEp/nEMBRE DEzozz,DIcTADA
poR LA oneectóH DE MARcAs, EN EL ExpEDTENTE DE solrcrruD DE REcrsrRo DE LA N4ARcA
'supER SEMILLAS s.A. LAs SEMTLLAS Bpr" Éxno (sLocAN) y EneuETA', cr-ASE 31, EXrEDIENTE N.
57 651 I 2O2L,SOIICITADO POR SUPER SEMITLAS S.A...........

efeétera, l-e r'litbrenr:ia esfá en rlte la designacitin deseripfiva e's la neces¿tria o ustul para aquello qtrc se

rlesrrilw. l.a pvocafiva siemltre fendrá en stt rontitrnac'it'tn algútt alemenfut qtrc la l"tará. pn menor o ma,vor

gru[g.flEJfufa, Aleonee<lerse una maft'a evaeatit'a no se quita del drsninio ptiblieo ninguna palabra t¡ue
se ¿/se pala deseribir earaeterf stie a algma de prodrrctos (, .seníei(.rs, No sucer/e /o mi.smo .sl se regrs'tra.se una
rlesignaeitin deseriffiva,"4, El subrayado es nuestro.

Que, en t¡ase a las eorrsideraciones rle heeho y de eleree ho expuestas, haLriérrdose realizaclo el examen
de registrabrlidad de la solicitud de registro, en virtrrd al inc, e) del Art, 2 y coneordantes de la Ley N"
1294198 cle Marcas, ésta Direeeión General arritra a la conelusión de quc no es viahrle su registro en esas

eondieiones, por tanto, €orrcsponde conljrmar la Resolución recurrida, "-""="="-"==

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRIvÍAR la Resslucién N' 1637 de feeha l2 de septiembre de 2022 dietada por la
Direeeién de Mareas,

ORDENAR el arel-rivo de la solicitud de registro rie la marca 'SUPER SEMILLAS S.A.

576511202l, solicitada a notnbre de SUPER SEMI s.A.

cc

ón Gcntr:l opicdad lndusrrirl

Naci¡nal ¡C lnr:hrn¡l

'"r)FIRECHO DF: MARCAS' : lorge cltumenrli, g'Erl,, CABA, Abelerlo [,errut,20l7 - Pug,7ó,

r..As sEMrLrás DEL ÉXnO (SLOGAN) Y clase 31, Expediente No
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Resorución0 5 52
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' SLLDEFECHA 07 DE IUNTO DEZOZS,DISTADAPORIA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N4ARCARIO§ TITIGIOSOS. EN Et EXPEDIEXTN PP SOTICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',NITOMO Y ETIQUETA", CTASE 35, EXPEDIENTE N' 4624912020, §OUCITADO pOR DANIET
NAOKI IZAWA KON......-..

Asuneión,2gl{AY2020

MSTO: el reet¡rso de apelación interpuesto por el representante eonvencional de Dantel Naold lzawa
Kon en contra de la Resolución N' 322 de feeha 07 de junio de 2023, dietada por la Direeción de Asuntos
Marearios titigiosos, y; ---.--....".

RE S U LTA:

Qtte, en fecha 3l de octubre de 2023 se presenta la representante convene ional de Daniel Naold Izawa
Kon e interpone Reeurso de Apelaeión en contra de la Resoltrción N" 322 de feeha 07 de junio de 2023,
dietada por la Direceión «Je Asuntos Mare arios Litigiosos,..

Que, eR feeha 17 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que eoncedié el reeurso
interpuestcr

Que, en fecha 1l de julio de 2024, la representante eonveneional de Daniel Naold Izawa Kon expresó
agravios; dictándose en fecha 19 de julio «le 2a24la provideneia por la eual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se eorre traslado a la contraparte por todo el térnrino de
ley,=='==='=="

Que, en feeha Il de oetubre rje 2024, se presenta la representante csnvencional de RIOS REPUE§TOS
RG SA., y eontesta el traslado de expresión de agravios, Esta Diree eión tiene por e ontestada la expresión de
agravios y llarna autos para resslver en fecha 2l de octubre de 2024,=

CONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueién eonsidera gue: "(..) Que, además de la easi perfeeta identidacl
¡neneianada, la marea base de oposieión NITOYA @eg. N'422,507) protege todas lals produetos de la elase
12, existiendo identidad de elases y además de produetos y servieios, eon la marea salieiteda N¡TOMO Y
ETIQUETA, que protege, Importaeión, expartación, eamereialización y venta de repuestos y aeeesorios para
vehfeulos, para la elase releeionada 35, Que, al visualizar/prr¡nuneiar de seguido las denominaeiones
marearias se natan los parecidr>s gráfieos y auditivos, dejan similar reeuerdo e impresién, Además,
pretenden identificar praduefas/servieros relaeianados, c:iramstaneia que agrava la posibilidad de
confttsián/asaeiaeión de mareas: esta direeeión estima que la mar€a salieitada no retlne los requisitos de
novedad, originalidad y espeeialidad exigidos por nuestra legislaeión marearia, Que, la presente solieitud de
registto de ntarea NffAMO Y ETQAETA, no reúne las requisitos indispensables para su prose€ueián rie
trámites en la pretendida elase 35, sin afeetar los deree:hos del registra de la marea NITOYA (,,,)",==.,==,...==="=

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante eonveneional del apelante y manifiesta:
"(,,.)Nada ntás alejada de la verdad pues exisfe. aleontraria ele la afirmada una amplia di rc la haee
totalntente disrtnil justantente bastara al pranuneiar
femétieamente, gráfieamente )t visualntente distinfas

una seguida de la atra,

aldo
rln it

?r

?r

-dz'l 
indusrrial

,{,.

no basta e:l heeha de

rdarl l¡relecto¡1

§o/l
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Resorución0Js 2
POR LA CUAI SE eONFIRtvtA I-A RESOLUCIÓN N' ?22D8 FECHA 07 DE IUNIO DEaO¿3,DICTADA POR LA
BnpcctéN DE AsuNTos MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGrsrRo DE
LA MARCA "NITOMO Y EnQUErA',, et-ASE 35, EXPEDIENTE N'. 4624912020, SOLICITADO POR DANIIEL
NAOKI IZAWA KON.........

prineipal "NITA" para detcrminar que la denominaeión NITIOMA es repetida de manera seeuencial como lo
pretendc le adversa y eamo eonsideto elinf'erior, Además la denominación que alntomento de enelizar se

deberá realizar en sa eonjunto, no letru por letra, let que nú mandante pretende registrar es NITOMO,
Debemos destaeer que ambos voeablos de fantasfa cvoean una idea ditbrente en la mente deleonsumidor,
quc cs otra pantCI a tener cn eaenta, pues evitará quc sc lleguc a produeir eonfusión direeta o indireeta en

el mismo, De conformidad a lo mentenido eanto prineipio ge,neral del Dereeho Marcario, determinando
que las mareas deben ser analizadas eo¡no un todo, teniendo en euenta eada uno de las elementas que la
eonst¡taycren cn su eonjantCI, no sólo deben eotelarse las letras, que eonto en esfe easo partieular entre las

mareas: -NITOYO' eon "NITOMO", que sc cneLtentran eierta faniilaridad gramatical, en ambos prelijos
eomún: "NITO', pero verifieando "cl tado", c,xistcn más dit'ereneias que eoineieleneias, camo en las

desinencias uYO" y oMOo, gremati€elmcntc y fonétieamente, pues al pronuneiar el sonido es distinta, lo
eaptado per la visión, otorga an mayor poreentale' de difbreneiaeiín, y eonceptualmente tienen variedad,
pues la palabra -NlTOMCI' termina eon MO por más tlue fonéticamente son idéntieas, visualmente y
o rto grá fi ca m ente so n tota I m ente d i sti n ta s (,,, )',- - - - - - -

Que, eontesta la expresién de agravios el oponente "(..,) e'onsideramos innecesario realizar un cotejo
dctallaelo de las denontinaeiones enfrentadas, paes, contreriamente a lo manifestado por el apelante al
deeir que "visualmente y ortográtieeme'nte son totalntente distintas", la extema similitud está a simple vista

fanto cn el plano visual, gráñeo, tbnétieo y coneeptual; en el ámhito visual y gráfrco es innegable el hecho
de que las denominaeiones e'omparten las mismas c'ottsonantes y las mismas voeales, exaetamente en la
misma disposieién, ditb¡eneiándose en sólo una eonsonante,,,/,,., En el plano gráfico, ambas
¡Jenontinaeianes poseen logotipa, sin cmbarga, el salidfantc ha presentado sa marea eon an lagatipo muy
similar al de mi representarla, usanda leffa imprenta tnaytiscula, ean la misma tipt:graffa cie letra, más allá
dcl eolor utilizado,,,/,,, las marees son práe'tic'amente icie¡ntie'as y, si esta ñtera poee:, eantereielizan el mismo
rubro ele produetas y están dirigidas al mismo scr'for dc eansumidores, La marea de mi representada
pratege "tadoso los praduetos de la elese 12, siendo sLt¡namcnte conr¡eida justamente en el rubro de las
repuestos, autapartes y aeeesorit)s, par haberse iniciado en diclto ánbitet desde el añs l98A en nuesfrrr
pafs(,,,)

Que, eorresponde a esta dependeneia adminrstrativa resolver sobre la procedeneia o no del reeurso

interpuesto

Que, clel análisis ortográfieo y f'onétieo de las rnareas en eonflieto, se advierte que la marea solicitada
UNITOMO' (elaEe 35) reproduec, en el mismo orelen, cirtco de las seis letras que integran la marca oponente

'NITOYO' (Clase l2), siendo la úniea variaeién el reernplazo ele las csnsoRantes "Mu y "Y", difereneia
insttfieiente para neutralizar el riesgo de eernfusión o asociaeión indirecta en e.l prlblieo co¡rsumidclr, En

efeeto, anlbas dent¡minaeiones coineiden en su estrLletura gramatieal, extensión y eonfiguraeión visual,

elerivada de la coine¡deneia en la seeue,neia inicial "NITO" y en su terminación "O", elementos que

predorninan en la pereepeión global del signo y Bencran rrna impresión rle conjunto altarnente similar,------

Desde el punto de vista fonéties, las nrareas exhiben una pronuReiaeión semejante, al

idéntrco númet't¡ de sflabas, aeentuaeión y sonorirlad, En eoRseeueRcia, las sinrilitueles gráfi

cxistentes entre los signos enftentados resultan relevantes y deternrinantc,s, pudien
eonsumidor a ereer erróneamente que kts produetus () scryieieis distinguidos

rcionll de Pro-pitdad tntelectull
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POR LA CUAL SE CONFIRI\4A LA RESOLUCIéN N' ?LLDEFECHA 07 DE IUNIO DEaOLS,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE,DE SOTICITUD DE REGISTRO DE
LA N4ARCA',NITOMO Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 4624912020, SOLICTTADO pOR DANIET
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de utn ¡nisms origerr empresarial o de empre.sas vineuladas eeonómieamente, En el siguiente coteio pueele
apreciarse con clariclad la similitud gráfica y f'onética entre las mareas meneionadas:-,==-======

'NITOMO' (mareasolieitada)

'NITOYO' (mareaoponente)

Qtte, desechando el análisis fonético"gramatical, otro elemento relevante al momento rle determinar
la distintividad de una solicitud, es la eobertura gue poseen ambas mareas, en este €aso, vemos que la marc'a
solicitada pretende la cobertura de ¡en¿itiss de la clarc.35 : *,,,lmpoftaeián, exportaelón, eomereializaetón y
ventas de repuestos y aecesorios para vehfctilo8,.,', mientras que la marea oponente posee el regrstro Nu

6n3n de *todos'los produrües de la slgsgE, la cual e ompre.nde principalmente los vehfe ulos y aparatos
para el transporte terrestre, aéreo ei aeuátie o de personas o de mere anefas, De ello se desprende elaramente
que las eoberturas resultan vinculadas y, en eoRsecrrencia, la posibilidael de confusién se eneuentra
debidamente aereditada, En efecto, las mareas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que
además reeaeR sobre produetos y servieios relaeionaelos, que presumiblemente eompartirán los mismos
canales de comereialización y puntos de venta, inerementando asf las probabilidades de asoeiación entre la
marea solicitada y la marca oponente,=

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

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las rnarcas, Aelarands que "en efeeto, la
similitud general entre dos marcas no depencle de los elementos distinfos que aparezean en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'i Fundamenta esta regla, en que
en la mayorÍa de los easos, "la confttsión no es un hecha de la easualidad, sino de la inteneián de pradueir
confusictnes y de apravecharse de la reputaeión de una marea exisfente y la inelusión de elemente»
drsfintos no tiene otra ñnalidad que afirmar o sosrener que las mareas son ineonfundibles, euanelo en el
fc¡ndo la segunda puede ser una imitaei¡1n de la ¡trimera'|,

Adicionalmente, se debe evitar la dilueión de marcas eomo la de autos, En efecto, el Dr, forge
Otamendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoúa de la dilueión ha sido ereada para
defender la relaeión marca=pradueto, especialmente en euanto aquélla impliea el origen de ésfe, §l se
perntite que eoexistan con ésta otras ntareas iguales, el públiea eonsumidor ya no sabrá el origen de los
p rod r tctos (,., )."' = - = = - = " -

Que, en conelusión, tras el análisis preeedente, vemos que existe similitud sufleiente de signifieativa
magnitud, ya qLle las marcas en pugna eontienen elementos bastante asoeiables, Además, de la relación ele

e lases existentes e'ntre las mismas. Asimisms, no se puede pasar por alto lo estableeido en Art, 2 Ine f de la
Ley 1294198, el eual expresamente preihftle el registro de signos idéntier¡s o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicir¡s dif:erentes, euando pudieran eausar riesgo
o de asociación con esa rnarca, sittraeión que aeontece en el easo de autos. Y teniendo e

el registro marcario lo determinaRte es proteger a quien tiene trso exclusivo de la marca

: oTAMtiNDl,lorge, DEREc:lJo DE MARCAS, Buenr¡s Ar¡'cs, nl¡cledo l',orrot l,exi§ Ní.lr§, A[gFrlItnfl,2ol2,8va, Ed,

Cristaldo

Gcneral lnterina
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Resorueión0J=S 2
poR tA euet sE coNFIRr,fA LA RESotueróH N' ?zz DE FEcHA oz DE ,uNIo DE 2023, DrcrADA poR LA
DIRECCIéN DE ASUNTOS MAREARIOS TITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE-DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE
tA MARCA',NITOMO Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 46249/2020, SOLICITADO POR DAJ\IIEL
NAOKI IZAWA KON.- - - - -- - -

qrr€i or cl easo de autos elaramente hay nesgo de eonfusiirrr al irreluerr a corrfltsión o asociació¡r a la marea

registrada rle manera tal que el eonsurnidor pueda ercer que tienen un origen eornún, resulta inviable la

coexisteneia paelfiea entre las nrismas,

Que, en b¡ase a las eonsideraeiones de heeho y de derecho expuestas, ésta Direceión arriba a la
cone lusión de que no es viable la eoexistc,ncia pacífica entre las nrarcas en puBna, por tanto, corresponde
e' o n fi nn a r I a re s o I u c i (t tt re e u rri el a," -

PORTAT.üTO,

tA DIREETORA GENERAT INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUETVE

Art,le CONFIRMAR la Resolución Nu 322 de. feeha s7 de ¡unio de 2023 dietada por la

Direeeién de Asuntos Marcarius Lrtigiosos,

Art,2q DISPONER cl archivo de la s«rlrutttd r1e rr.grstro elc la rnarca "NITOMO Y ETIQUETA',

elase 35, ExperJiente N" 4624912020, solieitada a rrorntrre ele la firma Daniel Naoki

Afi,3q NOflFÍQUESE por ecsdulu,----" -"-"---S

eneral lntctina
Propicdad l$mtrirl
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Resorueién_o 3 5 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA ResotueréN t¡'323 DE FEcHA 07 DE IUNIo DEzozT,DIerADApoRLA
pmnccróN DE ASUNToS MARcARros Lrncrosos, EN EL EXpEDIENTBDE sollerruD DE REetsrRo DE
LA MARCA ',NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N'. 4625012020, SOLICITADO POR DANIET
NAOKI IZAWA KON.........

Asunción, 2giilAy 2026

VISTO: el recurso «{e apelaeión interpuesto por el representante eonvencional de Daniel Naoki lzawa

Kon en contra de la Resolucién N' 323 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Direeeión de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y; --'---------

RE SULTA ¡

Que, en fecha 3l de octubre de 2AB se presenta la representante eonvene ional de Dantel Neold Izawa

Kon e interpone Recurso de Apelaeión en esntra de la Resoltrción N' 323 de fecha 07 de junio de 2023,

dietada por la Diree eión de Asuntos Marearios titigiersos,"=

Que, eR fecha 13 de febrero rle 2024 fue clietada la provideneia que eoncedió el reeurso

interpuestcl

Que, en fee ha 05 de junio de 2024, la representante conveneional de Daniel Naold Izawa Kon expresó

agravios; dictándose en fecha 06 rle junio eie 2A74 la provideneia por la eual se tiene por presentado el

escrito de expresién de agravios y se e orre traslado a la contraparte por todo el término de

ley,"""'-"

Que, en fee ha ll de octrrbre de 2024, se presenta la representante e onveneional de RIOS REPUESTOS

RG S.A., y eontesta el traslado de expresión de agravios, Esta Direccién tiene por e ontestada la expresión ele

agravios y llama autos para resolver en fee ha 2l de octubre de 2024,=

CONSIDERANDOT

Que, la meneionada Resolueión eonsidera que: "(,,) Que, además de la easi perfeeta identidad
meneionada, la marca base de apasieién NITOYO (Reg, N" 422,107) prafege tados los produefos de la elase

12, existiendo identidad de elases ), además de praduetets y servieias, eon la marea solieitada NTAMA Y
ETIQAETA, que pratege exclusivamente repuestas para vehfculas S,autapartes, para misma elase 12, Que,
de esta forma resulta evidenfe la seme¡anza, par tanto esfa Direeeión eonsidera que la marea salieitada na
reúne les eondiciones básieas esenciales que la ley requiere, navedad, espeeialidad y originalidad
(..,)",---"----

Que, entre otros argumeRtns, se agravia el representante convencional del apelanfe y manifiestar

"(...)Nada más alejado de la verdad ¡tues e-xisfe al eontrario rle lo atirmado una amplia dif'ereneia que la haee
totalmente disfmil justamentc, bastara al pranune'iar una seguida de la otra, NÍTOMA, NITOYO son
fonéticamente, gráficamente y visualmente distintas na basta el heeho de eompartir la denaminaeión
principal "NITO" para determinat'que la denominaei(tn MflAMO es repetida de manera seeueneia.l eanto ls
pretende la aclversa y eomo eonsideret el inferiar, Además la denominación que al momentet de analizar se

deberá realizar en su conjltnto, na letra par letra, la que mi mandante pretende regist

nte¡ina
opirdad lnduslrirl
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ReEorueión^QJ5 3
POR LA eUAt SE eONFIRIVTA tA RESOtUCTÓN N' 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DEhO}S,DICTADA pOR r,Jr
DIRECCIéN DE ASUNTOS MARCARIOS IITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEIT\JD DE REGISTRO DE
LA MARCA'NITOMO Y EnQUETA" etASE 12, EXPEDIENTE N" 46250/2020, SOLICAADO pOR DA¡¡IEL
NAOKI IZAWA KON,........

quc cs otro pLtnto a tener cn €uenta, pues evitat'á r¡ue se llegue a producir contusión elirecta o indireeta en
el misno, De eonft¡rmiclad a lo ntantcnido eomo ¡:rinc'ipio gencral del Dereeho Mareario, determinando
que las mereas deben ser analizatlas eonto un todo, renienrla en eltent¿t eada uno de los elementos que la
eonstituyerer? érrt s¿t eonjunto, no sólo deben c'otejarse las letras, que eonrc en esfe caso particularentre las
mareas: 'NITOYA' eon "NITAMO", que se en€Ltentt'an eierta familiaridad gramatieal, en ambos prefijos
eont(tn: *NITO', pero verifieando "el todo", exlsfen ntás ditbreneias que eoincidencias, como en las
desineneias 'YO' y 'MO', gramatiealtllcntc y fbnétieatnente, pues al pronunciar el sonida es distinto, lo
eaptado por la visi6n, otorga un ma)'ar poreentaje de ditbrenciaei1n, y eaneeptualmente tienen variedad,
pues la palabra "NITOMO' tennina eon MO por más que fonétieamente son idénticas, visualmente y
ortográfi e am cntc s o n total men te d i sti n tas (,,, )',= - - " = = =

Que, eontesta la expresión de agravios el oponente "(,,,) Consideramos innec'esario realizarun cate)o
detallada rle las dcnominaeiones enfrcntadas, paes, eonteriamente a lo n'tanifestada por el apelante al
deeir que "visualmente y ortográfreemcntc son tofalrnr'ntc distintas", la extrL,ma similitud está a simple vista
tanto cn el plano visttal, grátieo, fonétieo y eoneeptltal: en el ántbito visual y grá6eo es innegable el heeho
de que las denominacianes eompertcn 1as misnlas c'ünsonantes y las /rtls/I,¿¡s voealcs, exactamente en la
ntisma dispasieión, difereneiándase en sók> una eonsonante,,,/,,,, En el plano grático, antbas
denantinaeianes poseen logotipo, sin embargo, el solieitante he presentado sa marca eon un logatipo muy
sinilar al de mi representada, usenelo letra intprenta tnayúseula, e,en la nisma tipografia de letra, más allá
del eolor utilizado,,,/,,, las mareas son prác'tie'amentc idéntieas y, st csto füera poea, se é,ricueintran en la
misma elase 12 protcgiendo exactamente las misnlos productos, La ntarea de nti rcpresentada protege
"todos" lso produetos de /a e/ase,s iendo samafitente c'onoeida justamente en el rubra de los repuestosy
autopartes, por haberse inieiado en ditho átttbito destie el aito l9S0(,,,)

Qtte, eorresponde a esta depenrleneia aelministrativa resolver sobre la proeedencia o no del reeurso
interpuesto

Que, del análisis ortográfieo y fonétieo de las mareas en eonflieto, se advierte, que la Rlarea solieitada
UNITOMO' (elase 12) reproduee, en el mismo errelcn, cinco de las seis letras que integran la marea oponente.

'NITOYO' (elaEe l2), siendo la úniea variaeión el reemplazo de las eonsoRantc s "M" y "Y", diferencia
irrsufieiente para neutralizar el riesgo de eonfusióR o asoeieeión indit.eeta en el público eonsurnidor, En
ef'eeto, amttas denominaeiones eoineiden en su cstruetLlre gramatieal, extensión y eonflguración visual,
derivada de la eoineideneia en la seeueneia inieial "Nffa'y en su ternlinaeión "O", elcmeRtos que
pre'dominan en la pereepeión gklkral dc,l srgno y gcnr,r'an una im¡rresién de eonjunto altamente similar,"."".

Desde el punto de vista ft¡nétieo, las rnarcas exhitlen urle pronuneiaeión semejante, al compartir
idéntier¡ número de sflabas, aeentuaeión y sonoridad, En eoRseeueneia, las sirnilitudes gráfieas y fonéticas
cxistentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y deterrninarltes, pudiendo indue ir al

eotrsuntidor a erecr errónearnente que los productus o servicios distirrguidos por ambas marcas provienen
de un nlisrno origen empresarial o tie ernpresas vinctrladas eeonónricarnente, En elpig[ ¡p Puecle
apree iarse eein elaridad la similitud gráfiea y fonétie a entre las marcas mencionad

'NITOMO' (mareasolieitada)

'NITOYO' (mareaoponente)
ina

,i,¿ritnr"tri't
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NAOKI IZA\MA KON.........

Que, desee hando el análisis fonétieo-gramatieal, eitro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solieitud, es la eobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marea

solieitada pretende la eobertura de proóretrru tle ta sles§-U: ',,,ExaluElvamentc repuestos para vehleulos y
autopartes,..', rnieRtras que la marca aponente posee el registro N'633377 de *todosn los p¡gClUEEqE de la
misma clase del nomenelarJor internaeional, De ello se rlesprenrle elaramente gue las eoberturas resultan

idéntieas y, en eoRsecueneia, la posibilidad de esrrfusión se eneuentra debtdamente aereclitada, En efeetei,

las marcas analizadas no solo presentan similitud grátiea, sino que además recaeR sobre los mismos

productos, qLre presumitllemente compartirán leis mismr:s canales de eomercialización, puntos de venta y

público eonsumidclr, inerementando asf las probabilidades de ascleiaeién o eonfusión entre la marca

solicitada y la marca oponente.

Que, al respeeto, el tratadista Breuer Mc¡reno expresa que las marcas pueden produeir confusión más

por sLls semejanzas que por sus rJif'erencias, ¡lor ese motivn la regla se sintetiza en que deben tenerse en

cuenta las semejanzas y Ro las diferencias que existen entre las mareas. Aelarando qtte "elt etteetrt, la

similitud general entre dos mareas na depende de los elementos distintas que aparezean en ellas, sino rie
los elementas semejanfes o de la semejante clr'sposicirfn cJe €,sos elementos'i Fundalnenta esta re.gla, en que

en la mayorfa de los easos, "la eonfusián ,?o c-¡s un heeho de la casualida<1, sino de la inteneién ele produeir
eemfitsiones y de aproveeharse eJe la reputaeión de una tnarca exr'sfenfe y la inelusión de e,lemenfos
distintos no tiene otra finalirlad que añrmar o sosrener que las mareas son ine:onñ¡ndibles, euandet en el
Íbndo la segunda prrede ser ana intitae ión de, la ¡trimcra"', =========

AdicionalmeRte, se debe evitar la dilueién de marcas eomo la de autos, En efeeto, el Dr', Jorge
Otamendi, eR su obra DEREC HO DE MARCAS, expresa: " la teorfa «le la dilue'ión ha sida uearla para
defender la relación marea-produeto, espeeialmente en euanta aryÉlla impliea el origen de ésfe, §l se

permite que coexistan con ésta otras marc:as iguales, el p(tblieo eonsumidar ya no sabrá el origen de lss
prod uctas (,,. ).* - - - - - - - -

Que, no se ptrede pasar por alto lo estableeido en Art. 2 Ine 0 de la tey 1294198, eleualexpresamente
prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos produetos s servicios, o para proeluetos

o servicios diferentes, ct¡ando pudieran eaLlsar riesgo de confr-rsién o de asociacién coR esa marea,

situacién que acontece en el casr¡ de ar.rtr¡s. Y tenienelo en cr¡enta que para el registro marearir¡ lo

determinante es proteger a quien tiene uso exe lusivo de la mare a eontra tereerr¡s y gue cn el caso de autos

claramente hay riesgo de confusión al inclucir a eonfi¡sién o asoeiaeión a la rnare a registrada de manera tal

que el consumidor pueda ereer que tienen un origen eom(rR, resulta inviable la coexisteneia paeffica entre
las mismas.

Que, en base a las consideraeiones de heeho y de elerecho expuestas, ésta Direceión arriba a [a

eernelr¡sión de qrre no es viable la eoexisteneia paeffica entre las mareas en pugRa, por tanto, eorrespsnde
c o nfirma r I a re sal ució n reeurui da,= "

I Com¡rendio tlc Dnltrirrn dt.Propiedad fndrrstrial, Srrporintonrlpnci¡ dc lndrntrta y gr)n)ur( lo, Colnmbiir, 2()0§,
TOTAMENDI, jnrge,DI.iRECH()DEMARCAS, ButrrosArres,AbeledoPerrdtl,L.x[iNexi§,Argentlna,2(]l2,Eva,Urj,Pag,4

Ge..ftlat Interina
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Resorueién^L15 5
PoR L"A euAt sE coNFIRMA LA RESoLucróN N' 323 DE FEcHA 07 DE ,uNro DEzozS,DrcrADA poR LA
PRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS IITIGIOSoS, EN EL EXPEDIENTE Bn soLIcITUD DE REGISTRo DE
tA I\4ARCA 'NITOMO Y ETIQUETA', CTASE 12, EXPEDIENTE N' 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL
NAOKI IZAWA KON^-----"-"

PORTAAITO,
LA DIRECTORA GENERAT INTERINA DE L.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art,ls

Art,2q

CONFIRMAR la Resolueiót.r Nu 323 de feeha 07 de junio de 2023 dietada por la

Direeeión de Asuntos Marcarios Litigrosos,

DISPONER el are hrvel de la solicitud de registro de la marca'NITOMO Y ETIQUETA',
elase 12, Expedterrte N" 46250/2020, solieituda a nombre de la firma Daniel Naoki

Aft,3q NOTIFfQUESE por eédula,=- "="

Izawa Kon.= ===="===="=.
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POR Iá CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIóN N' 2,489 DEFECFIA 17 DE AGO§TO DE 2017, DICTADA POR Iá
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA "D POS', EIAEE
9, EXPEDIENTE NO 3826912016, SOTIEITADA POR BEP§A DEL PARAGUAY SA.E.E.A.,-....--.."

r Asunerén, 2 g [ulAY 2020

WSTO: El recttrso de apelación interpuestn perr el repretsentante convencional de BEPSA DEL
PARAGUAY §A.E,C,A., eontra la Resolueiéh N' 2,489 de feeha 17 de agosto de 2017, dieta«Ja ¡ror la Direeeión
de Mareas, I; -"'-"-"---"-

, RESULTA:

Que, en f'eeha l0 de mayo de 2019 se presenta el representante eonvencional de BEP§A DEt
PARAGUAY SA.E.C.A. e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión N'2.489 de fecha 17 de
agosto de 2017, dictada por la Diree eión de Mare as,-

Que' en fecha 24 de mavo de 20r8.fue.::::f:]:,r::'::=T:,H.::-i:::]::]=:::::::-1::rli:'::
interpuesto

Que, en feeha 26 de junir: de 20J8, el representante eonveneional de BEPSA DEL PARAGUAY
SA.E.C.A. expresó agravios. Esta Direeeión tiene por e ontestada la expresión de agravios y llama autos para
resslver en fecha 24 de octubre de 2018.

I

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución eonside.ra qae "(,,,) Que habiéndose realizada el examen de registrabilidad
de la citada meree, ésta Direeeión eansidera que la misma ineurre en las prohibieiones de la Ley 1294/98 de
Mareas, que dispone no pueden eonstituir marees: Art, 2 Íne e) ,,,los que eonsistan enteramente en un
signo que sea el nombre genériea o designaeión del proclueto o servieio de que se trate, o que pueda serv¡r
en el comercio para ealifrear a describir alguna earaeterfstiea del produeto «t seruieio,, En eonseeueneia no
ha lugar a lo salie itado (,,,)",="====--

Que, entre otros argumeRtos, se agravia la apelante y manifiestat "(,,)Que, teniendo en euenta la
resolueión dietada por la Direeeián de Asantas Marcarie», pedimos se tenga en euenta la modifieaeión de la
denominaeión de la marea solieitada a: D POS=BEPSA indieanda de este mado el arigen de los praduetss a

distinguir; asf como también señalando el hecho no menos relevante de que mi mandante ya es titular de la
marca DI POS en la misma elase I bajo N' 442,479 de feeha ll de julio del 2017, y de las mareas D POS en
c/ases 3t, 3ó y 38 bajo Nss. 442.481, 442,482 y 442,483 respectivamente, Anteeedentes de diehos registros
obran en vuestres afieinas y desde ya pida se traigan a la vista para la verifieaeión carrespondiente","===="===-

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedeneia r¡ no del reeurso interpuesto

Que, en uso ele las atribueieines otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viatlilidad para la correspondiente eoneesión del registro de una solieitud de marea, no sólo
debe considerar la ausencia de oposieiones o anteeedentes, sino que el signo no se eneuentre inrnerss
dentro de las prohibiciones que estatllee e la ley reguladora, velando siempre por el interés general,

Que, tal como lo expresa elArt, I

produetos o servicios. Sin embargo,
de la tey N'1294/98,las mareas son signos que sirven uit"

f,t¡L*tutt 
4
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POR LA EUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'2.489 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIREEEIéN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A TVTARCA ,D POS', CIASC

9, EXPEDIEI.¡TE NU 3826912016, SOLICNADA POR BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A....

restrieciones para el registro de una marea; es decir, drchas limitaeiones a la hora de consiclerar la viabilidad
del registro mareano se eneuentran pera ¡rreeautelar otros elereehos o intereses, tan válidos como el

dereeho a eonstituir uRa rnarca,

Que, a lss efeetos de deterrninar si la solieitud de registro de marca 'D POS'resulta deseriptiva o

genériea para los produetos que pretende amparar, debernos preguntarnos si dicha denominacién
eonstituye la designaeién usual de los produetos que solicita o se refiere a earacterísticas propias de los

produetos que se desea amparar.

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para "fodos" los pfeó¡qtos comprendidos en la

shsg-Q!. En ese sentido, la denominaeién solicitada "D POS" se compone de una lctra "D" y de la abreviatura
"POS'eorrespondiente a la expresién inglesa "point af sale" que en español signifiea "punto de venta". En

e,ste eontexto, la unid¡n de ambss elernentcls conforma uRa expresión de earácter fantasioso que,

eonsiderada cR su eonjunto, posec sufleiente fuerza distintiva para individualizar en el mereado los

produetos amparados en la elase 09, En efeeto, la denominaeión solicitada no constituye el nombre
habitual ni genérieo de los produetos eomprendidos eR dicha clase, ni infsnna de manera directa e

inmediata sobre su naturaleza, eualidades eseneiales o flnalidad espeeffiea.=

Que, la ñlerea solieitante pretende obtener eobertura de "fodos"los produclm de la sla¡elQ!. En ese

sentido, la denominaeión solicitada "D POS" se eomponc de una letra y un voeablo del idisma inglés que
tradueidos al español serla "form a abreviada de "point of selc":, Punto dc venta"t, En este contexts, la unión
de ambos elementos eonforman uRa expresión f'antasiosa f que eonsiderados en eonjunto poseen
suficiente fuerza distintiva, eapaz de rndividualizar en e,l mereadb los servieios amparados en la elase 09, En

efeeto, la denominaeión solieitada no cerrrstituye el nombre hal¡itual ni genérieo de lss productos
eomprendidos eR dicha elase, ni infornra de. manera direeta sobrq su naturaleza, eualidades eseneiales o
finalidaeJ espeeffica,

Que, ahondando arln más en el análisis, el Dr. Jerrge Otamencli, en sr¡ obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la dif'ereneia entre las designaeiones deseriptivas y las evoeativas, dieiendo: "Existe una lÍnea
divisoria tcnue entre los signos cvoeativos registrables y las tlleseriptivos qlte no la son, Los signos
evoeat¡vos dan una idea de euál es el produeto o servieio en euestión o sobre sas eomponentes o
earaeterfstieas, A vcees, más que una idea, se trata de una cerfeza, y esta es lógico puesto que, de lo
eontraria, la marca serfa engañssa, El signo deseriptivo tambiéi7 designa estas mismas caraeteristicas,
funeiones, destins, origen, ealidad, componentes, etaétera, La diferencia está en qae la designación
descriptiva es la neeesaria o usual pera aquello que se describe, La evoeative siempre tendrá en su

eonfbnnaeión algún elanento que la hará, en menar o mayor grado, de t'anfasfa, Al eoneederse una meree
evse ativa na sc t¡uita del dominio ptiblico ninguna palabra qlre sc Ltse para deseribir earaeterfstica alguna
de praduetos o senieios, No sueer/e lo mismo si se reglstrase ¿lrá designaeión deseriptiva", Respecto a las

designaeiones genérieas, el Dr, Otarnendi cxpresa: " las designaeiones genérieas defrnen no direetanente el
objeto cn eaLtse, sino la eategorfa, la espee ie o el género, a los que perteneee csc objeto|'

Que, además de todo lo meneionado, en el análisis de auters no podemos dejar de m
segtin la búsqueda realizada en el sisterna inforr¡átieo de la lnstitueién, se puede advertir
PARAGUAY SA,E.C.A. (titular solieitante), ya euenta eon las siguientes mareas re

eilna
ied¿d Indu¡ttiel

ldo
I https://dictionary.canlbriduc.oru/cs/diccionario/inulcs-cspanol/pos

ird¡d Inttlectual
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Resorueiénfut5 4
poR LA cuAL sE RBvoeA LA RESotuctéN N' 2,489 DEFEcHA 17 DE Acosro DE zot7, DIcTADA poR tApngcctóN DE NdAReAs, EN EL EXPEDTENTE DB sollerruD DE REctsrRo DE ra uanca,p pos,, élaié
9, BXPEDIENTE NO 3826912016, SOTICITADA POR BEPSA DEt PARAGUAY SA.E,C.A."---===--.=

Registro Ns 442479t D POS clase 35 Registro Nc 4424811 D POS elase 36 Registro N 442482, D POS elasc 36
Registro Na 442482, D PO§ clase 34 Registro Ne 442483, D POS slasill! Registro Nq 44248?, DI POS elase e§

Registro Na 442480, DI POS clase 36 Registrer Na 447261, DI POS clase 38 Registro Na 447191, Es decir, el dfular
de la solicitud de autos ya cuenta con varios regisEos eoneedidoe, bajo una denominacién similar, Por
eonsiguiente, la solieitud en et¡rso, seneillamente, pretende la prnteeeión de otra versién de una marea que
ya le pertenece, que no modifican sustancialmente sr¡ identidad visual y fonética.=

Que, en base a las eonsiderae iones de heeho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Diree ción General eonsidera que es un signo que posee las
earacterístieas Ree esarias para madurar e"n registro; por e onsiguiente, y al no eneontrarse inserta dentro de
Ias prohibiciones de la tey N'1294/98 de Mareas, eorres¡londe rcvoear la Resolueión reeurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art,le REI/OCAR la Resolueión Nu 2,489 del 17 de agosto de 2017 dietada por la Direeeión
de Marcas.

Art.2s ORDBNAR la proseeueión de trámites de la solicitud de registro de la marea "D
POS', Clase 09, Expediente N" 3826912016, solieitada a nombre de BEPSA DEt
PARAGUAY SA.E.C.A.-.=

Art.3e NOTIFfQUESE,

r-ueneizl de Iropldad Indusrrirl
Nrcional de propiedad 

Inrelecruai
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N' 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIREccróN np ASUNToS N4ARcARIoS LITIGIosos, EN Et EXpEDIENTE DE souctruD DE REGIsTRo
DE LA }üARCA 'AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N' 5855ó/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO,,
INC.---------

Asuneión,2glllAY2026

MSTO: Los recursos de apelaeión interpuestos por la representante eeinveneional de A.J §,A ealidad
Ante Todo contra la Resolueión N' 1157 de fecha 3l de octubre de 2022, dictada por la Direceión de Ast¡ntos
Marcarios Litigiosos, yi -------"--=-

RES ULTA:

Que, en fee ha 03 de noviembre de 2022 se presenta la representante convencional de A.f S,A Calidad
Ante Todo e interpone reeurso de apelaeióR coRtra la Resolueién N' 1157 de feeha 3l de oetubre de 2022,
dictada por la Diree eión de Asuntos Marearios titigiosos,-"

Que, en feeha 09 de febrero de 2A'2') fueron dictadas las providencias que concedieron los ree ursers

de apelaeión interpuestos, ---------

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante eonveneional de A.f S.A Cdidad Ante Todo
expresé agravios; dictándose en fecha 14 de oetubre de 2Q23 la provideneia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y sc corre traslado a la contraparte por todo el término de
ley,""""'

Que, en fecha 1l de dieiembre de 2023, el representante eonveneional de AfINOMOTO CO,, INC.
contestó la expresión de agravios y esta Direeeién General llamé autos para resolver en fecha 16 de
diciembre de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueión recurrida cclnsiclera: "(,..) Que, entre la marea solicitada vs, la marea registrada nos
damos cuenta de que existen elementas difereneiadorcs suñcientes entre ambas, tanto en el plano
conceptual, fanético, visual como podemas apreeiar pe» kt no se eneuadra dentrr¡ de les prohibiciones
establecidas en el Art, 2 de la Ley de Mareas N' 1294/98, [,,,] La marea solieitada 4 Y ETQAETA presentada
por Ajinomotu ea. htc, reúne los elementos distintivos proptos, que la haeen un signo registrable, puesto
que existirá pasibílidad de co¡ttitsión en el públieo csnsumidor" (,,,)",-"

Que, se agravia el apelante A.J S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresat "(,,,) Al solo
observar las marcas en pugna Al VIERZI vs Af no exlsfe ninguna distintividae! entre las mismas, dejame el
mismo recuerdo y continua A quo que la solieitante pretende proteger sus produetos para la elase A5

mientras que la oponente en la 29; en esre punta hago una refereneia espeeial ya que ambas clases se

encuentran relacionaclas, los productos de la clase 05 cubre los alimentos y sustencias dietétieas, alimentas
para bebés y suplementos alimentie iex para personas mientras que la elase 29 eubre produetos alimentie ias
por lo que consideramos que ambas mercas no podrán caexistir paeffreamente en el mereedo par qae
existen más semejanzas qae difereneias (...)'.---------

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta :"(,.,) Que es un absurdo el
pensar, que uno recurrirÍa a an supermercado para adquirir un produeto farmaeéutieo,

tl'¡l

+

.;l-):

ac'ia

W
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Resorución-0I-5 5
POR tA EUAI SE EONFIRT,IA LA RESOLUEIÓN N' 1157 DE FECI{A 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR

t.A DIREEEIÓN DE ASUI.ITOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA \4ARCA "AI Y EflQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N' 5855ó/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO.,

rNC,-------,-

para prCIvccrse de panifieados,.,/,,, Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE
DENAMNATTVA, y posec un signifreado asoeiado con una PERSONA FiStCA, el cuales e/slgurente: Las

inieiales de la maree 'A.1.'hace retbrcneia a las iniciales del nontbre "ANTONIO JIJAN", POR LO QUE LA
MARCA DEBER|A LLEVAR LA MENTE DEL CONSUMDAR A LA SrcAENTE IMAGEN MENTAL "ANTONIO

laAN VIERCI' ,,,,/,,,8n eambio, las letras sin separaeión alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la
denominaeión social y nombre cornereial de la frrnta "AINOMOTO", tal y eoma obra en la solicitud, la
misma es "AJ AINOMOTO'Y ET¡QAETA,,/,,, Por otro lado, la ñrma AJINOMOTO de nti poder otorgante ha
adquirido notoriedad mundial eonn marca c'orporativa, asl como marea utilizada en productos de la firma
representada (,,,)', " " " - - " - " -

Que, eorresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la proeedeneia o Ro del recurso
inte,rpuesto

Qlte, en primer término, las mareas en cuestión eleben ser analizadas eR su eonjunto, si¡l artifieiales
desmembraeiones, de forma sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de deterrninar si existe posibilidad de eonfusióR cRtre las mismas. En ese

orden rie ideas, eorresponde resolver si eabe o no la posibilidad de e onFusión entre la sslieitud de registro y
la Rlarca oponente,

Que, realizando el eotejo ortográfico y f,onético de las mareas e'n conflieto, se advierte que la marca
solieitada 'AJ Y ETIQUETA'(Clase 05) reproduee fntegramente las letras "A" / "J", las cuales eonstituyen el
elemento inieial de la marca oponentc'A.J. \[ERCI'(Clase 29,3O,?l y 33), difereneiándose únieamente en
gLlc, cR esta tlltima, diehas letras se eneuentran separadas por Lrn punto i¡rtermedio, lo que les otorga el
carácter de inieiales de un nombre, aeompañadas además del vocablo 'VlERCI", mientras que en la marca
solieitada las letras apareeen unidas y sin punters, tal e oRro se observa en el siguiente cotejo:

AJ Y ETIQUETA (ntarea solicitada),y
A.l, VIERCI (marea oponente)

Que, al realizar el eotejo de las eoberturas de, las mareas analizadas en el caso de autss, vemos que la
oponente posec las siguientes rnareas regrstradas vlgc,nte.s a la fecha de la presente resolue ién: 'A.]. VIERCI'
Registro N' 594851 para "todos" los produetos de la clase 29, el eual eomprende prineipalmente los

¡rroductos alimentieios de origen anirnal, asf esnrs la Fruta, las verduras, hortalizas y legunrbres, y otros
prodttetos hr¡rtleolas eomestibles preparados o er1 eoRscrve para su coRsumo; "A.J,\nERCf Registro N'
594852 para "todos" los productos de la clase 30, el eual eomprencle prinelpalmente los produetos
alimenticit¡s de errigen vegetal, cxecpto las frutas, vercluras, hortalizas y legumbres preparados o en
eonserve para su eoRsumo, asf eomo los aelitivos para realzar el satror de los alimentos, Por su parte, la

marca en trámite rle registro 'AI Y ETIQUETA' solicita la cobertura en la elasp 0§ para "suplementos
nutrieionales; suplementos dietétieos; suplementos minerales alimentieios: suplementos dietéticos para
animales; suplemento dietéticr¡ para el ganado; aditivos de piensos de ganado para fines ruplementarios de
nutrieión: aditivos de piensos de ganado para aso veterinario; produc'tos f'armaeéutic'os; medicatnentos
pera aso humano; aminaácidc¡s para uss médieo; sa/es para aso ntédic'o; preparacio¡tes vi
adhesivos; pañales para bebés [servilletas]: leehe en polvo para bebés; alimentos para

n lr eltül terin a

Ir Picpi:drJ Indusrriai

de lropieii;d lntelectual

para bebés; eotonetes para aso médieo; pañales para ineond¡re¡lfes; tónicos try$
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Resorución$f5 5
poR LA cuAL sE coNFIRN4A LA RESoLUcTóN N'u57 DE FEcHASI DE ocruBRE DE 2022, DIcTADApoR
I-n DIREccróN pn¡rsuNTos N4ARcARIoS Llncrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REctsrRo
DE LA I\4ARCA "AJ Y EflQUETA", Clase 05, EXPEDIENTB N' 5855ó/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO,,
INC.---------

biocides; desintéctantes: medieamentas pera usa vetc.rinario;toallas sanitarias; eolirio; almohadillas para el
peeho; eápsulas para medieamentos; ¡treparaeiones eontra la ¡tolilla; alimentos dietétieos para Ltso tnédieo;
bebidas dietéticas pera asCI médier¡; merlio de creeimiento eelular para uso médieo, eomprendidas en la
clase 05 (CINCO)". De la comparaeién se e olige, que las mar€es en pugna se encuentraR eR diferentes e lases
del nomenelador internaeional, Asinrisr¡o, la naturaleza de sus productos no posccn una eonexión
eompetitiva comereial directa y apuntan a un priblico consumidor distinto, En eoRsecueRcia, esta
dependeneia administrativa concuerda eon la deeisión ñnal a la que ha arribado el A=quo, en la que ha
desestimado la oposicién planteada eR aLltos,

A dichs respecto, es eonveniente reeordar que el sistema seguielo por nuestro sistema mareario es cl
conocido como uniclase, en virtud del Art,7'de la tey de Mareas, el eual supone la presentación de rrna
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la qtre se pretenela el registro, tramitándeise eaela

solicitud mediante expedientes separarlos, De ello cleriva uno rJe los prineipir¡s nrare arios funrJamentales, el
de especialidad, el cual constiütye la esencia misma de [a marca pues, esta sélel adjudiea proteecién a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido crearJa. Las marcas en pugna no eomparten la miEma
clase del nomenclador intemacional, por tanto, resulta plenamente víable una evenü¡al eoexictencia
pacffica entre las mismas.----

Que, adicionalmente, la marca solieitada eonstituye uRa maree lnixta, en atención a quc se eneuentra
eompuesta por una etiqueta diferenciadora quc incorpora la denomrnaeión en una tipografla especial de
eolor rojo, dispuesta sobre un fondo blaneo, otorgándolc una impresión visual propia y distintiva, Por su
parte, eonforme se observa en el sistema informático de la institución, las mareas oponentes seln ele

naturaleza denominativa, eareciender de elementos gráfieos o figurativos que aeompañen sn denominae ión,
En eonseeneR€ia, dichas diferencias gráfieas y eompositivas cr¡ntribuyen de maRera sufieiente a distingrrir
los signos enfrentados en el mereado,

Marca Solicitada

Comer Bien,Vivir Bien.

Marca Oponente

denominativas

a{f INOMOTO

Que, esta Direccién considera oportuno eitar la doctrina del Prof, Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien
en su libro "Confusión de Marcas" expliea respeeto a las marcas complejas euanto sigue: "Elmero heeho de
utilizar el único signo que compone ana marea, para utilizarlo en eonjunto eon otras elementos, en otra
marca, no neeesariamente impliea qLte esas mareas sean confandibles'i,

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que
CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: 'Ai AJINOMOTO'

el titular solieitante

I Sánclrez Herrero, Anelrés. "c'onfusi¡1n de Marr.'as" Editr¡rial [,u l,ey, Asunr:il¡n, 2013,
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POR LA EUAL SE CONFIR¡\,ÍA LA RESOLUC¡ÓN N' 1157 DE FECHA 3I DE OCTUBRE DE 2022, DICIADA POR

LA DIREccréN pnAsuNTos \dARcARIos LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REcrsrRo
DE tA I4ARCA "AJ Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N' 5855ó/2017, SOLICITADO POR AIINOMOTO CO.,

INe.---------

ATINOMOTO Y ETIQUETA'elase 31, Registro N'603320; 'Ai AJINOMOTO Y ETIQUETA'elase 30, Registro
Nuó05686; 'AI AJINOMOTO SAZéN Y EflQUETA' elase 30, Registro N'523551; entre otros registros, Por
consiguiente, el tih.úar de la solicirud de autos ya cuenta con registros eoncedidos bajo wra denominación
similar, loe eudes ya eoexisten eoR las marcas oponentes, por lo que la solicitud eR curso, sencillamente,
pretende la proteeeión de otra versión de una merea que ya le perteneec,====-=-=--=-

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia entre
marcas: "Un faetor de gran importaneia a tener en cLtenta en kts easos en gue se discute la confusión es la
eoexistencia anterior de las mareas en pagna. Utru c'oexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o antbas de heeha, sin que se hayan suseitado eonfusiones es /a nzejor prueba de la
ineonfundibilidad, y asf se lo ha reconoddila. ------------

Que, en base a las eotrsideraeiones de heehei y de derecho cxpuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solieitud de registro, esta Direeción General eonsidera que es un signo eon
earaeterfsticas propias, y que no existe riesgo de eonfusién ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud sufieiente entre las mareas en pugna, eonforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
eonfirmar la resolueión reeurrida

PORTANTO,
tA DIREETORA GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRN4AR la Resolueién Nu ll57 de feeha 3l ele oetubre de2022 dietada por la

Diree e ién ele Asuntt¡s Mare arios titigiosos,

DISPONER la prosecueión de trámites cle la solicitud de registrei de la marea "AJ Y
ETIQUETA', elase 0t, Expediente Nu 5855612017, solieitada a ¡rombre de
AIINOMOTO CO., rNC,== == = = = = -

Art,3e NoflFfQUESEporeédula,-----

AIt.lq

&t.2s

.f)Lrl{E('Ho DE MARCAS': f orge Otenientli,9'Fltl,, CAHA, Alreledu Pp¡ftrt,21)17 :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIéN N' 63 DE FEEHA 24DE FEBRERO DE}OLL,DICTADAPORIA
DIRECCIÓN DEASUNTOS N4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA N4ARCA '.AI AJINOMOTO Y ETTQUETA" CLASE 32, EXPEDIENTE N.58573/2017, SOUCITADO pOR

AITNOMOTO CO., INC,---------

Asunción, 2g}llAY2026

\4STO: El ree urso de apelae ión interpuesto por el representante e onvene ional de AJlnomoto Co,,lRe,
contra la Resolución Nu ó3 de f'eeha 24 de febrero de 2022, dietada por la Direeeión de Asuntos Marearios
titigiosos, y; === ==-==--=

RESUTTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2A22 se presenta el representante conveneional de Ajinomoto Co,, Ine, e
interpone ree urso de apelacién eontra la Resolueión N' 63 de fecha 24 de febrero de 2022, dietada por la
Direeeión de Asuntos Marcarios titigiosos,

Que, en fecha 24 rle marzo de 2022 fue dictada la proviclencia qrre e one edieron los ree ursos de
apelaeión interpuestos, --.-,"---'-"

Que, en fecha 20 de mayo de 2022, el representante eonvencional de AJlnomoto Co,, Ine, expresé
agravios; dictándose en t'echa 0l de junio de 2A22 la provideneia por la cual se tiene por presentado el

escrito de expresión de agravios y se eorre traslae{r¡ a la e:ontraparte por todo el término de ley,

Que, en fecha ?1 de marzo de 2023, Fue eontestada la expresién de agravios por el representante
eonveneional de A| S,A. CAIIDAD ANTE TODO, Esta Direreeión General llamó autos para resolver eR fceha
02 dc mayo de 2023,

EONSIDERANDO;

Qrre, la Resolueión reeurrirJa e onsielera: "(.) Qrrc, haeiendo un análisis entre las denominaeiojnes en
pugna las mareas AJ AJINOMOTA Y ETQAETA elase 32 (solieitada) y A,J V\ERü clase 3? (o¡tanente), nos

dantos cuenta de que la marea solieitada reproduee fntegramente la denominaeión de la marea registrada
además de la existeneia de relación entre las c/ases en que las marcas han sido depasitadas, por lo que
exr'ste Ltn gren riesgo de eanfusióon entre ambas mar€as, ,'a que tanto la denaminaeión, eamo la elase de las
mismas resultan muy similares, Por lo que se encuadra elentro de las prohibieiones esfab/ee idas en elart,2
cle la ley I 294/98.(,..)",------------"

Que, se agravia el apelante Ajinomoto Co,, Inc., y entre otros argumentos expre.qa: "(,,,) La

denominaeió¡t 'A.l VIERC:I', tiene un concepta totalntente diferente, primera por ser una marea
dENOMiNAtiVE, INDEATIVA DE ANA PERSONA Y UNA FAMILIA ESPEC.FICA, Y HOY DfA AN -GRUPO'

eOMERCIAL, cuya signifrcado es, como ya lo dijimos AN?'ONIO JaAN VIERCI idealógieamente hablando
son canceptos muy disfmiles, VISAALMENT'E HABLANDO, LAS MARCAS DE LA OPONENTE §ON
EMINENTEMENTE DENAMINATIUAS, ¿A§ SOLrc'ITANES DE MI REPRE'§ENTADA SON MIXTAS:
DEN O M I NAer Ó N + LOGA e A R A3TER lSn e O )r p/FEREN e Í A DO R, (,,. )', = = - = = = = = =

Que, en relae ién a la primera expresión de agravios, el oponente A| S,A, CAIIDAD ANTE
crtros argtrmentos eontesta :"(,,) Que, si/rien es e'ierto qrc la marea solieifada por la eontr

ontre,

I

al de Propitdad industriri

ional de Propitdad Inteicclu:

laga "eara€terfstieo y difereneiadeü"', sigue siendo ut1 tn(,re eompo,runte (lue
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Resorueión0 L5 6
poR tA euAt sE REvoeA LA REsotueróN N. ó3 DE FEcHA a DEFEBRERo DEzozz,DIcrADApoRLA
pnccetóN DE ASUMoS MARcARIoS uncrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE
tA N4AReA',AI AIINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N. 58573/2017, SOLICTTADO pOR

AIINOMOTO eO,, INC,---------

pera egt"egar cl elemento novedoso a la sulieitud de regrsfro, A esta debe sr¡nrarse el heeho de e1ue lo más
"earaeterfstieo y diferetleiador" del lago es la palaltra "AJ" reeonoeida inic'ial de mi ntandantc y de su grupo
r'u m ereiu l, (,,,)',... == = = = = =

Que, corresponde a esta dependeneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del recurso
i nterpuesto

Que, en prirner término, las mareas en euestiért de,t¡en ser arralizadas eR su eonjunto, sin artificiales
desmembraeionc§, de forma sueesive y no simultánea y, e,l rcsultado que arroje la visión en eonjunto es el

eriterio que debe primar a la hora de determinar si exrste posibi[dad de conf'usión entre las mismas, En ese

orden de ideas, eorresponde resolver si eabe o no la posibilidad de esnfirsión entre la solicitud de registro y
la nrarea oponeRte.

Que, realizando el eotelo ortográfieo y fonéticu de las mareas en eonflicto, se advierte qr:e la marea
solieitada 'AJ AJINOMOTO Y ETIQUETA'(elase 32) reproduee únieamente las letras inieialcs "A" 1l "t", que
eonforman la denominaeión de la marea oponente "A.1, VIERCI' (Clase 29,30,31 y 33), Sin embargo, en la
rnaree oponente, las letras apercecn separadas por Lrn pLlnto interrnerlio, cireunstancia que les eonflere el

earáeter de iniciales de un nt¡mbre, aeompañadas aelemás del vocablo distintivo "VlERCl"; nrientras gue, cR

la ntarca solicitada, las letras se presentan unrdas, sirr puntos, e integradas jurrto al térrnins "AIINOMOTO',
confbrmando asl una cstruetura dc,nsrninativa elaranrente difcre-neiada, Asi¡nismo, desde el punto de vista
f'onétieo, las denoninaeiones cnfientadas prc,sentarr sunondades, ritmos y ace,ntuaeionc.s notr¡riame.Rte.
distintss, En eonseeueneie, de une apreeiaeión gloLral y de eonjuntu de las rnareas eR pugRa, surgcn
dif,breneias e:vidente,s, relevantes y fáeilrnente perceptible"s prara el consunridctr nredi<¡, faRtct ct1 su

cxtensión corno cR su cstructure y sectrencia de letras, tal erorno se otrserva en el siguiente e otejol

A, ATINOMOTO (marca solieitada), y

A,,, VIERCI (marea o¡tonente)

Que, al respeeto, las "DREeTRI€ES PARA EL EX/\MEN DE MAR3AS EN PARAGUAY"señalaR euaRto
sigue: "(,,,) La eomparaei1n visual eie /as mareas elenontinatiyas sc basa en un análisis del número y la
see'uencia de las leffas o earacteres, la posieión elc' las palabras o de los careete'res eoincidentes, el núntero
de palabras y Ia estruetura de los signos (por ejentplo, los elemcntos denontinativos se¡tarados a unidc¡s
mediente guiones) [,,,] Se enteneterá que existe sintilitud fbnétiea si el sonido de la pranuneiación de los
elementos verbales de los signos eom¡tarados fuese el ntismo, et lo sufreiententente cercano paru qu:, nc) se

puedan r!istinguir auditivamettte, l.os elementos e'lave para deterntinat'la intpresiti¡t femética generalde un
signa denominativ¡¡ son s¿/s letras y sflabas y su ordett y aeentuación particularcs. á/ cxamen de las sflabas
eomunes rcr'l'sfe una espeeial intprtrtaneia al eomparat'mareas tttnétieanente, ya qLte una similitucl fanétiee
esterá dcterm¡nada por las sflal>as r'orrur?cs y su eonhinae ión idéntiea o sitnilar, Por ejemplo, los siguientes
s¡gnos elenominativCIs eonticnen algunas sflabas iguales ¡tero otras diferentes o con un-ti
pronuneieeión diferente por lo que son fonétic'i)mentc diferentes: Signo anterior CLE,

posterio r ALEOSAN t (,,,)*, = - " " - - - - = =

tde

»

hflns:i'iwww rlin¡r¡i rr¡rv nv,'rrorlal/vl/nrorricdlrd-indrrstri¡l/rrr¿rcrrs/dir,:ctri¡r-s
»i,p.,{fl*$i}]
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ReEorueión_o 5 5 6
POR LA CUAI SB REVOCA tA RE§OIUEIÓN N'63 DE FECHA 24DE FEBRERO DEZOZZ,DIETADAPORTA
DIRECCIéN DE ASUT.ITOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE
LA IüARCA',AJ AJINOMOTO Y ETTQUETA',, CTASE 32, EXPEDIENm N. 5t573/2017, SOUCITADO POR

AIINOMOTO CO., INC.---------

Que, esta Diree e ión eonsidera op«rrtuno e itar la doetrina del Prof, Dr, AnrlrÉs Sánchez Hen'ero, quien
en srr libro "eonfnsión rle Mareas" expliea respeeto a las nrareas conrplejas euanto sigue: "Elmero hee'ho de
utilizar el ú¡tieo signo que eompone una marea, para utilizarlo en eonjunta er¡n otros elementos, en otra
tnarca, na neeesariamente impliea ú/r,e esas mareas sean eonfundibles'v, En ese sentido, las mareas
examinadas eR su eonjunto, no presentan uRa lectura ni una pronunciaeión similar, Por lo tanto, la
eoineidencia en uno de st¡s elementos, por sf sola, no es suficiente para geRerar eonfusión ni para
firndamentar el reehazo.."'"=""="=-"

Que, la rRaree sslieitada cuenta eon uRa etiqueta difereneiadora que eontiene la denonlinaeión de
dos niveles heirizontales, con una tipelgratia c.special de color" r'ojo, dentro ele un fondo blane o, Por su parte,
segúrn se observa en el sistema iriliormátieo cle la irrstitueión, las oponentes soR mareas elenominativas, Err

cone lusión, entre las mareas eomparaelas, no existe similituel sufietente ni mrrcho menos de eonsirielrable r¡

signifieativa magnitud, qrre todas eontienen elementr¡s diferenciadores y en su eanjunta, son disfrniles,
originales y distintivas LlRa de la r¡tra en todos los planos de eom¡laraeién, pudiendo eventualmente
eoexistir pacffieamente en el seRo ronsumidor.

Marea §olicitada Marcas Oponentea

denominativas

a{rlNoMoTo

Qrre, además de todo lo meneionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes mare as regístradas: "A,ATINOMOTO' e lase 29,

Registro N'567010; 'Ai AJINOMOTO Y ETIQUETA' elase 31, Registro N"603320; 'A, AIINOMOTO Y
ETIQUETA' Clase 30, Registro N'605686t 'AJ AJINOMOTO §AZÓN Y ETIQUETA' e lase 30, Registro N'523551:

'AJINOMOTO Y ETIQUETA' elase 32, Registrur N'461569; "AJINOMOTO COMER BIEN, VI\/IR BIEN,
(SLOGA].I) Y ETIQUETA' Cllase 30, Registrr¡ N"528333t 'AfINOMOTO Y EflQUETA' €lase ?0, Registro
N'515638; .AJI-NO-MOTO' elase ?0, Registro N'472824, Por eonsiguiente, el ünrlar de la solleitud de autos
ya cuenta con regisEoE concedidos bajo una denominaeíón similar, en la miEma elase ), en elese§

relaeionadas, los cuales ya eoexisteR con las marcas oponentes, por ln que la solie¡tud en crrrso,
sene illamente, pretenrle la proteecién de otra versión de rrna marca qLle ya le pertenee e,====.-=="=-=

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se reflere a la coexisteneia entre
mareas: "Un f'actar de gran intportaneia a tener en €uenta en kts easos en que se dlscufe la eontbsión es la

caexistencia anteriar de las mareas en pagna, Una coevisteneia en el ntereada de dos mareas, una rle ellas
registracla ¡, la atra no o ambas de heehr¡, sin que se ltavan suseifado confusiones es la m
inconfundibilidad, y asf se lo ha reconoeido.'8, ------------ -"-"--z

I Sánchez Herrero, Andrés, "eanfusión de Mareas" Editorial La Ley, Asuneién.2013,
' 'DERFI('l-lo DE MARCAS'* JorBe Oramendi, g'Ed,, eABA, Alreledo Perrof ,2017:

ll'T¡í.,r-
r4!s'( Cristaldr

c'it+ al Interina
.':'-0irccción
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icdad Inrlusrrial
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ResorueiénQÍ56
poR tA euAt sE REVoeA LA RgsotuetóN N' é3 DE FEcHA 24 DE FEBRERo DE zozz, DIcTADA poR LA
PRCCCIéN DEASUI.ITOS MAREAruOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA N4ARCA "A' A]INOMOTO Y ETIQUETA',, CLASE 32, EXPEDIENTE N. 5E573/2017, SOLTCTTADO pOR

AJINOMOTO CO., Ne.---------

Que, en base a las eonsieleraeiones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de [a solieitud de registro. esta Dirección General eonsidera que es un signo con
earaeterfstieas prupias, y que no existe riesgo rJe «rnf'usid¡R ya que, analizadas en eonjunto, no existe
similittrd suñeiente entre las marees cn pugne. Conftlrrne a lo anteriormcnte expucsto, eorresponde
rcve,car la resolue ién reeurrida

PORTAÑTO,
tA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Atr,18

Aft,2q

REVOCAR la Resslueión Nu ó3 de feeha 24 de febrero de 2022 dietada por la

Direeeién de Asuntos Mercarios titrgiersos,

DISPONER la prosecueión ele trámites de la solieitud de registrei de la marca "AJ
AJINOMOTO Y EflQUETA", Clase 32, Expedien
de AfINOMOTO CO., fNe..--"="-==

Art,3s NOTIFÍQUESE por eédula,-="=- "-'--""-J

r Genc¡al I ntltina
irl dt lroPiedad

solicitada a nombre
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Resorueién-Q*I5 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIÓN N' 606 DE FEEHA LLDESEPTIEMBRE DE 202I, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OT ASUNTOS MAREARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N'03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU
DAKE MACHINERY CO.,LTD,...

Asunción, 29llAy Zt3l0

VISTO: El reet¡rso der apelacién rntc,.rpuesto por el representante eonveneional rte SUZHOU DAKE
MACHINERY CO,,IJID, eontra la Resolueión Nu 606 de t'echa 22 de setiembre de 2021, dictada por la

Direeciótr de Asuntns Marearios Litigiosos, y; "-====-==-=.

RE S U LTA:

Que, en feeha 09 rJe noviembre de 2o2l se presenta el representante eonveneional de la firma
SUZHOU DAKE I4ACHINEFIY CO,,U[D. e. interpone recurso de ape.lación contra la Resolueión N" 60ó de
feeha 22 de setiembre de 2021, dietada por la Direeeión de Asuntos Marcarios Litigiosos,==

Que, en feeha 30 de marzo de Zo'22 fue dietada [a providencia que esncedió el reeurss de apelación
interprresto

Que, en feeha 20 de abril de 2022, el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINEFf
CO.,U[D. expresé agravios; dietándose en feeha 29 de abril de 2022 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
ley,-"'-=""'""

Que, en feeha 0l de agosto de 2022 el representante convencional de Nieolas Gonzalez Oddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo §aeca contesté el traslado de los agravios, En feeha 05

de septienrbre de 2022, esta Direeción dictó la provideneia de Autos para Resolver, =-========'

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueién recurrida considera: "(,,,) en conjtmto y stttesiv'amente, es posible natar que entre
las mismas exlsfen estrechas semejanzas en los aspecfos tnisual, fonético e ideológico; la gue trae aparejada
el riesgo de contirción/asoeiación de marcas por el ptltblica consumidor, La marca sr¡lieitada reproúrce
todas las letras gue eanfarman la marca del oponente, Por lo tanta, estamos delante rie una marea que no
reúne las requisitos de novedad, originalidad y espeeialidacl, exigidos por la ley de mareas, Que, basta
visualizar de seguido a¡nbas denominacianes para notar las similitudes grátieas que existen, (,,,)",==-=====""=..=

Que, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD,, y entre otros argumentos expresa:
" (,.,) quc, el Intérior na tuvo en cuenta al momenta de entitir su resc¡lucion, Í lue son, pnmeramente que mi
re¡tresentación tie:ne MAYOR )' MEIOR DERECHO, para inscribir la marca INGLO, a su nambre, en la elase
ll, puestct que ya exlste la marca "INGCO" e "lNC\OO" \' ETIQUETA inscripta en el extranjero, en var¡os
paÍses, entre ellos CHII-4, ARGENTINA, E?LJADOR, PERU, ESPAÑA e int:luso teniendo su propia pág, Welt
en Paraguay y en FACEBAOK..,/, Que podemos c¡tnstatar que ni en sus raÍces, n/ en sus desinencias hay
atisbo alguno ele similittld, la marca de mi poder otorgante conienza con una t,ocal, Ja "l" en eambio la
adversa con la consonante W'i Si observamo"§ .s¿¡s tres primeras letras tenemas ING= SALICTAD

que la

Ct !'r¡1,:i:i i¡dustrial

de Iicpie'JaC inttlectual

PRESENTADA. NGO- REC;ISTRO OPONENTE. Extensivamente o métricantente com
marca oponente posee ?.RES LETRAS - DOS CONSONANTES Y UNA VOCAL",
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poR LA cuAL sE REvoeA LA REsotuctóN N' 606 DE FEcHA 22 DE sEpTTEMBRE DE 2ozl, DrcrADA poR
tA DrREecróN Bg AsuNTos MARcARros Lrrrcrosos EN EL ExpEDIENTE DE soLlcrruD DE REGISTRo
DE LA MARCA "lNGeO Y ffiQUETA', Clase 11, EXPEDIENTE N" 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU
DAKE MAEHNERY CO.,U|D....

Que, eorresponde a esta instancia admrnisffativa resolver sobre la proeedencia s no del recurso
interpuesto

Que, al inieiar el análisis de las denominacione,s elebe tenerse presente que el mismei sea rc.alizado

desde una visién de conjunto, eomo es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desrnembraeiones y euyo objetivo es aclvertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada e on
la otra, De esta filanera, comesponde a esta instaneia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser eonfundidas en el mereado, tras un análisis desde la éptiea de los eventuales
consurnidores, =====-===

Que, al analizar los aspeetos ortográficos o visuales de la denominación sulieitada'INGCO' (Clase ll)
frente a la marea oponente registrada'NGO" (Clases 07,09, 11, 12,35,36,37 y 39), se advierte que, si bien
arnbas mareas eomparten tres letras (N-C"O) en sus respeetrvas densnrinaclones, cliehss ele.mentos
eomLtnLrs resultan insttfieientes pere gcnerar conftrsi(rn, ya que, considerarlos en su conjurrto y dentro de
sus respeettvas estrueturas denominativas, eonfiguran signos claramente diferenciables,"-""------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en clreRta el número y la seeuene ia cle sus sÍlabas, asÍ

eonlo su orden, ritmo y acentuacién, La marea solicitada 'INGCO" posee una estructura nrás extensa y
eonrple¡a, integrada por einco letras (/-N-C-c'-O), a dif'erencia rle la rnarca oponente UNGO', que €onstituye
una denorninaeión breve eompuesta (tnicamente por tres letras (N=G-O), circunstane ia que gcRera un ritmo
de pronnneiaeién distinto y fácilrnente identificable por el cortsurnidor rnedio,Asirnismo, la preseneia de la
vocal inieial "1" y de la eonsonante "C" en la marca solicrtada otorga al sigr-to una eonfiguracién gráfica y
sonore propia, El consumidor prorruneiará la marca solieitada eomo "lNG-eO", mientras que la marca
oponente será pereibida eomo "ENE=CE-o" o "N-G-O", diferencias que anulan cualquier posible similitud
fonética entre arnbos stgnos, Ello se eorrobora en el sigtriente cote;o:

INOeo ftnarca solieitada), y
NGO (marea aponente)

Que, por eonsiguiente, las marcas eontrontaelas exhiben dif'erencias sustalreiales eR su longitud,
e§ffue tura, e ornposie ión gráfie a y configurae rón Fonétie a y auditiva, e ireunstane ias que reducen
significativarnentc eualquier riesgo de e onfusión o de asoeraerón indeLrida en el nrercaclo.-----------

Qtte, al rcspeeto, las "DIRECTRICES PARA El, EXAMEN DE MARCAS EN PARACiUAY"señalan eueRto
sigue: "(,,,) La eamparaeión visual rie las marcas denontinatiyas se basa en un análisis del núntero y la
secueneia ele las leffas o earaeteres, la posieión de las palabras o de los caraefercs eoineidentcs, elnúmero
de palabras y le estruetura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
nediante guianes) [,,,] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronuneiaeión de los
elenlentos verbales de los signos contparados fi-¡ese el ntismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir aud¡tivantente, Los eletnentos dave ¡tara determinar la impre,sién titnétiea general de un
signo tlenominativrt sot? sus leffas S'sílabas y su orden y aeL.ntnación particularcs, Elexamen de las sílabas
eomuncs reviste una especial intportancia al eont¡sarar marcas fbnétieamente,, ya que una similitud tilté't4g
esterá determinada por las sflabas camunes y su conbinaeión idéntiea o stntilar, Por ejentplo, 1c¡s sl
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PoR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUcróN r.¡'606 DE FEcHA uIDESEp,rIEMBRE DE z0zl, DICTADA poR
LA DIREcclóN pn ASUNToS MARcARIoS LlTlctosos EN EL ExpEDIENTE DE souctrr.JD DE REGrsrRo
DE LA MARCA'INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N" 03853/2018, SOTICITADA POR SUZHOU
DAKE MACHINEMT CO,,tTD,-. "

pronwteiaeión diferette por lr: que son tbnéticarnonte, dif'e,rentes: Signo anterior É'¿ENO§,4N Signo

¡ttsst c, ri or A LEOSA N' (,,, )", = - = = = = = -

Que, aelicionalmente, esta Direccién considera o¡rnrtlrno traer a colación los argumentos doctrinanos
del Prof, Dr, Andrés Sánchez Herrerc¡, qrrien en su lil¡ro "(-'onfusión de Marcas" explie a respecto a las marcas
eom¡rlejas cuantr¡ sigue: "El mero hecho rle utilizar el únieo signo que compone una marca, para utilizarlo
en eanitmta ean otras elementos, en otra marea, no necesat'iamente impliea que esas marL.as sean
confttndibles,'' Por eonsiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta srrfieiente para
justifiear un rechazo, especialmente si se consideran los demás aspectos analizadss en eonjunto en la

presenr('rcsolucién.

Nc¡ obstante, en el easo de autos eorresponcle asimismr¡ efec'tuar un anállsis semántieo r: eoneeptual
de los signos confrontae1os, a lin eJe deterrninar si estos transmiten al consr.lmidor una idea, evoeaeién o
contenirlo eetnee¡rtttal susee¡ltihlr: cle incidir en su percepción glohal, En tal sentirlo, debe setlalarse qrre la
clenonrinae ién 'NGO" no constituye una expresitln artritraria o de fantasfa, sino qrre se ene t¡entra integrada
por las siglas corresponrlierrtes al nomlrre del firndador de [a empresat "Nic'olás González Oridone",F,n
consecueReia, el signo posee una carga conceptual conereta e identifieal¡le, vinculada direetanlente a una
persona deterrninaela y al origen empresarial del producto ri servicio distingtrido,Por el eeintrario, la marea
solie itada 'INGCO', apreeiaela en su eonjr"rnto, eareee de significado conceptual propio, tratándose de una
denominae ión de fantasf a,

Que, ettanelo de eonfusiones se trata, el Dr, Jorge Otamendien su libro "Dereeho de Mareas" nos dice;
"El eontenida coneeptual es de inrportaneia deterntinanfe para decidir una inconfundibilidad, euanda es
rJit'erente en /as marcas en pugna: parqLte tal eontenida facilita enarmemente el reeuerrlo de la marea" y
luego manifiesta "En el eotejo marcario tiene una gran influene'ia el que una de las mareas ttnga un
contenido eoneeptual, o a¡nlsas, sl son diferentes," El público consumidor: podrá reeordar con mayor
facilidad esas mareas y no se dejará llevar por r¡tras similitudes gráfieas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentaelos evoeaR ideas eompletamente distintas y Beneran en el públieo eonsumidor impresiones
eonceptttales elaramente diferenetables, circttnstancia que reduce de manera signifieativ6 s1¡sfrlurer
eventual rietsgo de confi¡sión o asociación indebida re.specto del origen empresarial de los produetos er

servicios identifi cadr)s.- " -- -=-

Que, adicionalmente, la marea solicitada 'INGCO' (Clase 1l) cuenta con una etiqueta difereneiadeira
que eontiene la denominaeién elisprresta de forma horizontal, en una tipografia especial de color negro
sobre fonclei blanco. Por su parte, segrhn se «rbserva en el sistema informático de la institueión, las mareas
oponentes 'NGO' (Clases 07, A9,11, 12, 35, 36,37 y 39) poseen una etiqueta e olrformada mirracifrn
en Llna tipografia elistinta, s¡ golor negro, presentanelo una configuraeión gráfie omo §e

apret'ia en el siguienle cotejn:'

httns:liwww.dinapi.gov.nv/nortal/v3/proniedad-industrial/marcas/directrices
) Sánctrez Herreru, Andrés, "Conlúsi(tn tle Marca!'Eelitorial La Ley, Asunr:ión, 2013,
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Resorucién-Ll5 7
poR LA euAt sE REvoeA LA REsoLUcróN N' 606 DE FECHA zzDE sEp/nEMBRE DE 2ozl, DrcrADA poR
LA DrREcctóN oe AsuNTos MARcARIos Lrrrcrosos EN Et EXpEDTENTE DE solrcrruD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',INGCO Y ETIQUETA',, Clase 11, EXPÉDIENTE N'03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU
DAKE MACHINERY CO.,UTD.-..

Marea Solieitada Mareas Oponentes

¡NGCO
En eonelusión, entre las mareas en pugnil. no existe similitud sufleiente ni mueho rnenos de

eonsielerable o signifieativa nragnitud, que todas contienen elementos difereneiadores y en su conjunto,
son dislnriles, originales y distintivas una de la ora en todos los planos de eornparacién, pudiendo
eventualmente eoexistir pae ífieanrcnte en el seno e onsunridor. -===-=-=--=-

Que, en base a las eonsideraeiones de lieehrl y de deree ho expuestas, csta Direeeión General arriba a

la eoneltrsión de que las marees en pugna son sufleientemente diferentes eRtre sf y podrán coe.xistir
pacfficamente, por tants, e orresponde revocar la Resolución recurrida

Art,lc

Art.2c

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolueién N" 606 de f'echa 22 de septiernbre de 2021 dietada por la

Direeeión de Asuntos Mare arios titigiosos,

ORDENAR la proseeución tle tránrit€s dc la soliertud de, re¡¡rstro de

EflQUETA', elese ll, Expedient'c N'03853/2018, solcrtada a nr)nibre
la marca 'lNGeO Y
de SUZHOU DAKE

Art,3s NOIFÍQUESE por Cédrrla, --"--"--=s

eilna
lnduttrial

ntelectual

t

MACHNERY CO.,UTD..=.
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Resorución0Js I
POR LA CUAL SE REVOCA tá RESOLUEIÓN N'9E DE FEEHA 28 DE FEBRERO DE.ZO}S,DICTADAPORtA
DIRECCIÓN DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSoS EN EL EXPEDIENTE DE §otIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA 'INGCO Y ETIQUETA', Clase 09, EXPEDIENTE N' 03854/2018, SOLICITADA pOR SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.,UTD.-..

Asrrnción, 29 |i{Ay 2026

VISTO: El rereurso de apelacrrin tnterpuesto ¡ior el re¡rr"esentante cr¡nvencieinal de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO,,[XD, eontra la Resolucién Nn 98 dr. fl.cha 28 de fehrero de. 202?, dietada por la Direccién
ele Asr rntos Marca rios L,itigiosos, y; == " "- === === =

RESULTA:

Que, en feeha 22 de marzo de 2Q23 se presenta el representante eonveneional de la firma SUZHOU
DAKE MACHINEFIIf CO.,[XD, e interpone recurso de apelación contra la Resolucién N" 9E de fecha 28 de
febrero de 2023, dictada por la Direeeión de Asuntos Marearios Litigiosos,"=

Que, en feeha 24 de mayo de 2023 fLe dictada la provideneia que eoneedié el reeurso de apelación
interpuestr:

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante conveneional de SUZHOU DAKE MACHINERY
CO.,U[D. ex¡rresó agravios; cJietándose en f'ee ha 23 de novieml¡re de '2o23la provideneia por la cual se tienE
por Presentado el escrito cle expresién de agravios y se eorre traslado a la eontraparte por todo el términ«:
de ley,------

Que, en feeha 25 de abril de 2024 el representante convencional de NieolaE Gonzalez Oddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abiefto O Ngo Saeea eontesté el traslado de los agravios, En feeha 03
de mayo de 2024, esta Direeeién dietó la provideneia de Autos para Resolver, '='.=======

EONSIDERANDO:

Que, la Resolución reeurrida eeinsirlera: "(..,) en conjunto y sucesivamente, es posible natar que entre
las ¡nismas exisfen estreehas semeianzas en k¡s aspecros visual, fonétict: e ideoklgico; lo que trae aparejado
el riesgo de contirción/asociacién de marcas por el público cr¡nsumidor. La marea solieifada reproduce
todas las letras que confe¡rman la marca del oponente, Por lo tanto, estamos delante de una marea que na
reúne los requisitos de novedad, ariginalidad y especialidad, exigidas por la ley de mareas, Que, la marca
solicitada INGCO Y ETIQUETA pretende identificar produc'tos de la clase g: esta circunstaneia agrava la
posibilidad de confusión/asoeiación de marcas pctr el públieo consumidor, Que, basta visualizar de seguido
ambas denominaciones para notar las similitudes grálicas que existen, dejan similar reaterdo e
i mpres i ón (,..)", - - - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD., y entre otros argumentos expresa:
"(.,.) Entre /os pat'ses en /r¡s euales tenemos registras obran los siguientes: lapén, China, eorea del Sur,
ThaiJandia, Emiratas Árabes Llnidr¡s, Egipto, lndonesia, lsrael, Chile, Australia, LJruguay, Zambia, Malasia,
Serbia, Papua Nueva Ctünea, Clamboya, Argelia, Albania, Ttinez, EEULJ, Mozambiqtrc, Vietnam, Franeia,
lndia. Mart'uecos, entre numerosos países más y en diferentes c/ases de la Nomenclatura 8ficial,,,/,,,Cabe
agregar que a nivel internaeional la marca "INCCO Y ETIQUETA" de SUZHAU DAKE MACHL L'TD,

es extremadantente notoria y prestigiosa qLte la marc'a opctne:nte, S' ello es debido a

una multinaeional en plena producción 'i"--,-",----- -..=.==="=.==,;$

DircciiotiGeniral de Propicdad lndustrirl

Dircctió¡ \¡cion¡l de Propiedad Inteltcrua'
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Resolución N'

POR tA EUAI SE REVOCA LA RESOLUEIÓN N' 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR I..A
DIREECIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA'INGCOYETIQUETA', elase 09, EXPÉDIENTE N'03854/2018, SOLÍCITADAPORSUZHOU DAKE
MAEHINERY EO.,TTD....

Que, eorresponde a esta instaneia adtninrstrativa resolvcr sobre la pr«"reedencia o no del recurso
lnterpue§t()

Que, al inierar el análisis de las denominaciorres debe tenerse pr'esertte qLre el mismo sea r¿,alizadei

desde una visién de conjunto, como es regla general en el deree ho nrare ario, sin artificiales
desrnembraeiones y e uyo ob¡etivo es advertrr sr la ¡rercepción rle una de las marcas pueele ser asoeiada con
la offa, De esta fflenera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las mareas en euestión
pueden o no ser eonfundidas en el mercaelo, tras un análisis desde la éptica cle los eventuales
eonsurnidores, =".===-==

Que, al analizar los aspeetos ortográficss o visuales de la denominacién solicitada "INGCO'(Clase 09)
fiente a la marea oponente registrada "NGO" (Clases 07,09, ll, 12,35,36,37 y 39), se advierte que, si bien
ambas rnareas eomparten tres letras (N-G"O) en sus respectrvas denominacioRes, dichos elementos
comLlnes resultan instrfieientes para geRerer confusirl¡n, ya que, considerados eR su eonjurrto y de,ntro de

srts t'espeetivas c,strueturas denominativas, configtrran signos claramente diferenciables,----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílatlas, asÍ

como su orden, ritmo y aeentuación, La marca solieitada 'INGCO" posee una estructura ntás extensa y

eonrpleja, integreda por eineo letras (/-N-C-C-O), a dif'erene ia de la marca oponente UNGO', que eonstituye
una dencrminacién breve compuesta (rnrcamente por ues letras (N-G-O), e ircunstaneia que gencra un ritmo
de pronunciacién distinto y fácilrnente identificatrle por el consurnidor rnedio,Asintismo, la presencia de la

vseal inieial '1" y de la eonsonante "C" en la marea solieitada otorga al sigrro una eonfiguracién gráfiea y

sonora propra, El consumidor pronunciará la rnarca solicitada eorno "lNG"CO", r¡ientras que la marea
oponente será percibida com<l "ENE-(iE-o" o "N-C"O", diferencias que anulan cualquier posible similitud
fonética entre embos signos, Ello se corrobora en el siguiente cote,o:

INOeO fitarea solicitada¡, y
NCO (marca oponente)

Que, por eonsiguiente, las mareas contiontadas e,xhiben dif"erencias sustanciale.s en su longitud,
estruetura, e ornposieión gráfica y contigurae ión t'onettica y auditive, circunstancias que reducen
signifieativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado.-----------

qtte, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARL'AS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(.,,) La eomparaeitin visual de las marcas denominativas se basa en un análisis clel número y la
seateneia de las letras o earaeteres,la posieión de las palabras o de los cataeteres eoincidentes, elnúmero
de palabras y la esffueture de los signos (por ejemplo, los elementos denominatiyos separados o unidos
mediante guiones) [,,,] Se entenderá que exlsfe similitud fbnética si el sonido de la pranunciación de los

elementos verbales de los signos comparados fi-¡ese el mismo, o lo suficientenlente cereano para que no se

puedan distinguir aud¡tivamt,nte, Los ele¡nentos clave para determinar la irnpresión fonétiea generalde un
signo denominativo son sus lefras y sílabas y su orLlen )/a('entua(tón partteulares, El examen de las silabas
eamLlne§ t'elltt;te una especial importanL'ia al comparar marcas tbnéticamente, ya que wla sintili
estará deterntinada por las sÍlabas e'otnunes y su eombittaetón idéntiea o sintilar.

Sbi¿íión Gr¡cral dr i'ropicdid indusrrial

Úirección N¡cionrl de Propiedad Intelectual

slgtlos denominativos contienen algunas sílabas tgttalt,s ¡tero otas difr
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Resorucién-"0 I 5 I
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTéN N'98 DE FEcHA 28 DE FEBRERo DEzozl,DIcrADApoRLA
pnecctóN DE ASUNToS MARcARIos LlTtGrosos EN EL EXpEDTENTE DE solretruD DE REGISTRo DE
LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA', Clase 09, EXPEDIENTE N' 03854/2CI18, SOtIefADA pOR SUZHOU DAKE
MACHINERY CO,,LTD,.--

pronuneiac'ión diferente pr:r lo que san tbneitie'amente diferente:s: Signo anterior eLENOSAN Signt:
posterior ALEOSAN' (.,,)", - " " - " - - =

Quc', adieiernalmente, esta Direecil¡n e onsidera oportr.rno traer a colacién los argumentos doetrinarios
del Prof, Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su lilrro "Confusión de Mareas" expliea respecto a las marcas
eornplejas cuanto sigue: "El mero hecho de ttilizar el únieo signo t¡ue compone una marea, para utilizarlo
en eoniunto eon atros elementos, en otra marca, na necesarianente impliea gue esas mareas sean
ertnfundibles.'d Por e onsiguiente, la mera e r¡ine idencia en ciertos elementos no resulta strñeiente para
justificar un reehazo, espeeialnrente si se eonsirleran los demás aspectos analizados en eonjunto en la
presente reserlución,

No obstante, en el easo de aLltos corre-"sponde asirnismo ef'ectuar un análisis semántieo o conee¡ttual
de los sígnos eetnfrontados, a fln de determrnar si estos trarrsmiten al consumidor una idea, evoeaeién r:

eontc'nido eonceptuaI susce¡rfihrlc' de incidir en slr pereepcrón glohal, En tal sentido, debe señalar.se quet la
denominae ién 'NGO' no eonstitrrye una exprersión arhitraria r¡ de fantasla, sino gue se ene ueRtra integr.ada

¡reir las siglas corresponrlientes al nombre del fundador de la empresat "Nieolás Ganzález Or*lane",F,n
eonsecueneia, el signo posee una earga conceptual concreta e identificable, viner-rlada directamente a una

Persona determinarla y al nrigen empresarial del produeto o servieio distinguido,Por el contrarir¡, la marca
solie itada "INGCO', apreeiada en su conjunto, eareee de significadr: conceptual propio, tratándose de una
denominae ién de fantasfa,

Qtre, cuando de eonftrsiones se trata, elDr. forge otamendi en su libro "Dereeho de Marcas" nos dice:
"El conteniclo eoneeptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
ditérente en las marcas en pugna: parqlte tal conrenido facilita enormemente el reeuerdo de la marea" y
luego tnaniñesta "En el c'atejo marcario tiene una gran influencia el que Ltna de las mar€as tenga un
contenidet conceptual, o antl:as, si son ditbrentes," El público consumidor podrá reeordar eon mayor
faeilidad esas lTlareas y no se dejará llevar por otras similitr-rdes gr"áfieas o auditivas, Por taRto, los signos
enfrentados evocan ieleas completamente distintas y generan en el público consumidor impresiones
eoneeptuales elaramente diferenciables, circunstancra que reduce de manera signifieatrva eualquier
eventual riesgo de conftrsión o asociacién indehida respecto del origen empresarial de los produetc,rs o

servieios identifi cados,- --"= =- ====- =

Que, adicionalmente, la marea solie itada 'INGCO'(Clase 09) cuenta con Lrna etiqueta dif'erenciadora
elue eeintiene la denominación dispuesta de forma horizontal, en una tipograffa especial de eolor Regro
sobre fondo blaneo, Por su parte, según se ot¡serva en el sistema informátieo de la institueién, las marcas
trponentes "NGO' (Clases 07,09,11, 12, 35, 36,37 y 39) poseen una etiqr-reta conformada por.

DrasccróN NActoNAL gE

PROPIEDAD
INTELEC'I'UAI,
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en Ltna tipografÍa distinta, en color negro, presentando una configuracién gr:áfiea di

https:i /www.drnapi. qov.nylportal/v3/rrronietlad-indusn'ial/rnarcas/directrices
r Slrnr:lrez Herreru, Anrirés, "(.bnfitsión de Marcas" Erlitorial La Ley, Asun«:rrin, 201?,

aclc)n

se

aprecia en el siguiente cotejo:-

{;
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poR LA euAL sE REvocA LA RESoLUcTéN N'eB DE FEcHA 28 DE FEBRERo DEzozs,DrcrADApoRt-A,
nncectóN DE AsuNTos MARcARros Lrrrcrosos EN EL ExpEDTENTE DE solrcrruD DE REGtsrRo DE
tA MARCA ',lNcco Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N" 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY EO.,LXD..."

Marea Sslicitada Marcas Oponentes
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¡ncco tIGE
En eonelusién, entre las mareas eR pugna, no existe similitud suficiente ni mueho menos de

eonsiderable o signifieativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto,
son disfrniles, originales y distintivas una de la otra en todos krs planos de eornparaeión, pudiendo
evcntualmente eoexistir pacífieamente en el seno consurnidor, ---=---=----

Que, en base a las eonsiderae tones de hee ho y c1e dc,ree ho expuestas, esta Direeeión General arriba a

la eonelusién de que las rnercas en pugna son suflcrentemente diferentes entre sí y podrán eoexistir
pae ificarnente, por taRto, corresponde fevocar la Resolueién ree rrrrida

A¡t.ls

Art,2s

tut.3s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTER]NA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REIOCAR la Resolueién N" 98 de, lee ha 28 de Febrero de 2023 dictada por la Direecién de
Asuntos Mareanos Litigiosos,

ORDENAR la prosecucrón de trárnites clc la solrcrtud de registro de
ETIQUETA", Clase 09, Expedientc N'03854/2018, soficitada
MAEHNERY CO.,U|D..-.

Ilna
i lndustri¡l

C l¡telectu¡l

la marca "INGCO Y
dc SUZHOU DAKE
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Resorueién0J5 I
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIét¡ N' 9? DE FEcHA zB DE FEBRERo DE zoz3, DICTADA poRtA
ptRscclóN DE AsuNTos MARcARros Lrrcrosos EN EL EXpEDTENTE DE sotterruD DE REctsrRo DE
LA MARCA 'INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N'03855/201E, SOUCITADA pOR SUZHOU DAKE
N,ÍACHINERY CO.,LTD. - - -

Asrrnerión, 23lllAY2020

VISTO: El recurso de apelación lnterpLlesto por el representante cr¡nveneinnal de §UZHOU DAKE
I\,IACHINERY CO,,U[D, confra la Resolue iírn Nu 97 de fl:cha 28 de febrero cje 202?, dietada por la Direeeién
de Asrrntos Marcarios Litigiosos, y: ----------..

RE S ULTA:

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 se presenta el representante eonveneional de la firma SUZHOU
DAKE MACHINEFIY CO.,U[D. e interpone recurso de apelacién eontra la Resolueión Nu 97 de feeha 28 de
febrero de 2023, dietada por la Direeción de Asuntos Marearios Litigiosos,==

Que, en feeha 24 de mayo de 2023 fue dietada la provideneia que eoneedió elreeurss de apelaeién
interpuestcl

Que, en feeha 30 de junio de 2o23, el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY
CO.,U[D. expresé agravios; dictándose en feeha 23 de noviembre de 2027\a provideneia por la e ual se tiene
por Presentado el eserito de expresién de agravios y se eorre traslado a la e ontraparte por todo el término
de ley.------

Que, en fecha 25 de abril de 2a24 el representante convencional de Nicolas Gonzalez Oddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca eontestó el traslado de los agravios, En feeha 03
de mayo de 2024, esta Dirección dictó la providencia de Autr:s para Resolver, -="===="""=

CONSIDERANDO:

Qne, la Resolueién recurrida consirjera: "(,,,) en cenjunto y sucesivamente, es posible natar qrrc entre
las mismas existen estreehas semeianzas en los a,rpecfos visual, fonétie a e ideológie o: la que trae aparejar*t
el riesgo de eonfitsión/asociaeión rie marcas par el públieo eonsumidor, La marea solieitaela reprorluee
todas las letras que conforman la marca del oponente, Par la tanto, estamos delante cle una mar€a que no
reúne los requisitos de novedacl, originalidad y espeeialidad, exigidos por la ley de mareas,,,/,,,1a marca
oPonente NGO Y ETIQUETA se halla inscripta en la clase 9,11, 7 y otras clases: los praductos que pretenden
identificar se hallan relacianados, esfa cireunstanc:ia agrava la posibilidad de cont'usión/asoeiaeión de
marcas por el público esnsumidor (,,,)","-"-"--

Que, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO,,LtrD., y entre otros argumentos s¡p¡sss;
"(..,) Entre los paises en los cuales tenemos registras abran los siguientes: Japón, China, Corea del Sur,
Thailancila, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Israel, Chile, Australia, tJruguay, Zambia, Malasia,
Serbia, Papua Nueva Guinea, eamboya, Argelia, Alba¡tia, Ttinez, EELJLI, Mozambique, Vietnam, Francia,
lndia, Man't¡ecos, entre numet"osos paÍses más y en dit"erenfes c/ases de la Nomenelatura Afrcial,,,/,,.Cabe
agre€{ar que a nivel internacional la marca "INGCO Y ETIQUETA" ele SLJZHOU DAKE MAC
es extremadamente notctria y prestigiosa que la marea oponente, y ello es debidogpelqfuisma colptituye
una multinaeionalen plena producción, 'i".----'-'"-- ,f}",ffitJ";;;

ll-§
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Resorución-QJ-5 I
poR LA euAt sE REVocA LA REsoLUctóN N' e7 DE FEcHA 28 DE FEBRERo DEzozS, DISTADA poRLA
nmceetóN DE ASuNTos MARcARIoS Lrrrcrosos EN Et EXpEDTENTE DÉ soLrcrruD DE REGISTRo DE

LA MARCA "tNGeO Y ETIQUE"rA", elase 08, EXPEDIENTE N" 03855/2018, SOUCITADA POR SUZHOU DAKE
MAEHINERY CO.,UTD."".

Que, eorresponde a esta instancia administrativa resolver
interpuesto

sobre la proeedencia o no del recurso

Qrre, al inieiar el análisis de las denominaciones clebe tenerse presente que el rnismo sea re.aliz.ado

desde una visién de eonjunto, eomo es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmeRrbrae iones y euyo objetivo es advertir si la ¡rerce¡reién de ttna de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta rnanera, corresponde a esta instaneia administrativa determinar si las ntarcas en euestrón

pueden o no ser eonFundidas en el mereado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumirlorcs, = ="-=-=--"

Que, al analizar los aspeetos ortográficos o visuales de la denomlnación solieitada "INGCO' (Clase 08)

frente a la marea oponente registrada "NGO'(Clases 07,09, ll, 12,35,36,37 y 39), se advierte que, si bien

ambas mareas eomparten tres letras (N-C=O) en sus respectivas denonrinaeiones, dichss e'lementos

eomunes resultan insufieientes pera generar eonfusión, ya que, constderados en su conjunto y dentro dc,

sus respeetivas estrueturas denominativas, configttran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la seettencia de sus sílabas, así

eorno su orden, ritmo y acentuaeién, La marea solicitada "INGCO" posee una estruetura más extensa y
cornplela, integrada por cinco letras (1-N=C-C=O), a dif'erencia de la marca oponente "NGO', que eonstituye
una clenorninaeión breve eompuesta (rnicamente por tres letras (N-G-C)), circunstaneia que genera un ritrno
de pronunciaeién distinto y fáeilmente identiticallle por el consumrdor rnedio. Asirnismo,la pre.sencia de la

vr:eal intetal '1" y de la eonsonante "C" en la marca sulicrtacla otorga al signo una configuracién gráfica y
sonore propia, El consumidor pronuncrará la marca solieitada conro "lNG-CO', rnie,ntras que. la marca
oponente será pereibida eomo "ENE-GE-O" o "N"C"o", diferencias que anulan uualquier posible similitud
f,onética entre arnbos signos, Ello se corrobora en el siguie nte'cotejo:

INGeO Qnarca solieitada), y
NGO (marca oponente)

Que, por consiguiente, las mareas contiontadas exhiben dif'ereneias sustaneiales eR su longitud,
estrueture, e ornposieión gráfie a y e onfigurae ién fonétie a y auditiva, circunstane ias que- reduce.n

signifieativarnente e ualquier nesgo de e onfusién er de asociaeión inelebida en el mercado.-----------

Qrre, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigtre: "(,,,) l,a eomparueién visual de las marcas rle¡tominativa.e se basa en un análisis del núment y la
secueneia r1e las leffas o caraeteres, la posieién de las palalsras o de los caraefeles eoineidentes, elnúmero
de palabras y la estuetura de los signos (por ejenplo, los elementos denominativos separadex o unidos
ntediante guiones) [,,,] Se entenderá que exisfe similitud fonética si el sonida de la pronuneiaeién de los

elementrts verbales de los signos comparados li-lese el mismo, o lo suficientemente ecreana para qlte no se

puedan distinguir aud¡tivantente, Los elementrss clavc, para detenninar la irnpre,sión fonética general cle un
signo denomtnativo son s¿.rs letras S'sílabas y su orclen y aL'entuaeión particulares, El exantL,n de las sÍlabas

L'ontut1L,§ reylste una especial importane'ia al compar¿tr marcas fbnéttcantt'nte, ya que una sim/i
estará de'terminada por las sflabas comunes y su e'ornbnactón telé¡ttica o similar. fur ej,

'Abg. Claudia Cnsra.ldo
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si¡¡ttos rlanomtnativos contienen al¡7tnas sÍlabas t¡¡ttales pL'r() otas
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Resorución0 5 5 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUEIéN N'97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEhOLS,DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE BEGISTRO DE
LA MARCA 'INGCO Y ETIQUETA", elase 08, EXPEDIENTE N' 03855/2018, SOLICITADA POR §UZHOU DAKE
MACHINERY CO.,lf,D....

prenune'iaeión dife:rente ¡tar lo que son tbnéticamet¡te diferentes: Signa anterior CLENOSAN Signo
pr nterior AI"EOSA N' (,,, )", = = = - - = = =

Que, adie ionalmente, esta Dirr:ecién considrtra op()rtuno traer a colación los argrrmentos dncfrinarir¡s
elel Prof, Dr, Andrés Sánclrez Herrero, quien en su litrro "Conf'usión rJe Marcas" explica respeeto a las mare as

cr:mplejas cuanto sigue: "El mero hechct de utilizar el único signrt qLrc eompone una marea, para utilizarlo
en eonjunto eon otros elementos, en otra m¿lr€a, no necesat.jamente implica que esas nareas sean
confitndibles,'É Por cnnsiguiente, la mera eoineideneia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justifiear un reehazo, espeeialntente si se consideran los demás aspectos analizados en eonjunto en la
presente reserlución,

No r:bstante, en el casr¡ de autos corresponde asimismo et'ectuar un análisis semántico o eorreeptual
de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al eonsumrdor una ide,a, evoeación n
eontenido e«lnce¡rtr.ral susceptihle de. incrdir en sl¡ percerperón global, En tal sentirio, debe serlalarse que la
eJenontinacién 'NGO' nn e:onstituye uRa ex¡rresirln arLritraria o dcr fantasla, sino que se ener-lentra integr.ada
por las siglas ceirres¡rnnelientes al nombre del fundadr':r de la empresa: "Nlc'o/ás Gr¡nzález Adrilme", F,n

eonsect¡eneia, el signo posee una earga cotteepttral L^one reta e identifieable, vinetrlada directarlente a rrna

Persona determinada y al origen empresarial del produeto o servieio rlistinguido,Por el eontrario, la marea
solicitada 'INGCO', apree lacla en su eoniuntr:, carece de signifieado conceptual prerpio, tratándose de una
denominae ién de fantasla,

Que, cuanclo de eonfusiones se trata, el Dr, Jorge Otamendien su libro "Dereeho do Mafeas" nos dice:
"El eantenirla caneeptual es rle impartancia deterntinante para decidir una inconfundibilidad, euando es

dit'erente en las tnarcas en pugna: porqlrc tal contenido facilita enormemente el reeuerda de la marea" y
luego ¡nanifie'sta 'En eJ cotejo marcario tiene una gran intluencia e,l que una de las mar€as tenga un
contenidet eoneeptual, o ambas, sl son diferentes." El públieo eonsumidor podrá reeordar eoR mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras sinlilitudes grálicas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas eompletamente distintas y generan en el público consumidor impresiones
coneeptuales claramente diferenciables, circunstancia qr.re reduce de manera signifieativa eualquier
evc'ntual riesgo de confirsión o asociación indebida rc.specto del eirigen empresarial de los prcleJuctr-rs o
servicios identiñcados,- - ----- ---- -,

Qtre, adicionalrnente, la marca sr¡lieitada "INGCO" (Clase 08) cuenta eon una etiqueta difereneiadrira
que contiene la clenominaeién disptresta der florma horizontal, eR uRa tipografÍa especial de color negrr)
sobre foncler blanco. Por su parte, según se observa en el sistema infnrmático de la institueién, las mareas
oponentes 'NGO' (Clases 07,09,11, 12, 35, 36,37 y 39) poseen una etiqr.reta confcrrmada p«rr la denominación
en LlRa tipogralia clistinta, en eolor negro, presentando una eonfrguraeién gráfiea di

/:,
l$:t

Crisraldc

httns:l/wwl,.dinaoi.gov.oylnoftal1v3/ulooiedad-i ndush'ial/rnarcas/directrices
I Sánchez Herrero, Anclrés. "Ct¡nfbsión tle 14arcas" Editorial La Ley, Asunción, 2013,

.'i,1i,.ltai,,, ¡,, i, 11Í i1lil JÍ I i

apree ia en el siguir.nte cotejo:-
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POR tA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIéN N' 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEhOL3,DICTADA PORLA
DIREECIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
L-A MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N' 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MAEHNERY EO.,UTD.".-

Marea Solicitada Marcas Oponentes

I n,*=aa,nn NAcreilAL DE

q][,$sJiEStBo, .W .\ GOBIERNO nt,r PARAGUÁI
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¡NGCO tIEO
En eonelusión, entre las mareas en pugna, no existe sirnilitud suñciente ni rnueho menos de

eonsiderable o signifieativa magnitud, que todas contienen elementos difereneiadores y en su conjunto,
son disfu¡iles, origtnales y distintivas una de la otra E,R todos los planos de, comparación, pudiendo
eventualmente eoexistir pae fticamente en el seno corrsurnidor, ----------"-

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a

la conclttsión de que las rnarcas en pugna son suflcientemente eiiferentes entre sí y podrán coexistir
pacffieamente, por táRto, eomesponde revocar la Resolrre ién recurrida

PORTANTO,
LA DREETORA GENERAL INTERINA DE 1.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolucién N" 97 dc, t'echa 28 de febrero de 2023 dietada por la Direeeién de

Asuntos Marearios Litigiosos,
Art.ls

Art,2e ORDENAR la prose,eucién de tránrrtc.s de la solieitud dc, registro de la rnarca 'INGCO Y
EflQUETA', Clasc. 08, Expedtente N' 03855/2018, solicrtada a ngnrb¡re de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.,LTD...-

Art,3s NOTTFIQUESE por cédula, ¡=-á.¡,E---¡--6-

Oi¡e4{oro Generai Inte

Dirccqiin 0tncrrl Ce ProPi:dad I

.Dir¿(ló¡ N¡cio¡¿l de Pirpirdrd lr
"-
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Resorueión0t6 0
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUetóN N'4ro DE FECHA 03 DE Aeosro DE 2ozl, DterADApoR LA
omrcctóN DE ASUNToS MARCARIoS Lrrrerosos EN Et EXpEDTENTE DE solrctruD DE REGIsrt.o DE
LA MARCA 'INGCO Y EflQUETA", Clese 07, EXPEDIENTE N" 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.,UTD,...

Asuncién,29|{Ayl¡126

VISTO: El reeurso eJe a¡relacirin interpuesto por el representante eonvencional de SUZHOU DAKE
N,TACHINERY CO.,[.TD. contra la Resolución N'410 ele flecha 03 de agosto de 2021, dietada por la Direceión
de Asuntc¡s Marcarios Litigiosos, yi =--=-==-="-=

RE § U LTA:

Que, en feeha 09 de noviemt¡re de 2021 se presenta el representante eonveneional de la firma
SUZHOU DAKE MACHINERY CO,,U[D, e interperne recurso de apelaeién contra la Resolueión N" 410 de
fecha 03 de agosto de 2021, dietada por la Diree eión de,. Asuntos Marcarios Litigiosos,==

Que, en feeha 01 de abril de 2022 fue dietarJa la providencia que eoncedié el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha 20 de abril de 2o22, el representante eonveneional de SUZHOU DAKE MACHINERY
CO.,UID. expresé agravios; dietándose en fecha 29 de abril de 2022la provideneia por la eualse tiene por
presentado el eserito de expresién de agravios y se eorre traslado a la eontraparte por todo el términs de
ley.""'-"-'

Que, en fecha 0l de agosto de 2022 el representante eonvencional de Nicolas Gonzalez Oddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo §aeca contesté el traslado de los agravios, En feeha 05

de septiembre de 2022, esta Direccién dictó Ia providencia de Autos para Resolver. '---"======

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida consirlera: "(..,) en conjunto y sucesivamente, es pasible notar que entre
las mismas existen estreeJ¡as semeianzas en los aspectos visual, fonético e idealógieo:lo gue trae aparejado
el riesgo de eontitsión/asoeiación de mareas par el pública eonsumidor, La marca salieitada reproduce
todas las letras que conforman la n¡arca del oponente, Por lo tanta, estamas delante de una marea que no
reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas, Que, basta
visualizar de seguido ambas denaminaciones para natar las similitudes gráfieas que existen(,.,)",====="=========

Que, se agravia el apelantc. SUZHOU DAKE MACHINERY CO,,UfD., y entre otros argumentos expresa:
" (...) que el Inferior no tuvr¡ en cuenta al momento de entitir su resolución, y que son, primeramettte que mt
representaeión tiene MAYOR Y MflOR DERECHO, ¡tara inscribir la marca lNGeO, a sLt nambte, en la elase
07, ¡'tuesto que ya existe la marca "INGCO" e "INGCO" Y ETIQUETA inscripta en el extranjero, en varios
paises, entre elkts CHI|.E, ARGENTINA, EC:UAD)R, PERU, ESPAÑA e inclLtso tenien<1o w prapia pág. Web

en Paraguay y en FACEBOOK../,. Que poclemos eonstatar que ni en sus raíces, ni en sus clesineneias hay
atisbo alguno de similiturl, la marca de rni poder otorgante comienza con una voeal, la "l" en eambio la
adversa con la consc¡nante "N'i Sl observamos sus tres primeras letras tenemos INC-- SOLICITUD

tnarL'a o¡tonentt,/)r),s(,e T'RtlS L.ETRAS " /-)O"S eO^/.\()N/NIE.S 1' L¡NA VOCAL:.----=--=--

PR ES E NTA DA. N G O - R EG I STR O O PO N E NTE. Exte ns i v'a m e n te o m ét ri c ant en te
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POR IA CUAI SE REVOCA LA RE§OIUEIÓN N' 4IO DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 202I, DICTADA POR I.A
DIREECIéN DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE
tA MARCA 'NGCO Y ETIQUETA", elase 07, EXPEDIENTE N' 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MAEHINERY EO.,UTD.=-.

Que, corresponde a esta instaneia adrninrstrat¡va resolver sobre la proeedeneia n nr¡ del rc,eurso
interpuesto

Que, al inierar el análisis de las denominaciunes debe tenersc presente que el mismo sea re,alizado
desde una visrón de e onjunto, e omo es regla general en el derecho nrarcario, sin artificiales
desmerntirae iones y euyo objetivo es advertir si la percepcirin cie trna de las marcas puede ser asociada eon
la otra, De esta rnanera, eorresponde a esta instancia adrninistrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser eonfundidas en el mercado, tras un análisis desde la éptiea de los eventuales
eonsumidores. ="."=--=-

Que, al analizar los aspectos ortográfieos s visuales de la denominaeién solicitada "INGCO'(Clase 07)
frente a la rnarea oponente registrada'NGO'(Clases 07,09, 11, 12,35,76,3? y 39), se advierte que, si bien
ambas marees eomparten tres letras (N=C"O) en sus respeetivas denontinaeiones, dichos eleme.ntos
eornunes resultan insufieientes para generar confusión, ya que, considerados en su eonjunto y dentro de
sus respcetivas estrueturas denorninativas, e onligttran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonétict¡ debe tenerse en cuenta el número y la see uene ia de sus sflahas, así

eomó su orden, ritmo y aeentuación, La marca solicitada .INGCO'posee una estructura más cxtensa y

eonrpleja, integrada por einco letras (/-N-G=C=O), a difereneia de la marea oponente UNGO', que eonstituye
una denominaeión breve compuesta útnicarnente por trcs letras (N"6-O), cireunstaneia que genera un ritmo
de pronuneiacién distinto y fáeilrnente identificable peir el consumidor medio,AsilRismo, la presencia de la
vocal inieial "l' y de la eonsonante "C" en la marca solicitada otorga al sigrr«r una configuracién gráfica y
sonora propia, El eonsurnidor pronuneiará la rnarca solicitada como "lNG-CO', mientras que la marca
oponente será pereibida eomo "ENE-GE-O" o "N-Ci=O", diferencias que anulan eualquier posible similitud
fonétie a entre ambos signos. Ello se eorrobora en el siguiente cote¡o:

INCCO (marea solieitada), y
NGO (marca oponente)

Que, por eonsiguiente, las mareas confioritadas exhiben difereneias sustanciales en su longitud,
estructura, eomposieión gráfica y e ontigurae rón Fonétie a y auditiva, cire unstancias que reducen
signifieativarnentc eualquier riesgo de eonfusién o e1e asoeracién indebida en el mercadt¡.-----------

qtte, al re§pecto, las "DIRECTRIL-ES PARA El, EXAMEN DE NTARCAS EN PARACUAY"señalaR cllanto
sigue: "(,,,) La canparaeión visual de las marcas tlenominatiyas se basa en un análisis del ntimero y la
sectteneia de las leUas o catacteres,la posición de las palabras o de los carueteres eoineidentes, el número
de palabras y le esffuetura de los signas (por ejemplo, los elementos denotninativos separado.s o unidos
ntediante guiones) [,,,] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido cle la pronuneiaeién de los
elementos verbales de los signos camparados li-¡e.se el mismo, o lo sufieientemente eereano para que no se
puedan distinguir auditivantente, Los elementos c'lave para determinar la impresién fonétiea ge'neral ele un
stgno dettominativo son sus letras y silabas y su or,Jert )l acentuación partie.ulares, Elexar¡lcrn de las sílabas
comune§ reviste una espeeial intportaneia al e'omparar nlarcas f'onétic'amc'nte, ya que une sintilitud t'onetic,a
estará deterntinada por las sÍlabas eamunes y su c'tsmbinaeión idéntiea o sitnilar, Pctr los
signos rienominativos contienen algunas silabas iguales pero otas difbrcntes o

l' ;n1,*il*le;lüLqri*üi3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIéN N' 4IO DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS EN EL EXPEDIENTE DE §OIICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N' 03856/2018, SOIICITADA POR §UZHOU DAKE
MACHINERY CO,,[[D....

prcsnuneiae'ión diferente por lo que san fbnétieamente diferentes: Signo anterior ZLENOSAN Signo
posterior A LEOSA N' (,,,)",=== " = =" -

Qtre, adieionalmente, esta Dirección eonsirJera o¡rortuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof, Dr, Andrés Sánehez Herrero, quien en sLr libro "Confusión de Marcas" explica respeeto a las mareas
eomplejas euanto sigue; "El mero hech¡t de utilizar el único signo que compone una marca, para ufilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marra, no necesat'iamente impliea qrre esás mareas sean
confundibles.'a Por eonsiguiente, la mera coineieleneia en eiertos elementos no resulta sufreiente para
justificar un rechazo, especialntente si se eonsideran los demás aspectos analizados en eonjunto en la
presente reserlución,

No obstante, en el eass de autos corresponde asimismo efectuar un análisis semántieo o eoneeptual
de los sign«:s eonfrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evoeaeién o
contenido cr:neeprtual suseeptihle de incidir en su percepción global, En tal sentido, debe señalarse que la
deno¡ninación "NGO' no constituye una expresión arbitraria o de fantasla, sino que se encuentra integrada
por las siglas eorrespnndientes al nomtrt'e c.lel fundador de la empresa: "Nicalás González Orirlc¡ne", F,n

consecueneia, el signei posee Llna carga conceptual conereta e identificable, vineulada direetanrente a una
persrtRa detertninada y al origen empresarial del prodrrcto o servicio distinguido,Por el eontrario, la marea
solieitada "INGCO', apreeiada en su eoniunto, careee de significado eonceptual propio, tratándose de una
denominación de fantasf a,

Que, euando de eonfttsiones se trata, el Dr,,f orge Otamendi en su libro "Dereeho de Mareas" nos dieel
"El eontenido coneeptual es de importaneia determinante para decidir una inconfundiltilidad, euando es

diferente en las mareas en pugna: porque tal contenido facilita enormemente el reeuercla de la marca" y
luego manifiesta "En el e'otejo marcario tiene una gran influencia el que una de las mar€as tenga un
eontenído eoneeptual, s ambas, si son difbrentes," El públieo eonsumidor podrá reeordar eon mayor
tacilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas eompletamente distintas y getleran en el público eonsumidor impresiones
conceptuales elaramente difereneiables, circunstancia que reduce de manera signifleativa eualqrrier
eventual riesgo de confusión o asociacirin indebida respecto del ongen empresarial de los produetos o

servicios identifi cados,- - ----- -- --- -

Qr.re, adieionalmente, la marea solicitada "INGCO'(Clase 09) cuenta con una etiqueta difereneiadr:ra
qrre cnntiene la denominacién clispuesta de forma horizontal, en una tipografta especial de color negro
sobre fonclo blaRco, Por su parte, según se obserya en el sistema informático de la institueién, las marcas
tr¡rtrnentes 'NGO' (Clases 07, 09, ll, 12,35, 36,37 y 39) poseen una etiqtreta conformada n()mi¡1s.¡¿r,,
en una tipergrafia .distinta, en eolor negro, presentando una confrguragjátt
aprecia en el siguiente cotejo;= --- =f,-

httns:r/wwl,.dinapi. qov.py/noftal/v3/oronietlad-indusn'ialllnarcas/directriccs
r Sánchez |-lerrero, Anclrés. "ConÍúsi¡in tle Marca§'Eclitunal La Ley, Asuneién,201?,

cc)mo se
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCTóN r.¡'4lo DE FEcHA 03 DE Acosro DE 202r, DrcrADApoRI-A
ptnEcctéN DE AsuNTos MARcARros Lrrrcrosos EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo DE
tA MARCA {NGCO Y ETIQUETA", Clese 07, EXPEDIENTE N' 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY EO.,LTD....

Marca Solieitada Marcas Oponentes

¡NGCO
En conelusién, entre las mareas en pugna, no existe similitud sufieiente ni mucho menos de

considerable o signifieativa magnitud, que tsdas contienen elementos difereneiadores y en su conjunto,
son dislmiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de eornparaeién, pudiendo
eventualmentc eoexistir pacífieantente en el seno corrsurnideir, =-"-=="""""-

Que, en base a las eonsideraeisnes de hee ho y de deree ho expuestas, esta Dirección General arriba a

la eonelttsión de que las mereas en pugna son sufieienternente diferentes entre sÍ y podrán coexistir
paeífie anrente, por taRto, eorresponde revoear la Resolueión recurrida

Afr.IC

Art,2s

tut,30

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolución N" 410 de fe'e ha 03 de agosto de 2021 dietada por la Diree eién de
Asuntos Marearit¡s Liti grosos,

ORDENAR la proseeución de tránutes de la solieitud de registro de, la rnarca TNGCO Y
ETIQUBIA', Clase 07, Expediente Nn 03856/2018, solieitaela a nombre de SUZHOU DAKE

I

MAEHINERY CO.,LTD.

(
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Resoluciónfl-]-$ 1
POR LA CUAI SE REVOCA LA RESOLUEIéN N'99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEZO}S,DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIosoS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGI§TRo DE
LA MARCA 'INGCO Y ETIQUETA", Clase 0ó, EXPEDIENTE N' 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.,UTD..

Asrrnción,2gIi4AY2026

VISTO: El reeurso de' apr:lacirin rntÉrrpluesto por el representanfe convencir¡nal de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.,[ÍD. coRtra la Resoh"tcií'¡n N" 99 ckr fee ha 28 de fchrc.ro de 202'], diefada por la Direceión
«ie Asrrntos Marcarios l,itigios«rs, y: "--=-=-.=."

RE S U LTA:

Que, en feeha 22 de marzo de 2023 se preseRta el representante convencional de la flrma SUZHOU
DAKE MACHINEFIí CO.,UID, e interpone reeurso de apelacién contra la Resolueién Nu 99 de fecha 28 de
febrero de 2023, dietada por la Direceién de Asuntss Marcarios Litigiosns,='

Que, en fee ha 24 de mayo de 202V fue dietada la providencia que eoncedió el reeurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de junio de 202'), el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINEFflf
CO.,UID. expresó agravios; dietándose en fecha 23 de noviembre de 2023la provideneia por la cual se tiene
Por Presentaelo el eseritei rle expresién de agravios y se eorre traslado a [a eontraparte por todo el término
de ley.-'-"'=

Que, en fecha 25 de abril de 2024 el representante convencional de Nicolas Gonzalez Oddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca eontesté el traslado de los agravios, En feeha 0B

de mayo de 2024, esta Direeeién dietó la prnvideneia de Autos para Resolver, "=--"=..="--

EONSIDERANDO:

Qrre, [a Resolución reeurrida eonsiderat "(,,,) en co¡jun¡o y sucesivamente, es posible notar que entre
las mismas exisfe¡¡ estrechas semeianzas en los áspecrr)s t isual, llanétiao e icleolégiaa; lo que trae aparejado
el riesgo de eantilsión/asociaeién de marcas por el públieo consumidor, La marea solieitada reprorluee
tadas las letras gue eonftirman la marca del opanente, Por lo tanto, estamss delante ele una tnat'ea que no
reúne los requisitos de novedad, originalidad y espeeialidad, exigidos por la ley de mareas,,./,,,1a marra
c;ponente NGO Y ETIQUETA se halla inscripta en la clase 7 que camprende principalmente las máquinas y
las máquinas herramienta§, asf eotno los motores; eomo puede verse los produetas que pretende identitiear
se hallan relacionadas, esta eireunstancia agrava la posibilidad de confitsión/asoeiaeión de mareas por el
pitb I i co csn s u m i do r (,., )", = - " = " " =

Qtte, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD., y entre otros argllmentos expresa:
"(...) Entre los paÍses en los atales tenemos rcgrsfros obran los siguientes: Japón, ehina, earea del Sur,
Thailanclia, Emirutos Árabes LJnidos, Egipto, Indanesia, Israel, ChiJe, Aust¡'alia, Llruguay, Zambia, Malasia,
Serbia, Papua Nueva Gtilnea, eamboya, Argelia, Albania, Túnez, EEUL/, Mozambique, Vietnam, Francia,
lndia, Mart'uecos, entre numerosos psisss nlás y en diferenfes c/ases de la Nctntenelatura
agregar que a nivel internacianal la marca "INGC'O Y ETIQLJETA" de SUZHOU DAKE MAe, LTD,
es extremadamentt, notoria y prestigiosa que la marca oponente, y ello es debido a que la I Irttr

una multinaeir¡nal c:n plena producción. ",
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ResorueiónCI-Lo 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOTUCIÓN N' 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN Et EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
tA MARCA'INGCO Y EnQUmA", Clese 06, EXPEDIBNTE N'03857/2018, SOLICITADAPORSUZHOU DAKE
MACHINERY EO,,UTD....

Que, eorresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la proeeeleneia o no del recurso
irrterpuesto

Que, al inieiar el análisis de las denominaciones detre tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de conjunto, €omo es regla general en el dereeho nrarcario, sin artificiales
desmembraeiones y euyo otljetivo es advertir si la pere epción cle una de las mare as puede ser asociada con
la otra, De esta maRera, corresponde a esta instaneia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser eonfundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptiea de los eventuales

eonsumidores. .-=-="-==

Que, al analiear los aspeetos ortográficos o visuales de la denominaeién sslieitada'INGCO" (Clase 06)
frente a la rnarea oponente registrada "NGO'(Clases 07,09, ll, 12,35,76,37 y 39), se advierte que, si bien
ambas mareas eomparten tres letras (N"G=O) en sus respeetivas denominaeiones, diehos elementos
comunes resultan insufieientes para generar confusi(rn, ye que, eonsiderados en su eonjunto y dentro de

sus respéetivas estrueturas denorninativas, configuran signos claramente difereneiables,----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la see ueneia de sus sÍlabas, así

eorno su ofden, fitmo y acentuaeión, La marea solicitada 'INGCO' posee una estruetura más extensa y
eornpleja, integrada por einco letras (1=N-Ci-C-O), a dif'erencia de la nrarca oponente "NGO', que eonstituye
una denominaeión breve e ompucsta (rnieamente por tres letras (N-d-O), e ircunstancia que gcncra un ritrno
de pronune iaeión distinto y fláeilrnente identifieable por el consumidor medio. Asimisrno, la preseneia de la
voeal inieial '1" y de la eonsonaRte "e" en la marca solicitada otorga al signo una eonfiguración gráfica y
sonora propia, El eonsumidor pronuneiará la marea solieitada eomo 'ING-CO', mientras que la marca
oponente será pereibida eoms "ENE"GE"O" o "N-0-o", dit'ereneias que anulan cualquier posible sinrilitud
fonética entre ambos signos. Ello se eorrobora en el siguiente cote¡o:

INGCO (marea solieitada), y
NGO (marca oponcnte)

Que, por eonsiguiente, las mareas eonfiontadas exhiben difereneias sustanciales en su longitud,
estruetura, eornposieién gráfica y corrfiguraeión Fonétie a y auditiva, e ireunstane ias quc. reducc'n
signifleativarnente eualquier riesgo de eonfusión o de asoeración indebida c,n elmereado,----'------

Qtte, al respecto, las "DIRECTRICES PARA El, EXAMEN DE MAR2AS EN PARACiUA)'"señalan euaRto
sigue: "(,,,) La eomparaeión visual ele las mareas rlenontinatiyas se basa en un análisis del ntimerr: y la

see uenc¡a rle las leffas o earacteres, la posición de las palabras o de los caráete/?s esincidentes, el número
rle palabras y la esffuetura de los signos (por ejern¡tkt, los elementos denominativss separados o unitlos
ntediante gu¡oncs) [,,,] Se entenderá gue exlsfe simtlitud fbnética si el sonido de la pronuneiaeión de los

elententos verbalcs de los signos cotnparaclos fuese el mismo, o lo sufieientemente eerruno para que no se

puedan distinguit'auditivamente, Los elementss t'lave para determinar la impresión fbnétiea generalele un
signo denominativa ssn sus leffas )'silabas y su orden y aL'L'ntuectén partieulares, El examen rle las sílabas

e omLlnes revistc una especial im¡tortane'ta al eomparar mare'as tbnétte'amt'nte, ya que una sirniligl.dJ*tetlca
cstará determinada por las sílabas eamutles y su eentbinaeión tdéntiea s sintilar, Por eje,ntplo,

signos denominativos contienen algunas sflabas i¡luales pero otras difbrentes p eon

,rrUtffiffi
***l*mll*txl'§§
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Resorución*'O 3 6 1

PoR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUetóN N' ggDEFEcHA zB DE pEBRERo DE 2023, DlcrADApoRtA
omrcctóN DE AsuNTos MARc ARros LlTrgrosos EN EL ExpEDTENTE DE sotrctruD DE REetsrRo DE
LA I4ARCA.INGCO Y ETIQUETA", Clese 06, EXPEDIENTE N.03857/201E, SOLICITADApORSUZHOU DAKE
MACHINERY CO,,LTD...-

pranuneiaciÓn diferente par lo que son fbnétie'amente diforentes: §igno anterior ?LENOSAN signa
posterior A LEOSA N' (,,, )", = =- = = == =

Que, arlie innalmente, esta Direccién e r¡nsirlera oportrrno traer a colación los argumentos ek¡etrinar.ios
del Prof. Dr, Andrés Sánchez Herrero, qrtien en sr¡ lihro "confi:sión de Mareas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el únic¡s signo que compone una marea, para utilizarkt
en eoniunto con atros elementos, en otra marea, na necesat'iamente impliea gue esas mareas sean
eonfundibles,'{ Por eonsiguiente, la mera coine ideneia en eiertos elementos no resulta sufre iente para
justificar un reehazo, espeeialntente si se eonsideran los demás aspectos analizados en eonjunto en la
presente resoltrción.

No obstante, en el easo de autos eorresponde asimismo efectuar un análisis semántieo o eonceptual
de los signos confrontados, a tin de determinar si esteis transmiten al consumidor una idea, evoeaeién o
cr:nte'nido conceptual susee¡rtitlle de ine idir en su percepeión glotral, En tal sentido, debe señalarse que la
denc¡minaeión 'NGO" no constituye una expresiórr arbitraria o de fantasÍa, sino que se eneuentra integrada
por las siglas eorrespondientes al nomllre del fundador de [a empresat "Nica]ás González OrJrlone",En
eonsecuenc:ia, el signo Posee uRa carga eeineeptrral concreta e identifieatrle, vinculada direetanleRte a Llna

Persona determinacla y al origen empresarial del prodrrcto o servieio distingrrido,Pclr el eoRtrario, la rnarea
solicitada 'INGCO', apree iaela en su conjunto, careee de significado conceptual propio, tratándose de una
denominacién de fantasla,

Que, euando de eonfusiones se trata, el Dr, forge Otamendien sLr libro "Dereeher de Marcas" nos rlice;
"El eontenido eaneeptual es de importaneia determinante para deeidir una incanfundibilidad, euando es
diferente en las mareas en pu7na: porque tal cantenido facilita enormemente el reeuetdo de la marca" y
luego manifiesta "En el c'atejo mareario tiene una gran influencia el que una de las mareas tenga un
conteniclo eoneeptual, o ambas, sr son ditbrente:s," El púb:lieo consumidor podrá reeordar eon mayor
facilidad esas mareas y no se dejará llervar pr:r otras similitudes gráfieas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evoean ideas completamente distintas y generan en el público eonsumidor impresiones
coneepttrales claramente diferenciablc.s, circunstancia qLre redr¡ce de manera signifieativa eualquier
eventual riesgo de confrrsión o asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos o
servieios identifi cados,- - ----- ----- -

Que, adicionalmente, la marca solicitada'INGCO" (Clase 06) cuenta con una etiqueta difereneiadora
qtre contiene la denominaeión dispuesta de fbrma horizontal, en una tipografla especial de color negro
sobre fondcl blanco, Por su parte, según se observa en el sistema informático de la institución, las marcas
o¡ronentes 'NGO' (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36,37 y 39) poseen una etiqueta conformada por la denominae ién
eR una tipografla riistinta, en color negro, presentando Llna configrrraeión gráflea { como se

aprecia en el siguiente eotejo:-

I f)irccción Nur:ionnl dc Propicdod Intelectunl (DINAPI), Dit,.ttt'l{st pilt'tt ol e.nmn,n ¡l¡: utrutl u Puruguu.r,p¡t,
https: '/u.u¡u,.dinaoi.gov.pv/norta l/v3/pl'opiedad-i ndust¡ ial /mal cas/directrices
r Sánchez [{errero, Andrés, "Confusirin de Marcal'Erlitorial l"a l"ey, Asuncrión, 201'J,

147 y lrrtr, l)itprrnihlc r.n:

Dittccioa Cener:l di Pr+iÉJ:l i

Dirrcció¡ Nacionai de Prttrl¡"; i:
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ResoruciónQf,§ 1
poR t"A euAt sE REvocA LA RESoLUCTéN N' 99 DE FEcHA 28 DE FEBRERo DEzozS, DTcTADA poR LA
onrectór{ DE AsuNTos MARcARros LrTrcrosos EN EL EXpEDTENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE

L.A MARCA 'INGCO Y EflQUETA", elese 06, EXPEDIENTE N' 03857/201E, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MAEHNERY CO.,UTD."..

Marea Solieitada Marcas Oponentes

.V ,\ GOBIERNO Iu,¡, PARAGUÁI\s PARAGUAY REKUÁI

¡NGCO tIGE
En eonelusión, entre las marcas en pLlgna, no existe similitud sufieiente ni mucho rnenss de

considerable o signifieativa rnagnitud, que todas contienen elementos dif.ereneiadores y en su conjunto,
son dislmiles, orrginales y distintrvas una de la otra en todos los planos de eomparación, pudiendcr

eventualtnente eoexistir pacífie amente en el seno consutnidor. -."""-"""

Que, en base a las eonsiderae ione's de heeho y de dc,re,eho expuestas, esta Direccién General arriba a

la conelusién de que las marcas en pugna son suficrentemente diferentes entre sí y podrán eoexistir
paelfiearnente, por teRto, corresponde revocar la Resolución recttrrida

Art,l!

Art,2q

PORTANTO,
["A. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUETVE

REVOCAR la Resolucién N" 99 de flecha 28 de fetlrero de 2023 dietada por la Dirección de

Asuntr¡s M areari c¡s titi giosos,

ORDENAR la proseeueión de tránrites de la sslieitud de registro de la marca'INGCO Y
EfiQUETA', elase 06, Expediente Nu 03857/2018, solicitada a nombre de SUZHOU DAKE

MACHINERY CO.,I.ÍTD. = -.

Art.3§ NoTIFIQUESE por cédula,


