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ResoluciónN' L86 6
poR L-A, cuAL sE coNFIRMA rá, RESoLUctóN N' 314 DE FEcHA oz DE FEBRERo DE 2017, DIcTADApoR
LA DIRECCTÓN Oe lvfARC.&S, EN EL E)(PEDTENIE DE SOLICITLJD DE REGISTRO DE Iá lvtARCA JDLINIC,
CLASE 9, EXPEDIENTE N" L'|¿Z'¿S,SOLICITADO PORDEERE &COMPAIIY

IDUNK
D-LINK

(solicitada)
(marca base de rechazo)

Esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada JDLINK consütuye una

reproducción total de la marca registrada, ya que el elemento común'D-LINK'funciona como la Mot Vedette del
conjunto marcario. Debido a su especial relevancia y fuerza distintiva, dicho componente asume el papel
principal y protagónico, captando la atención del consumidor de manera absoluta. Siguiendo la doctrina
citada, al ser'D-LINK' el elemento decisivo para Ia identificación comercial, su incorporación Íntegra en el

signo solicitado anula cualqüer diferencia periférica, configurando asÍ una identidad sustancial entre
ambos signos.t-----

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recume a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistrr pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "|DLINK'no
podrá coexistir con la marca base de rechazo "D-L[NK", con la cual presenta más semejanzas que
diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.--------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma
clase 09. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley l2l4ll8, el cual
expresamente prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relaüvo a la
cobertura de productos, vemos que la solicitante "IDLINIC pretende cubrir los productos de: ?e
localización y seguimiento de vehÍculos compuesto por un sistema de posicionamiento global, una base de
datos de seguimiento en linea, y un transmisor de radio a ser colocados en un vehiculo para el seguimiento,
registro, análisis y transmisión de los datos relativos a la ubicación geográfica,la productividad, el servicio,
o el mantenimiento de equipos de constntcción, de silvicultura, de mantenimiento del césped o agrícola"
comprendidos en la clase 9, mientras que la marca base de rechazo "D-LINK' con registro N" 326862

renovada por el registro N" 480395 cubre: "Todos". Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre
las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo di
inciso f) de la Ley N' l2l4ll8 de Marcas; es criterio de esta dependencia admini
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coeistencia pacÍfica

TG
§1,
\'.¡ Otamendi,lorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
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Resorución..j-8 6 6
poR I.e cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N'3r4 DE FEcHA 02 DE FEBRERo DE zor7, DICTADApoR
LA DIREccTÓN pp N,ARcAs, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA JDLINI«,
CI.A,SE 9, EXPEDIENTE NO 15122525, SOLICÍTADO PORDEERE &COMPAT.IY

Asunción, 02 StP 2¡¡16

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DEERE &

COMPAT\IY. contra la Resolución N" 314 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de DEERE & COMPAIIY
e interpone recurso de reconsideración y de apelación en subsidio contra la Resolución N'314 de fecha 2

de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 28 de mayo de 2018 no se hace lugar al recurso de reconsideración

interpuesto y se concede el recurso de apelación interpuesto, --------

Que, en fecha 25 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de DEERE &

COMPATIY y expresa agravios. Por providencia de fecha 24 de octubre de 2018 esta Dirección llama a Autos
para Resolver. --------------_ ----------

CONSIDERANDO:

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

presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca 'D-LINK',
registrada con el número 326862 en fecha 17 de Diciembre de 2009 a favor de D-LINK CORPORATION,

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

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agraüos, entre otros argumentos: "(...) Que,
primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el
requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria paÍa ser merecedora del pertinente
registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse
desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, s.rn artificiales
desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las

marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los
eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado"--"-

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "D-LINIC y la

solicitud de registro de la marca "pLlNIC, se evidencia que la parte principal de la denominación de la

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

muy semejante a la marca registrada "D-LINK", diferenciándose la solicitante sólo por
como se puede apreciar a continuación: -------
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Resorución.'A8 6 6
poR L¿, cuAL sE coNFIRMA Lá. RESoLUcTóN N' 3r4 DE FEcHA 02 DE FEBRERo DE 2017, DICTADApoR
LA DIREcctóN pr MARcAs, EN EL ExrEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA "IDLINK",
CIASE 9, EXPEDIENTE No 15122525, SOLICnADO PORDEERE & COMPATIY

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 314 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "JDLINI«, clase 9, Acta

Art.3s NOTIFÍQUESE.----------- -----).-á

6-Áffi\
É íi;{. q i, :; lZ'. t,''.'-,¡¡:';
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Resorución"._o8 6 7
POR I.A CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN Ng 66I DE FEcHA 2 DE MAYo DE 2016 DISTADA PoR IA
DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EI<pEDIENTE DE SOLICITLJD DE REGISTRO DE 116r I,IARCA "CUIDADO \f',
CIASE 5, E)(PEDIENTE N" I4l208I4, SOLICTTADO PORSCAHYGIENE PRODUCTSAB.--...-----

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, elresultado que arroje Ia visión en conjunto es el
criterio que debe primar a Ia hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. por
consiguiente, corresPonde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de Ia marca "CUIDADO V' en la Clase 5 y la marca base de rechazo "DR
cuIDADo, cuIDADo FEMENINO, cuIDADo DE cuRAToDo + MprDo" clase s. 

----------
En ese sentido, del contraste ortográfico y fonéüco entre ambos signos se adüerte que la marca

solicitada "CUIDAD) 7", se halla compuesta de un elemento en comun con otras que coexisten entre ellas;
DR CUIDADO, CUIDADO FEMENINO, CUIDADO DE CURA TODO + RAPIDO. En el siguiente cotejo se
corroboran las diferencias gráficas y fonéücas entre las marcas analizadas:

DrREccróN NActoNAL oE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

CUIDADO V

DR CI.'IDADO
CUIDADO FEMENINO
CUIDADO DE CURATODO + MPIDO

(solicitada), y

(marcas bases de rechazo)

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

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

Que, entre las marcas antecedentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho
menos considerable o de significaüva magnitud, que ambas conüenen elementos diferenciadores y en su
coniunto, son disÍmiles, originales y disüntivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexisür
pacÍficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión
final a la que ha arribado el A-quo.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que

n
las

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Diredrices para el examen de marcas en puraguay,p.230.
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Resorución..j-8 6 7
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 66I DE FECHA 2 DE MAYO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA }VÍARCA "CUIDADO'\T"
CLASE 5, EXPEDIENTE N' I4l2O814, SOLICIADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.-------.--

Asunción, ü2SiP202ü

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SCA FIYGIENE
PRODUCTS AB..., contra la Resolución Ns 661 de fecha 2 de mayo de 2016, dictada por la Direccrón de
Marcas, y:.- - - - - - - - --- -

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de SCA HYGIENE
PRODUCT§ AB.., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 661 de fecha 2 de mayo
de 20I6, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de Junio de 2018, el representante convencional de SCA HYGIENE PRODUCTS AB.,
expresó agravios. Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 6 de marzo de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca
"CUIDADO V" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DR.

CUIDADO', registrada con el número 407517 en fecha 24 de Noviembre de 2014 a favor de VICENTE
SCAVONE & CIA COM. E IND. 5.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacífrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre
los consumidores.-, por lo que de conformidad al artÍculo 6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
soli citado(...) ".- - - - - - -- - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, es impoftante
considerar que la marca de mi representada es de hecho 'CUIDADO V" y no 'DR.CUIDADO', "CUIDADO

FEMENINO', 'CUIDADO QUE CURA + RAPIDO' siendo en su conjunto diferentes conformes quedará
demostrado(... )" - - - - - - - - - -

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

Que, tal como lo expresa el Art. t de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para disünguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia leg§k_ción
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la ,ide

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos /'./,iñt9_rppq.,ti
derecho a constituir una marca. -- ----*='---i-a-'-;+hh
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Resorución..x8 6 7
POR I.A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 66I DE FECHA 2 DE MAYO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Ij, MARCA "CUIDADO V',
CLASE 5, EXPEDIENTE N' 14/20814, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.----------

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

orneccró¡ NAcToNAL DE

PORTAI{TO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

Ar[ le REVOCAR la resolución Nq 661 de fecha 2 DE MAYO DE 2016 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca
"CUIDADO V', clase 5, Expediente No l4I0Bla¡+solicitada a nombre de SCA

HYGIENE PRODUCTS AB....------------..

ArL 3e
;la Cristalda
.,1Int.:ii:lt
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Resorución..08-6 I
poR IA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' ITISDEFEcHA 12 DE SEmEMBRE DE 2017, DISIADA poR
I.A DIRECCIÓN Og MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "LIDL',
CLASE 35, EXPEDIENTE NO 7478A12016, SOLICTTADO POR LIDL STIFTUNG & CO, KG.-----.---.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

sentido, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos de la marca solicitante "LIDL' compuesta por
cuatro letras, frente a la marca base de rechazo "LIDIL'compuesta por cinco letras, presentando una similar
longitud, estructura y composición gráfica, diferenciándose únicamente por la penúltima letra "1" en la
marca antecedente, como se puede observar en el siguiente cotejo:

LIDL
LIDIL

(solicitada), y
(marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
servicios. AI realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente "LIDIL' en la clasgll üene la siguiente descripción de ptodwtos"Productos medicinales,

farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para uso medicinal, emplastos, material para
vendajes, desinfectantes, agua mineral medicinal, vinos tónicos medicinales, insecticidas e insectifugos
para uso doméstico, etc",'mientras que la marca en trámlte de registro "LIDL' solicita en la clase 35 la
cobertura de sen¿icios: "...Servicios de venta al por menor de productos alimenticios, bebidas alcohólicas y
no alcohólicas, articulos de higiene, detergentes y productos de limpieza, cosméticos, medicinas no
recetadas, productos de medicina, pequeños articulos de feneterÍa metálica, máquinas y aparatos para
trabajos en metal...". Del análisis comparaüvo surge con claridad que las marcas en cuestión se encuentran
registradas en disüntas clases, de naturaleza diversa, dado que una de las marcas identifica bebidas, en
tanto la otra ampara servicios de venta de productos alimenticios, entre otros. Es decir, los signos se dirigen
a consumidores diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas una relación de sustitución ni competencia
efectiva, lo cual contribuye a disipar cualquier eventual riesgo de confusión o asociación indebida. -----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguidolpo, .rrr"rt.o sistema marcario es el

conocido como uniclase, en virtud del ert. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se preterlrda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los pridtipios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual consütuye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Lps marca§ en pugna no comlarten la misma

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacífica entre la marca antecedente y la marca solicitante. ---------------

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

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc friccs pant el exanen de mdrcus en

pueden
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LA DIREccróN pn MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "LIDL",
CLASE 35, EXPEDIENTE N" 74780/2016, SOLICITADO PORLIDLSTIFTUNG & CO, KG.--...-....

Asunción, 03 SIP iii,]ti

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LIDL STIFTUNG &
CO, KG., contra la Resolución N" 2798 de fecha 12 de septiembre de ZOt7, dictada por la Dirección de Marcas,

yi ----'-------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de LIDL STIFTUNG

& CO, KG e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'2798 de fecha 12 de septiembre de 2017,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha ll de marzo de 2Ol9 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 3 de abril de 2019, el representante convencional de LIDL STIFTUNG & CO, KG expresó

agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 31 de julio de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(-..) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LIDIL" registrada con el
número 384008 en fecha 25 de Julio de 2013 a favor de ROEMMERS S.A.C.I., Comentario; Que ambas

denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre lasmrsmas
existe relación de clases. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (...) la marca de mi mandante no puede
ser rechazada en vista que debe tenerse en cuenta que la marca en cuestión merece especial protección al
estar constituida por el nombre comercial de su solicitante.../... la marca base de rechazo LIDIL con registro
Ne 384008 ya coexiste pacífrcamente con la marca LIDL regtstrada por mi mandante bajo Ne 356711/2011,

356684/2011 en clase 35.../ ... cabe agregar que la marca de mi mandante LIDL se encuentra limitada a los
servicios de la clase ?S.../La marca base de rechazo LIDIL cubre productos de la clase 5.../... la marca base de
rechazo no dedujo oposición en contra de la solicitud de registro de la marca "LIDL".../... oportunamente
dicte resolución revocando la Resolución Ne 2798fi7...

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

Que, tal como Io expresa el Art. I de la Ley N" I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan y5l¡

derecho a constituir una marca.
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Resorución..0&6 I
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N" ¿TIBDEFEcHA lz DE sEmEMBRE DEzotT,DIcrADA poR
LA DIREcctóN on MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITLJD DE REGISTRo DE l¡. MARcA "LIDL',
CI¿,SE 35, EXPEDIENTE N" 74780/2016, SOLICTTADO POR LIDL STIFTUNG & CO, KG.----.--.-.

coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competiüvo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén
clasificados en la misma clase NCL 9(...)". -------

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

titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "LIDL', bajo el N" 548088, en la clase 35 del
nomenclador internacional. Es decir, el ütular de la solicih¡d de autos ya cuenta con un regisfo concedido
bajo una denominación similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de
otra versión de una marca que ya le pertenece y que se encuentra coexistiendo con la marca antecedente. --

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

coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es /a mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.ú. -------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General discrepa con la decisión final a la que ha

arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las

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

PORTANTO,
I-4. DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 2798 de fecha 12 de sepüembre de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LIDL",
clase 35, Expediente N" 74780/2016, solicitada a nombre de LIDL STIFTUNG & CO,

KG.----------

Art.3s

2 "DERECHo DE MARCAS" - Jorge otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Penot, 2ol7 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N9 99I DE FECHA 4 DE SEMEMBRE DE 2OI9 Y NS

1346 DEFEcHA 5 DE ocruBRE DE 2020, DIcTADAS poR LA omrcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C[.A,SICA", CI.ASE 5, EXPEDIENTE N' LO244I2OI8,
SOLICNADO POR CRAVERI S.A.I.C.

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

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

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

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

los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que

en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puedeser una imitación de la primera"t. -"'---'

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

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

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)."'' - - - - - - -

Que, no se puede pasar por alto Io establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198, el cual expresamente

prohíbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos

o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,

situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario Io

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos

claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal

que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre

las mismas.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa

magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, 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, por tanto, correspond e confirmar las resoluciones recurridas. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR las Resoluciones No 991 de fecha 4 de septiembre de 2Ol9 y Ns 1346 de

fecha 5 de octubre de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas.
ArL le

ArL 2s

Art.3s

ORDENAR el archivo de Ia solicitud de

Expediente N'10244/2018, solicitada a no

I Compendio de Doctrina de Propiedad lndustrial. Superintendencia de Industria y

marca "CLASICA", Clase 5,

? OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis.

Dirtctión ){at



PARAGUAY

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N9 99I DE FECHA 4 DE SEMEMBRE DE 2OI9 Y NS
L346DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADAS PORI.ADIRECCIÓN DE MARCAS, EN ELEXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá. MARCA "CLASICA", CLASE 5, EXPEDIENTE NO IO244I2OI8,
SOLICIIADO POR CRAVERI SA.I.C.

coexisten pacífrcamente en el mercado extranjero. En consecuencia, si la mencionada coexistencia es

posible, no existen motivos válidos para privarle a mi mandante del derecho de extender su marca y sus
productos a nuestro país... / Laboratorios CRAVERI S.A,I.C. cuenta con más de lOO años en el mercado
farmacéutico e incorpora permanentemente los últimas adelantos tecnológicos con el propósito de
mantenerse a la vanguardia de la farmacopea moderna..." ----------

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

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

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

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confuslón entre la solicitud de registro
"CIA,SICA" (Clase 5) y la marca registrada "CIASSIC" (Clase 5). ---------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo
"CLASIC)" es la traducción al español del vocablo "CLASSIC". Es decir,la solicitud "CLASICA"reproduce
íntegramente la expresión "CLASS1C", con incorporación de la "A" y sustracción de la segunda letra "S",

circunstancia que no resulta suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el
aspecto fonético, la coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserva
su identidad sonora y será el elemento que permanecerá en Ia memoria del consumidor. Finalmente, desde
la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea.---------

CLASICA (marca solicitante), y
CLIq,SSIC (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "CLASICA' pretende obtener la cobertura de todos los @Ios de la Clase 5. Por su
parte, la marca base de rechazo "CLASSIC" posee la cobertura de fodos los produclo: de la misma clase del
nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas son idénticas, en
consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas
analizadas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos canales de
comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando ag!
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asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente.
Pro
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ResoluciónN"

POR I.A CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCTONES N9 99I DE FECHA 4 DE SEMEMBRE DE 2OI9 Y N9
I346DE FECHA 5 DE OCTI.'BRE DE 2020, DICTADAS PORLADIRECCIÓN DE MARCAS, EN ELEXPEDIEN1E
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CIASICA" CI.A,SE 5, EXPEDTENTE NO IO244I2OI8,
SOUCTIADO POR CRAVERI Sá"I.C.

Asunción, 3 StP ?rJ26

MSTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante

convencional de CRAVERI SA.I.C., contra las Resoluciones Ns 991 de fecha 4 de septiembre de 2019 y Ne

1346 de fecha 5 de octubre de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 2 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de CRAVERI S.A.I.C. e

interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución Ne 991 de fecha

4 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 8 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de

reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución Ns 1346 de fecha 5 de

octubre de 2020, se confirma la Resolución Ns 991 de fecha 4 de sepüembre de 2019.'-----'

Que, en fecha 20 de octubre de 2020, se concede la apelación interpuesta

Que, en fecha 2 de febrero de 2021, el representante convencional de CRAVERI S.A.LC., expresó

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

ll de marzo de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ns 991 de fecha 4 de septiembre de 2019 considera que: "(...) Que,habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la

marca "CLASSIC", registrada con el número 358276 en fecha 2ó de diciembre de 2O11 a favor de E.I. DU PONT
DE NEMOURS AND CO., Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacífrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los

consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
soli citado (... )".' - " -' -' -

Que, la Resolución Ne 1346 de fecha 5 de octubre de 2020, considera que: "(..) si bien es cierto que la

marca solicitada se encuentra en idioma castellano mientras que la registrada en idioma inglés, es sabido
que este último no es un idioma desconocido sino por el contrario difundido en gran parte del mundo
como en nuestro territorio, teniendo en cuenta este punto, cotejando las marcas en pugna resulta que
presentan similitud gramatical y desde el lado conceptual consideramos que son plenamente idénticas, por
lo que existe riesgo de confusión para el consumidor, sumándole a todo lo señalado que ambas protegen
productos de la clase 05...(...)"

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

presenta una denominación en el idioma español, mientras que la maÍca
idioma inglés, lo que hace que las mismas se pronuncien y suenen de ma.
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Resorución*48 7 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 1092 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA PoR
LA DIRECCIÓN OE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRINIDAD
BREW&CO.", CLASE43, EXPEDIENTE N'77554/2018, SOLICITADO pORJUANPABLO SALOMONI GUANES.-

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

Que, tal como lo expresa elArt. t de Ia Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho
a constituir una marca.

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

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no Ia posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca denominativa "TRINIDAD BREW & CO." Clase 43 y la marca mixta
base de rechazo "DE LA TRINIDAD HOTEL Y ETIQUETA' Clase 43. -----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "TRINIDAD BREW & CO." reproduce en el mismo orden, el tercer vocablo que conforma la
denominación de la marca antecedente "DE LA TRINIDAD HOTEL". No obstante, la marca solicitada
incorpora adicionalmente el término "BREW & CO.", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética
significativamente diferente. Mientras que "DE LA TRINIDAD HOTEL" se compone de cuatro vocablos y
presenta una estructura fonética más extensa. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis
semántico/conceptual a fin de comprender el significado de la marca solicitada. En este caso, la
denominación de la solicitada se conforma de Ia unión de tres vocablos, uno en español " TRINIDAD' y dos
del idioma inglés: "BREW", que significa "preparar/fermentar una bebida como té, cafe o cereza",y 'CO.", es

la abreviatura de "company" que significa "compañía'l en conjunto sería "TRINIDAD COMPAÑÍA
CERVECERA" lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría
atribuirse a la adversa "DE LA TRINIDAD HOTEL". -------

TRINIDAD BREW & CO. (solicitada), y

DE LATRINIDAD HOTEL (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspecüva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno
del público consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel
visual, fonético y conceptual,lo que permitirÍa su diferenciación en el mercado.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar,
la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que
SALOMONI GUANES (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas

segun

ffi[', \QH"y
liv
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN Ns ro92 DE FECHA 12 DE SEpTIEMBRE DE 2019, DICTADA PoR
LA DIRECCIÓN oE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRINIDAD
BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N',7755412018, SOLICITADO PORJUAN PABLO SALOMONI GUANES.-

Asunción, 03 StP ?076

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de fUAN PABLO

SALOMONI GUANES contra la Resolución Ns 1092 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ----------"

RE S U LTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de fUAN PABLO

SALOMONI GUANES, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nq 1092 de fecha 12 de

septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 28 de octubre de 2019, el representante convencional de fUAN PABLO SALOMONI

GUANES expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 29 de noviembre de 2019. "------

C O NSID ERAND O:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "DE LA TRINIDAD

HOTEL", registrada con el número 390766 en fecha 16 de diciembre de 2013 a favor de /ALOWA 5.A.,

Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia

pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de

conformidad al artícuJo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".---"----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Gráfrcamente, la marca de mi
principal fue solicitada de la siguiente manera "TRINIDAD BREW & CO." Mientras que la marca base

antecedente 'DE LA TRINIDAD HOTEL y etiqueta", si bien ambas tienen la palabra "TRINIDAD" contenida en

la denominación, esta no es sufrciente para considerarla como similar o confundible con Ja soJicitud de mi
principal, puesto que la denominación solicitada debe de ser tomada en su conjunto y no de forma separada,

como así también, por conformarse de raices diferentes se podrá distinguir entre ambas, siendo esto lo que

impacta en la mente del público consumidor./ Fonéticamente, la marca solicitada como así la marca

antecedente se pronuncia totalmente diferente ya que ambas cuentan con palabras contenidas en su

denominación totalmente disimiles.../ ... ambas marcas son diferentes en cuanto a su frnafidad preuista, la

marca de mi comitente se enfoca de manera directa en servicios de bar; mientras que la marca base deJ

rechazo se encuentra enfocándose de forma más específica a servicios de hospedaje en general.../Además es

importante mencionar que mi titular ya cuenta con un registro concedido por,91ta Dirección, para

TRINIDAD BREW & CO. Registro No. 469.534... ----------'---""--)
Ár

I
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Resorución*o87 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 1092 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR

LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRINIDAD
BREW&CO.", CLASE43, EXPEDIENTE N"7755412Ot8, SOLICITADOPORJUAN PABLO SALOMONI GUANES.-

CO." clase 32 Registro Nq 469534; "TRINIDAD BREW & CO." clase 35 Registro Ns 529935; "TRINIDAD BREW &
CO." clase 35 Registro Ns 544298; "TRINIDAD BREW & CO." clase 32 Registro Np 544299; ";. Es decir, el ührlar
de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación. Por

consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que

ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.

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

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

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

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

confundibles. a. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza

a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en Ia presente
resolución.

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

marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la

confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas,

una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor
prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.'2. ------------

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

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

las prohibiciones de la Ley N" 7294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

REVOCAR la resolución Ns 1092 de fecha 12 de septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art. le

Art.2e

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción. 2013
2 "DERECHO DE MARCAS" - )orge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -

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

"TRINIDAD BREW & CO.", clase 43, Expediente N'77554/2018, solicitada a nombre de

Art. 3e

Grriril dt Prt,¡i
,,lecional dt Pro¡i
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' 1448 DE FECHA u DE NovTEMBRE DE 2oI9 DICTADA poR

LA DIRECCIÓN np MARcAS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALES Y
ETIeUETA", CLASE 43, EXrEDIENTE N" u3303/20r8, SoLICITADA poR CESAR ENRIeUE c¡,ñplles oel
PUERTO.

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

las prohibiciones que establece Ia ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. I de Ia Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

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

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

a constituir una marca.

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 43, específicamente para los siguientes

servicios. "Bar; preparación, restauración, procuración de alimentos y bebidas para el consumo;

restaurantes.. Clase 43.(CUARENTA Y TRES)...'1 En ese sentido, la denominación solicitada "GALES y

eüqueta" se encuentra conformada por un vocablo que es un país que forma parte del Reino Unido, ubicado

en la isla de Gran Bretañal. En este contexto, la expresión constituye una denominación de fantasía que no

induce al consumidor a engaño o confusión respecto a su procedencia.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "GALES" representa una creación lingüística

inédita y distintiva. Aunque el componente léxico pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término
de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, sin embargo, la expresión genera un signo con

suficiente capacidad distintiva y aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la clase 43.

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

para ser clasificada como engañosa.----------

En relación con el uso de términos geográficos,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN

PARAGUAY'2 señalan lo siguiente: "(...) Si un signo estuviese conformado por un nombre geográfrco que se

refiere a un lugar, región o país famoso o notoriamente conocido por la calidad de ciertos productos o
servicios que se originan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina

denegará el registro de ese nombre geográfico como marca pues presumirá que ese nombre será asociado a

esos productos o servicios en la mente de Jos consumidores y del público (...)".En ese contexto, aunque la

marca solicitada contiene la palabra "GALES",la misma no induce a error ni confunde de manera efectiva al

consumidor sobre la verdadera procedencia de los servicios.

La denominación, no afirma ni sugiere un origen especÍfico ni un vÍnculo oficial, comercial o

institucional con algún estado u organización internacional. En consecuencia, el componente "GALES" en

este caso opera como un elemento meramente simbólico, sin capacidad para inducir una asociación concreta

en la mente del consumidor respecto al origen del servicio. Por tanto, su uso tiene un carácter

evocativo, cumpliendo así con la función distintiva que exige el derecho marcario, sin

I https://en.wikipedia.org/wikiiGales
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay,
httus'/rvrvw.dirrapr.s,ov.nr'/oortal/v3/propiedad-industrial/r¡arcas/direclrices

Resolución N" 0

inciso b) de la Ley
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PoR LA CUAL SE REVoCA LA RESoLUCIÓN N" 1448 DE FECHA II DE NoVIEMBRE DE 2OI9 DICTADA PoR
LA DIRECCTÓN pp MARCAS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "GALES Y
ETIeUETA", cLASE 43, ExeEDIENTE N" l33o3lzot8, SoLICITADA poR cESAR ENRIeUE cRñpt-les opt-
PUERTO.

Asunción, 03 SIP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR

ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO contra la Resolución N' 1448 de fecha ll de noviembre de 2019, dictada

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

RE S U LTA:

Que, en fech a22 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de CESAR ENRIQUE

CAÑELLAS DEL PUERTO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No 1448 de fecha 11

de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

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

interpuesto

Que, en fecha 5 de agosto de 2020, el representante convencional de CESARENRIQUE CAÑELLAS DEL

PUERTO expresó agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 17 de septiembre de 2020. --------

C O N SID ERAND O:

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

la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en la prohibición del Art. 2 inc. b) ... los
escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás

personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por
ellas mismas", Gales es una nación constitutiva del Reino Unido. Se ubica en una península al oeste de la isla

de Gran Bretaña, donde limita al oriente con Inglaterra y al occidente con los mares de lrlanda y Célüco del

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la marca GALES y etiqueta estuvo
registrada y por negligencia del agente anterior no fue renovada, siendo esta un derecho adquirido.../ mi
solicitud además de su denominación posee un logotipo que le otorga distintividad y originalidad./ existen
antecedentes de muchas marcas registradas con nombres de ciudades.../ Concluyo afrrmando nuevamente

que la solicitud de registro peticionada a favor de mi mandante cumple íntegramente los requisitos para su

concesión en registro"

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa,
analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1448 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2OI9 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALES Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 113303/2018, SOLICITADA POR CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL
PUERTO.

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea

divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos
dan una idea de cuál es el producto o senticio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces,

más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca seria engañosa.

El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, desüno, origen, calidad,

componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para
aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en

menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público
ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o seruicios. No sucede lo mismo
si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi
expresa: " las designaciones genéricas defrnen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie

o elgénero, a los gue pertenece ese objeto."

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones de paÍses y/o ciudades. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema

informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: BRITANNIA, clase 43, Registro

N" 458633;ASUNCIÓN PALACE HOTEL, clase 43, Registro N' 615068;PARIS BAR, clase 43, Registro N" 613974;

extremo que demuestra que el nombre de ciudades, estados y países es de uso común en el rubro.

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

en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que

textualmente expresa " Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en eJ comercio':--------------

En respaldo de esta interpretación, el Dr. Carmelo Módica sostiene en su obra Derecho Paraguayo de
Marcas que: "(...)Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la utifización del nombre Paraguay, mientras
no se pretenda hacerJo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no
pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización ofrcial. Cuando se nombre va acompañado de
otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasía, no se puede
impedir su registro. En líneas generales. igual criterio es válido para nombres de Estados extranjeros y
ciudades (...)''.En la misma línea, resulta pertinente considerar las opiniones de los miembros del comité
permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, don ado
"la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: ComentEt!1

admisible si el nombre geográfrco aparece en la marca sólo como una bnta:¡Á

W ú ^\ GOBIERNO onr

g§,TtGUAY
I PARAGyÁr
I REKUAI

I "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS' - Carmelo Módica. Ed.. La Ley, Asunción.2018. pág. 1
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCTóN N" 1448 DE FECHA u DE NovTEMBRE DE 2019 DICTADA poR

LA DIRECCIÓT.¡ oe MARCAS EN EL ExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALES Y
ETIeUETA", CLASE 43, ExrEDIENTE N' rr33o3lzorl, SoLICITADA poR cESAR ENRIeUE cRñelles oel
PUERTO.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra

conformada por un rectángulo de color verde, dentro del cual aparece la representación estilizada de un
dragón blanco. En la parte central se encuentra una banda o franja horizontal de color rojo, con extremos de

forma triangular/irregular, sobre la cual figura en color blanco la denominación "GALES", en letras

mayúsculas. Debajo de dicha franja aparece la expresión "BAR", también en color blanco y en caracteres de

menor tamaño. La composición general presenta una disposición vertical y simétrica, predominando los

colores verde, rojo y blanco, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta

distintividad a la marca.

marca solicitada

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

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

características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de

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

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1448 del lt de noviembre de 2019 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art. 2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "GALES

Y ETIQUETA", Clase 43, Expediente No ll3313l2Dl8, solicitada a nombre de CESAR

Art.3e NOTTFÍQUESE. - - --- ----- - - - - - - - - - - - - - )
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Resorución..S$ 7 2
POR I./q, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓ¡.¡ N' DgN DEFECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2O2O DICTADA POR
LA DIRECCTÓN OE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"PHIL-ADELPHIA Y mQUEXA',, CI-ASE 29, EXPEDIENTE No t32tU2O2O, SOLICnADA pOR
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.

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

derecho a constituir una marca.

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 29, específicamente para los

siguientes@."...Frutossecos,enconSerVa,cocidosyguisados;jaleas;Compotas;merme]ada;
productos para untar de frutas; productos para untar a base de nueces; bocadillos a base de papa, vegetales
o frutas; nueces tostadas, secas, saladas y sazonadas; mantequilla de cacao; productos lácteos;susütufos
lácteos; productos lácteos para untar; productos para untar hechos de sustitutos lácteos; sa/sas lácteas;
salsas hechas de sustitutos lácteos; postres lácteos y postres lácteos refrigerados, incluidas las cremas

[productos lácteos]; postres hechos de sustitutos lácteos; preparaciones para hacer postres a base de
productos lácteos; preparaciones para hacer postres a base de susf¡tutos lácteos; productos de yogur;
bebidas a base de yogur; queso; productos a base de queso; queso crema; quesa para untar; queso fresco;
queso cottage; leche y productos lácteos;sustitutos de la leche; leche de almendras; leche de soja; leche de
arroz; leche de coco; leche de avena; leche de mani; leche en polvo; bebidas ar...". En ese sentido, la

denominación solicitada "PHILADELPHLA y etiqueta" se encuentra conformada por un vocablo que es un
paÍs que forma parte de los Estados Unidos de América. En este contexto, la expresión constituye una
denominación de fantasÍa que no induee al consumidor a engaño o confusión respecto a su procedencia. --

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PHILADELPHIA Y ETIQUETA" representa
una creación lingüísüca inédita y distintiva. Aunque el componente léxco pudiera interpretarse, en su
estado aislado, como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, sin embargo, la
expresión genera un signo con suficiente capacidad distintiva y aptitud identificadora respecto de los
productos reivindicados en la clase 29. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que
no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como engañosa.--

En relación con el uso de términos geográficos,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS
EN PARAGUAY'i señalan lo siguiente: "(...) Si un signo esfuviese conformado por un nombre geográfico que
se refiere a un lugar, región o paÍs famoso o notoriamente conocido por la calidad de cieftos productos o
servicios oue se oriqinan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina
denegará el registro de ese nombre geográfico como marca pues presumirá que ese nombre será asociado a
esos productos o servicios en la mente de los consumidores y del público (...)". En ese contexto, aunque la
marca solicitada contiene la palabra "PHILADELPHIA",Ia misma no indt,ce a error ni confi'nde de manera

efectiva al consumidor sobre la verdadera procedencia de los productos

La denominación, no afirma ni sugiere un origen específico ni un vínculo oficial, comercial o
institucional con algún estado u organización internacional. En consecuencia, el componente
"PHILADELPHIA" en este caso opera como un elemento meramente si

una asociación concreta en la mente del consumidor respecto al

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual @fNAPD, Dit,ec'trices pura el exumen de morcas en
httns:ii rvu'u,.di napi.gov.pyrbortal¡v3/r¡ropic-tlad-i ndustrial/malcus/di rcctricc.s
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poR LA cuAL sE REvocAIáRESoLUctóN N'19977 DE FEcHA ¡IDEDTcTEMBRE DE 2ozo DIgtADApoR
L-A DIREccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITLJD DE REcIsrRo DE r-A, MARcA
"PHILADELPHIA Y ETIQI E"IA',, CIáSE 29, EXPEDIENTE No t32tU2O2O, SOLICmADA POR
INIERCONTTNENTAL GREAT BRANDS LLC. --.---.-

Asunción, 03SEP2020

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

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., contra la Resolución N' 19977 de fecha 29 de diciembre de

2020, dictada por la Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución
N" 19977 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 4 de enero de 2023, el representante convencional de INTERCONTINENTAL GREAT

BRANDS LLC., expresó agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y llama autos

para resolver en fecha I de marzo de2O23.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en la prohibición del Art. 2 inc. b) ... los
escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás

personas jurÍdicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por
ellas mismas". En consecuencia no lugar a lo solicitado». ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, mi principal es propietario
legal de la marca "PHILADELPHIA Y ETIQUETA" contando con registros en su país de origen como así
también en el mercado extranjero.../En vista lo precedente, se demuestra que mi cliente cuenta con
derecho amparado por nuestra legislación vigente, como así también por los Tratados y Convenios

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

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' 1294198,1as marcas son signos que sirve

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia le8iS+si_ón

'tt

5
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poR Iá cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN N' r99z DE FEcHA 29 DE DIcIEMBRE DE 2ozo DISTADA poR
LA DIREcctóN oe N,IARcAS EN EL ExpEDIENTE DE solrcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA
"PHII¿DELPHLA Y ETIQUEIA',, CLASE 29, EXPEDIENTE No t32tU2O2O, SOLICmADA pOR
INTERCONTTNENTAL GREAT BRANDS LLC.

PHIIADETPHIA

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las

características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de

las prohibiciones de la Ley N' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

marca solicitada

ñ

PORTA}.ITO,
I..A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le REVOCAR la Resolución No 19977 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de

"PHILADELPHIA Y ETIQUETA", Clase 29,

nombre de INTERCONTINENTAL GREAT

r la solicitud de registro de la marca
Expediente N' 1321U202O, solicitada a
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poR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUcróN N" l99z DE FEcHA 29 DEDIcTEMBRE DEzozo DIcTADA poR
LA DIREcctóN oE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE sol-rcrruD DE REGIS'IRo DE r.A MARcA
"PHILADELPHLA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE No t32lU2O2O, SOLICnADA pOR
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.

tiene un carácter meramente evocativo, cumpliendo asÍ con la función distintiva que exige el derecho
marcario, sin infringir el artÍculo 2, inciso b) de la Ley 1294198

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

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. (titular de la solicitud de autos), ya cuenta con la siguiente
marca registrada: "PHILADELPHIA.' dase-Z! Registro Ne 636502. Es decir, el ütular de la solicitud de autos
ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación. Por consiguiente, la solicitud en curso,

sencillamente, pretende Ia protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican
sustancialmente su identidad visual y fonética.

En respaldo de esta interpretación, el Dr. Carmelo Módica sostiene en su obra Derecho Paraguayo de

Marcas que: "(...)Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la uülización del nombre Paraguay, mientras
no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no
pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de
otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto consütuye una marca de fantasÍa, no se puede
impedir su registro. Fn líneas generales. igt,al criterio es válido para nomhres de trstados e-tranieros ]¡
ciudades (...)*.En la misma lÍnea, resulta pertinente considerar las opiniones de los miembros del comité
permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha

tratado "la protección de los nombres de paises contra su registro y uso como marcas: Comentarios
Singapur: seria admisible si el nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa".

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferen cierta
distintividad a la marca.

2'DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Ed.. La Ley, Asunción.2018. pág. l3O.
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poR LA cuAL sE REVocA L.n RESoLUcTóN Ns rn4DE FEcHA 21 DE ocruBRE DE zo2l, DICTADA poR LA
pnEcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE L-A MARCA'TRINIDAD
BREW & CO.", CIj,SE 43, EXPEDIENTE N' 0ó30U2021, SOLICITADO pOR JUAN PABLO SALOMONI
GUANES...

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" 1294198,1as marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

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

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca denominativa "TRINIDAD BREW & CO." Clase 43 y la marca mixta
base de rechazo "DE LA TRIMDAD HOTEL Y ETIQUETA" Clase 43. ----------

Que, del cotejo ortográfico y fonéüco realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "TRINIDAD BREW & CO.' reproduce el tercer vocablo que conforma la denominación de la marca
antecedente "DE I-A TRINIDAD HOTEL'. No obstante, Ia marca solicitada incorpora adicionalmente el

término "BREW & CO.", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente diferente.
Mientras que "DE LA TRINIDAD HOTEL" se compone de cuatro vocablos y presenta una estructura fonética
más extensa. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de

comprender el significado de la marca solicitada. En este caso, la denominación de Ia solicitada se conforma
de la unión de tres vocablos, uno en español "TRINIDAD'y dos del idioma inglés: "BREW", que significa
"preparar/fermentar una bebida como té, café o cerveza', y "CO.",es la abreviatura de "company" que
significa "compañÍa"; en conjunto serÍa "TRINIDAD COMPAÑÍA CERVECERA" Io que añade una carga

semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podrÍa atribuirse a la adversa "DE LA TRINIDAD
HOTEL".

TRINIDAD BREW & CO. (solicitada), y

DE lA IBINIDAD HOTEL (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de Ia misma
manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusión en el

seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a

nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitirÍa su diferenciación en el mercado. ---------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir
SALOMONI GUANES (ütular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas
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poR LA cuAL sE REvocA Lá, RESoLUcIóN Ns rrt4DEFEcHA zl DE ocruBRE DE 2ozl, DICTADA poR LA
pmrcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "TRINIDAD
BREW & CO.', CI-ASE 43, EXPEDIENTE N' O63OU2O2I, SOLICTTADO POR IUAN PABLO SALOMONI
GUANES.-.

Asunción, 0 3 Sii, lU26

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JUAN PABLO

SALOMONI GUANES contra la Resolución Ns 1774 de fecha 2l de octubre de 2021, dictada por la Dirección

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

RES U LTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2OZZ se presenta el representante convencional de JUAN PABLO

SALOMONI GUANES, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1774 de fecha 2l de

octubre de 202I, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 10 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 6 de abril de2O22, el representante convencional de IUAN PABLO SALOMONI GUANES

expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 22 de abril de 2O22.

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1302905 Denominación "DE LA TRINIDAD HOTEL" Clase 43 Registro 390766 Titular JALOWA 5.A.,

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

Que, entre otros argumentos, se agravia Ia apelante y manifiestai "(...) Gráficamente, la marca de mi
principal fue solicitada de la siguiente manera "TRINIDAD BREW & CO." Mientras que la marca base

antecedente "DE LA TRINIDAD HOTEL y etiqueta", si bien ambas tienen la palabra "TRINIDAD" contenida
en la denominación, esta no es suficiente para considerarla como similar o confundible con la solicitud de

mi principal, puesto que la denominación solicitada debe de ser tomada en su conjunto y no de forma
separada, como asi también, por conformarse de raices diferentes se podrá distinguir entre ambas, siendo
esto lo que impacta en la mente del público consumidor./ Fonéticamente, la marca solicitada como así la

marca antecedente se pronuncia totalmente diferente ya que ambas cuentan con palabras contenidas en su

denominación totalmente disimiles.../ ... ambas marcas son diferentes en cuanto a su finalidad prevista, la
marca de mi comitente se enfoca de manera directa en servicios de bar; mientras que la marca base del
rechazo se encuentra enfocándose de forma más específica a servicios de hospedaje en

es importante mencionar que mi titular ya cuenta con un registro concedido por esta

marca TRINIDAD BREW & CO. Registro No.469.534...' ----- -Z@»\------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS IN DEFECHA 21 DE OCTI.IBRE DE 202I, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'TRINIDAD
BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N. O63OU2O2I, SOLICTTADO POR IUAI.¡ PABLO SALOMONI
GUANES..-

& CO.' CIaSS-IZ Registro Ns 469534; TRINIDAD BREW & CO." clase ?q Registro Ns 529935; TRINIDAD BREW

& CO." clase ?5 Registro Ns 544298; "TRINIDAD BREW & CO." clase 32 Registro Ns 544299; ";. Es decir, el

ührlar de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación. Por

consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que

ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

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

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

confundibles. d. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la

presente resolución.

Sobre el punto, |orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la

marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en gue se dl'scute

la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. (Jna coexistencia en el mercado de dos

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es.la

mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.e.

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

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

de las prohibiciones de la Ley N" 1294l9S de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le REVOCAR la resolución Ns 1774 de fecha 2l de octubre de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de

"TRINIDAD BREW & CO.", clase 43, Expediente N'0630U2021, solicitada

Art.3e NOTTFfQUESE .---------- - - - - - - - - - - - - -):

la marca

a nombre

de ]UAN PABLO SALOMONI GUANES.



PoR LA cuAL sE coNFIRMA Lá. RESoLUcIóN N'36 DE FEcHA 15 DE FEBRERo DE 2022, DIcTADA poR
LA DIREcclóN pE ASuNTos MARcARIos Lmclosos EN EL ExpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo
DE LA N4ARCA "PANCHIANO Y ETIQuE',tA", CLASE 35, E)(PEDIENTE No t337Ol2O2O, SOLICTTADA pOR
ESTACION BAHIAS.A

PANCHIANO Y ETIQUEIA (solicitada), y
PANCHICSSA (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia preüa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
PANCHIANO Y ETIQUETA (solicitada), y PANCHICS SA (marca oponente), se comparte el vocablo
"PANCHI", existen otras marcas registradas que cuentan con una denominación similar con la cual coexiste:
PANCHI, en clase 30, Registro N" 40966I, en clase 29, con Registro Ne 529909, en clase 43, Registro Ne
5O393O a nombre de NOVEX S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del
mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo
con el cual ya coexiste previament

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "PANCHICS SA" registrada en la g}g]! cubre: "...Publicidad, administración comercial,
gesüón de negocios comerciales.-" mientras que la marca en trámite de registro 'PANCHIANO Y
ETIQUETA" solicita cobertura para la totalidad de productos de la clase 35 "...lmportación, expoftación y
venta de p roductos al i m enti c i o.s. - ". - - - - - - - - -

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominaüva, la marca solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadora de fondo blanco con un circulo en el que se destaca la figura de un sándwich de
pan y un pancho, sobre la misma se halla escrita la denominación "Panchiano" en letras de color amarillo,
por encima se observan tres líneas onduladas que simulan emanación de calor, la cual en conjunto deja una
impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor: ---- --------

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

DtREcctóN NActoNAL oE
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 36 de fecha 15 de febrero de 2022 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de

á Cristaldo
I Tnrtrina

d Industrial

d lnteltcru¡

ArL le

ArL 2e

marca solicitada

Y ETIQUE"IA', clase 35, Acta N" 13370/2020, solicitada a
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POR I-A CUAL SE CONFIRT,IA LA RESOLUCIÓN N' 36 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOUCMUD DE REGISTRO
DE LA N,IARCA 'PANCHIANO Y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE N' 13370/2020, SOLICITADA POR
ESTACION BAHIA SA

Asunción, 0 3 stP 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PANCHICS SA
contra la Resolución N' 36 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de PANCHICS SA. e
interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 36 de fecha 15 de febrero de2022, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de junio de 2O22 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de febrero de 2023, el representante convencional de PANCHICS S.A. expresó

agravios; y en fecha 18 de julio de 2023, fite acusada la rebeldía del representante convencional de

ESTACION BAHIA SA, por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el

derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "N hacer una comparación de las marcas PANCHIANO
(solicitada) y PANCHICS S.A. (registrada), no existen similitud denominaüva, en los planos visual,

ortográfrco, conceptual y por sobre todo fonético, están expresadas de diferente manera y pronunciadas
totalmente de diferente manera .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser

declarada improcedente". - - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "N ser cotejadas las denominaciones
PANCHIANO (solicitada) PANCHICS S.A (registrada) se puede observar una después de la otra que es una

copia servil de la marca de mi mandante, el simple hecho de cambiar algunos elementos, no se podrá tomar
como elementos diferenciados .../... el primer termino y principal elemento PACHI de la solicitud de pedido
de registro es perfectamente idéntico .../... la marca PANCHICS y PANCHIANO dejan la misma impresión en

la retina del consumidor y es extremadamente confundible, tanto la marca adversa como la registrada
parecen formar pafte de una misma familia de marcas".

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PANCHIANO Y ETIQUEIA" y la

marca oponente "PANCHICS SA", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la

cual deviene irrelevante. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte di
debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la i

+ 6ffi?
''{,ü#
koo¡lrur¡4,

ambas no es similar. -------'----

desinencia es notablemente disímil a la registrada (LANO vs. CHICS) siendo similar el vocablo PANCHI, lo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 36 DE FECHA 15 DEÍEBRERO DEIOaL,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO
DE LA MARCA'PANCHIANO Y ETIQuE"tA',, CLASE 35, E)GEDIENTE N' 13370/2020, SOLICIIADA POR
ESTACION BAHIA S.A

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N" 518 DE FECHA 6 DE ABRIL DEzozz, DISIADA poR LApnrcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGIsTRo DE LA MARcA ucurIMED,,
CIáSE 05, EXPEDIENTE N" 23855I2O2I,SOLICITADO PORBSN MEDICAL GMBH.

y la coexistencia de las mismas en el registro marcario, no generarÍa riesgo de confusión para el público
consumidor, ni ocasiona perjuicio alguno a los intereses del titular, por tratarse de signos distintivos
gestionados por una misma persona jurídica. -----

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

ArL le

ArL 2e

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 518 de fecha 6 de abril de 2022 dictada por Ia Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"CUTIMED' clase 05, Acta N" 23855/2021, solicitada a nombre de la firma BSN
MEDICAL GmbH.-----

ArL 3s NOTTFfQUESE.--- --- - - -- -- - - --- - --.
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poR LA cuAL sE REvocA Iá RESoLUcTóN N' 518 DE FEcHA a ,, L* DE zozz,DICrADA poR r-A,
pmecctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "cIJTIMED",
CI.ASE 05, EXPEDIENTEN" 23855/202I, SOLICITADO PORBSN MEDICALGMBH.

Asunción, 0 3 stP 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma BSN

MEDICAL GMBH, contra la Resolución N" 518 de fecha ó de abril de 2022, dictada por la Dirección de

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

RESULTA:

Que, enfecha 5 de julio de2022 sepresentaelrepresentanteconvencionaldelafirmaBSNMEDICAL
GMBH, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 518 de fecha 6 de abril de 2022, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, por providencia de fecha 10 de agosto de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando

agraüos el apelante en fecha 23 de agosto deZOZZ. Y por providencia de fecha 6 de sepüembre de 2022 esta

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

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1520168

Denominación CUTIMED GEL Clase 5 Registro 424071 Titular Distribuidora De Productos Para Medicina
(dpn) S.R.L. pYl; Expediente 2015-1523835 Denominación CLITIMED GEL Clase 10 Registro 432187 Titular
Distribuidora De Productos Para Medicina (dpn) S.R.L. [PY], Comentario: Que ambas denominaciones son

casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase y en clases

relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6' de

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

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(.) Que
tal resolución no debe considerarse valida, puesto que los antecedentes en cuestión fueron transferidos a

favor de mi principal BSN MEDICAL GMBH, presentaciones presentadas en fecha 2j de junio de 2021, baio

acta No. 2021/60231 y 2021/602j7. Acompaño copias de las presentaciones de la transferencia donde se

constata lo anteriormente dicho. (...)" ---'--
Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión
agravios las TRANSFERENCIAS correspondientes a los Registros Ne 432187 y Ne 424O71 con denominación
"CUTIMED GEL" en las clases 5 y l0 (marcas antecedentes), respecüvamente, en virtud del cual la firma
"Distribuidora De Productos Para Medicina (dpm) S.R.L" transfiere la titularidad a la firma "BSN MEDICAL

GmbH" de las marcas supramencionadas.

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en de

la marca solicitada y que la misma coeista con las antecedentes, ya r,
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PoR LA cuAL sE coNFIRN4A Iá REsoLUcróN N' 828 DE FEcHA 3l DE ]uLIo DEzoz4,DIcrADA poRLA
omrcclóN DE ASUNTos MARcARIos Lmcrosos, EN EL ExpEDIrvrE or sollcrruD DE REGISTRo DE
LA MARCA 'PINKBERRY, CI.ASE 40, EXPEDIENTE N' 263321202I, SOLICITADA POR CARMEN DEL
ROSARIO SALINAS RAMIREZ.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si exlste posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "PINKBERRY", en clase 40, con la marca oponente "PINKBERRYY
ETIQUE"IA" en clase 30. --------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PINKBERRY y Ia marca oponente
"PINKBERRP se advierte que las denominaciones son idénticas. No obstante, corresponde señalar que la
existente identidad denominativa entre el signo solicitado y la marca invocada como fundamento de la
oposición, circunstancia que constituye un elemento relevante dentro del examen de confundibilidad. Sin
embargo, dicha identidad no determina por sÍ sola la existencia de riesgo de confusión o asociación, siendo
necesario confrontar los signos en relación con los productos y servicios que cada uno pretende distinguir.

PINKBERRY (marca solicitada)
PINKBERRY (marca oponente)

Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual del elemento
coincidente, a fin de comprender el significado que proyectan las marcas en pugna. El vocablo PINKBERRY
es una palabra en el idioma inglés, el cual traducido al español hace referencia a la fruta " mora rosada". Es
decir, el vocablo "PINKBERRY" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utrlizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como io 

"*pr"." claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta uiotro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los élementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". ----------- --- 

T 
--------;

I

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analiiadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente registrada en clase 30 .o.p.u.rd": "...Bebidas de yogur helado, yogur
helado y postres congelados á base de yogur combinado con fruips, nueces, cereales, tortas de anoz y el
hielo raspado, comprendidos gn la clase 30 (TREINTA) del Decretfl ry: 8562 del año 2012.'; mientras que la
marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 40 para "...impresión digital; encuadernación;
laminado, grabado; serigrafra; seruicios de imprenta; servicios de impresión en offset'.

I

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en ürtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se iretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica p
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en
clase del nomenclador internacional. ----
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poR I-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N'828 DE FEcHA 3l DE IULIo Duzoz+, DIcTADA PoRLA
pmpcclÓN DE ASUNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'PINKBERRY, CI¿,SE 40, EXPEDIENTE N" 263321202I, SOLTCIIADA POR CARMEN DEL
ROSARIO SALINAS RAMIREZ.

Asunción, 03S1P2020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Kayla Foods Int'l
(Barbados) Inc., en contra de la Resolución N" 828 de fecha 3l de julio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----""'--

RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2O24 se presenta el representante convencional de lGyla Foods Infl
(Barbados) Inc., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'828 de fecha 31 de julio de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha ló de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 6 de febrero de 2025, el representante convencional de Kayla Foods b:t'l (Barbados)

Inc., expresó agravios; dictándose en fecha Il de febrero de 2025la providencia por la cual se tiene por

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

ley.---------

Que, en fecha 22 de agosto de 2O25, fue declarada la rebeldÍa del representante convencional de

CARMEN DEL ROSARIO SALINAS RAMIREZ y, en consecuencia, dar por decaÍdo el derecho y se llama

autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) no existe posibilidad de confusión entre las

marcas PINKBERRY solicitada en la clase 4O, y PINKBERRY registrada en la clase 30, debido especialmente a

la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple

con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se

encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo (...)" --'-"--
Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La coexistencia de ambas

marcas podria llevar a un uso indiscriminado de la denominación PINKBERRY en distintos sectores y esto

debilitaría la exclusividad de la marca original y reducirta su capacidad para identificar un solo origen

empresarial. /...PINKBERRY es una marca ampliamente conocida en el mercado internacional dentro de la

industria de los productos alimenücios congelados, en particular, yogur helado y postres congelados. La

solicitud de registro de la misma denominación en clase 4O (impresión, encuademación, serigrafia, etc)

puede inducir a los consumidores a creer que se trata de una extensión natural de la actividad comercial de

la marca original, lo que se consütuye ün caso tÍpico de confusión indirecta".

Cnstido
ne ral Inte rina
: Prc¡;cJld l:rCustrir

': Ptt¡ieClrl I nttleciua

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre

interpuesto.
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" 828 DE FEcHA 3l DE JULIo DEzoz4, DIcIADA poRLA
omrcctóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIgI.rrE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE
Iá, MARCA "PINKBERRY", CLASE 40, EXPEDIENTE N' 263321202I, SOLICTTADA POR CARMEN DEL
ROSARIO SALINAS RAMIREZ.

Que, sobre el punto, |orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia

de la marca oponente diciendo: "[Jn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se

discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna (Jna coexistencia en el mercado de

dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es

la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."l.

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

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

de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 828 de fecha 31 de julio de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

"PINKBERRY, clase 40, Expediente. N" 263321202, solicitada a nombre de CARMEN

DEL ROSARIO SALINAS RAMIREZ.

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula. - - - - - - - - - - - - - -,Z

,tOr,rSD

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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Resorución..j-8 7 7
POR I.Jq, CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN Ng 1132 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
I-A DIREccróN oE esuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL DGEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo
DE I.á. MARCA "TERMIDOL', CI.ASE 05, EXPEDIENTE NO 399O812O2I. SOLICMADO POR POWER MEL SJ"..

directa e indirecta entre TERMIDOL y THIAMIDOL, y no esta de más mencionar que el público objetivo de
cada marca es claramente disünto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado. (...)" --

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

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "TERMIDOL'(Clase 05) y
la oponente "THIAMIDOL'(Clase 05), vemos que ambas marcas comparten en sus denominaciones la raíz
"MIDOL" y difieren en sus inicios, "TER" en el caso del solicitante y "THIA" en el caso de la oponente. Desde
esta perspectiva, la coincidencia en el término final, por sÍ sola, no es suficiente para generar confusión en
el seno del público consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a

nivel visual como fonético que permitiría su diferenciación en el mercado. En el siguiente cotejo se puede
corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas analizadas.-

TERMIDOL (marca solicitada), y

THIAMIDOL (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundiblesa.Por ende, vemos que el hecho de compartirun elemento, no es elemento suficientepara
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. -----------

Que, desechando el análisis fonéüco-gramaücal, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. Al realizar el cotejo de las cobertu¡as de las ma.rcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente "THLAMIDOL' en la class-5 protege la siguiente descripción de prodqctos: "..Agente
sintético activo para fabricación y uso de prepanciones cosméücas, dermatológicas o medicas.-1 mientras
que la marca en trámite de registro "TERMIDOL" solicita en la misma clase la cobertura de: Todos los
comprenüdos en la clase 5". Del contraste entre ambas coberturas se desprende que, si bien los signos se

encuentran comprendidos en la misma clase internacional, se orientan a servicios de naturaleza, finalidad y
características distintas, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a blico
destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de co los
servicios no compiten entre sí, y están dirigidos a públicos claramente di

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunci ón. ZOl3.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I,q. RESOLUCTÓN N9 1132 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DISTADA POR

I¿, DIREcctóN pn.rsuNTos r,fARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE I.A MARCA 'TERMIDOL", C[á,SE 05, EXPEDIENTE NO 399O812O2I, SOLICITADO POR POWER MEL SA--

Asunción, 0 3 s[P 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BEIERSDORF AG.,
contra la Resolución Ns ll32 de fecha 15 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - -- - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de BEIERSDORFAG.,

e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nq tt32 de fecha 15 de octubre de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 5 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de febrero de 2025, el representante convencional de BEIERSDORF AG., expresó
agravios; dictándose en fecha 28 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 23 de mayo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General
llamó autos para resolver en fecha 27 de junio de2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) podemos notar que la marca solicitada TERMIDOL y la
marca oponente THIAMIDOL, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas
similitud en los planos visual y conceptual, sobre todo fonéüco, las maÍcas están expresadas de diferentes
maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./...La diferencia de los sectores y la
naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir
pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores./...se puede notar que la solicitud de registro
es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección
considera que la presente solicitud no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro... (...)".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (...) ...gramaücalmente notamos que las

denominaciones comparten el final "MIDOL", cuya reproducción es exactamente la misma y solo varia el
radial de cada denominación, esta confusión ortográfica es común en muchos casos ua que se da por las

coincidencias de los conjuntos en pugna, influye también en ello la misma secuencia de vocales, la misma
longitud y terminaciones comunes como es el presente caso./...con total convicción sostenemos que la
Resolución Ne 1132 de fecha 15 de octubre de 2024 debe ser revocada en todas sus partes y se debe hacer
lugar a la presente oposición (...)", 

------

Que, el solicitante, expresa: "(...) la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es

significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir
confusión entre los consumidores. Además, al observar la estructura y el enfoque
seruicios que protegen ambas marcas, se puede concluir que NO,



OIRECCIÓN NACIONAL DE

# ,3, GOBIERNO on¡. I PARAGVÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

VO\ PROPIEDAD
\I INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución..08-7 7
POR I.A CUAL SE CONFIRMA I.A, RESOLUCIÓN N9 1132 DE FECHA 15 DE OCTI.'BRE DE 2024, DICIADA POR

LA DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "TERMTDOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 39908/202I, SOLICITADO POR POWER MEL SA.-.

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY'2 señalan cuanto

sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasifrcado en una clase determinada debe

siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Ofrcina podrá determinar que en ciertos casos podrán
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren

clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos están

clasificados en la misma clase NCL 41(...)".------

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con

características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no eiste
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde

confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución Ns 1132 de fecha 15 de octubre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

TERMIDOL", clase 05, Expediente N' 399O8l2OZl, solicitada a nombre de POWER

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.-;

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices pdrd el examen de ¡narcus en Paraguay, p. 230. Disponible en:

hrtrr§ r/wu'w dinrrni gov nv,'norlal/v i/nror¡icdad-industrial,/tnarcas/dircclrices
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POR I¿, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 395 DE FECHA 28 DE ABRIL DEaOLS,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INTIMA.\T" CIá,SE 03, EXPEDIENTE N" 4408212022, A NOMBRE DE DR AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KGARZNEMITTEL.

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa:"(...) Desde el
punto de vista conceptual, los signos también transmiten ideas completamente distintas. La expresión
"HORA INTIMA" posee un significado claro y determinado, evocando la idea de un momento temporal
específico vinculado a la esfera privada o personal del individuo sugiriendo una circunstancia o experiencia
concreta dentro de la vida cotidiana. Por el contrario, la marca "lntima-V" no transmite idea temporal alguna
ni describe una experiencia o situación determinada, sino que constituye una denominación de fantasÍa
con estructura propia. La inclusión del elemento "-", lejos de generar confusión entre las marcas, confiere al
signo una identidad distintiva autónoma y una conceptualidad diferente de la idea de "momento íntimo"
evocada por la maÍca oponente./ El apelante sosfiene que la raíz o inicio de las marcas constituye la parte
esencial. Sin embargo, incluso aceptando dicho criterio doctrinal, el argumento resulta improcedente en el
presente caso. En efecto,la parte inicial de la marca oponente es la palabra "HORA" mientras que la marca
de mi representada comienza con la secuencia'INTI', circunstancia que genera estructuras denominativas
diferentes desde su propio inicio y refuerza su clara diferenciación. Por consiguiente, tampoco desde esta
perspectiva puede sostenerse la existencia de simtlitud relevante./...De lo expuesto se desprende que, si
todas estas marcas han coexistido pacíficamente en el mercado y en el registro con la marca 'HORA
íNTIMA" del apelante, no existe fundamento lógico ni jurÍdico para sostener que la marca "lntima-V" de mi
mandante no pueda coexistir en iguales condiciones, sin generar riesgo de confusión para el público
consumidor.

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "[NTIMA-\I, clase 03, con la oponente "HORA INTIMA' clase
03.-----------

INTIMA-V (marca solicitada)
HORA INTIMA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonéhco de la solicitante "INTIMA-\I y la marca oponente
"HORA INTIMA", por más que compartan el vocablo INTIMA (término común y de uso frecuente en el
lenguaje técnico y farmacéuüco) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----------

Conceptualmente, los signos conducen a ideas disüntas, lo cual reduce significativamente el riesgo
de asociación indebida ya que ambos conüenen vocablos de fantasía que evocan una idea diferente a la
mente del consumidor. ------

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética es claramente distinta "V/HORA".
final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicameltffi.Ér:,E$are&
ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'395 DE FECHA 28 DE ABRIL DEaOLS,DISTADAPORI.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INTIMA-\T" CLASE 03, EXPEDIENTE N" 4408212022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KGARZNEMMTEL.

Asunción, 03 SIP 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INDUCLOR S.R.L.,

contra la Resolución No 395 de fecha 28 de abril de2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;------------ 

";;;;;,
Que, en fecha 19 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de INDUCLOR S.RL., e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 395 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación inte¡puesto

Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, el representante convencional de TNDUCLOR S.RL. expresó
agravios; en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta la representante convencional de DR. AUGUST WOLFF

GMBH & CO. KG AMNEIMITTEL y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por
contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de marzo de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)analizando el campo ortográfico y fonético de la
solicitante "INTIMA-V" y la marca oponente "HORA INTIMA" se advierte que la solicitud de registro se

encuentra compuesta por una palabra, mientas que la oponente se encuentra compuesta por dos palabras,

donde ambas comparten la palabra INTIMA, pero de uso común... /... la particula común "INTIM" es

uülizado ampliamente en denominaciones para productos de cuidado de la belleza y la limpieza del cuerpo
dentro de las clase 3. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o

sÍlabas de uso genérico en el sector./...ambos vocablos de fantasÍa evocan una idea diferente a la mente del
consumidor.../ ...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente..." ------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) Hay que destacar también que las

denominaciones.' se encuentran Íntegramente conformadas por palabras del idioma inglés que, poseen

similares connotaciones para el público consumidor./Entre las denominaciones "INflMA'V" - Vs. "HORA

INTIMA'; son infimas los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni
suficientes para ser considerada una 'DENOMINACIÓN NUEUA 'NOVEDOSA" y mucho menos
'ESPECIAL"./Que, a más de ello el signo (-) sumado a la consonante "V" otorga un "Plus'a la confusión de
las denominaciones, con lo que se demuestra aún más e intento de apropiación indebida o "simihtud
confusionista ' 'ex profeso" del adverso legal./Como podemos observar indefecüblemente, la marca

solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente
podrá llevar a confusión. Lo que si es evidente patente manifresto es que entre inaciones

EXISTE CUASI IDENTIDAD ABSOLUTA, nimias diferencias i,

nada hacen a la marca de la solicitantes NOVEDOSA Y OR

yen
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 395 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DICTADAPORLA
NRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "INTIMA-\T, CI.ASE 03, EXPEDIENTE N" 4408212022, A NOMBRE DE DR AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KGAMNEMTTTEL.

invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estarÍa otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raÍz de
uso general o necesario'i Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sánchez Herrero, quien en su libro "Conftrsión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles.ú Así las
cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo "INTIMA', no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador
internacional, clase 03 que pretende cubrir: "..Articulos de aseo; preparaciones para el cuidado de la belleza
y la limpieza del cuetpo; jabones y geles; preparaciones para el baño; humectantes vaginales no
medicinales; humectantes vaginales no meücinales en fotma de crema o crema que conüene pesario,
comprendidos en la clase 3 (IRES) de la Resolución N" 2 del año 2019..", mientras que la marca oponente
cubre los siguientes productos en clase 03: "...Todos los productos comprendidos en la clase 03 ([RES).'.
Por consiguiente, esta instancia considera que la marca solicitante "INTIMA-V", es una denominación
novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia
con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase. -----

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

PORTANTO,
I..4. DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 395 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INTIMA-V',
clase 03, Acta No 4408212022, solicitada a nombre de DR AUGUSTWOLFF GMBH & CO.

ArL 39 NOTTFÍQUESE por Cédula.---.-

ArL le

ArL 2e

': Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción.

KGARZNEIMITTEL.
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particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." El elemento distintivo en
cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora.

Que, la diferente longitud y la terminación visualmente contrastante de las denominaciones, generan
una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan
ambas es bastante disímil.

Que, siendo asÍ, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los

intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que

pueden efectivamente ser reivindicados.- - --- ---' --

Siendo así, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables
diferencias y no asÍ las únicas letras compartidas por ellas."-

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación " ...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (7lz¡.r-'---"

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
"INTIMA-V', (solicitada) "HORA INTIMA" (oponente), comparten la sÍlaba "INTIMA", existen otras marcas

registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el

sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se

encuentran registradas las siguientes marcas: NMEA IIE![Q, clase 3, Registro N" 494034: Intimo by
Lomecan V clase 3, Registro N' 579282; INTIMA SECRET, clase 25, Registro N' 438450; extremo que

demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca

oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previament

Que, siendo así, la sílaba "INTIMA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado

en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que

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

de uso común o necesario en el comercio". --------'-'
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Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a

forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso
al Dr.

il*
i*!ro

partÍcula de uso común no puede ser monopolizada Por Persona

"Una

! Derecho dc Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Penot lÑO: ZOO3



I o,r="",ó" NAcToNAL DE

(".h PRoPTEDAD\xd TNTELECTUAL
V "\ GOBIERNoonr. I PARAGUÁI\iI PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resorución."O8 7 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 3q3DEFECHA 28 DE ABRIL DE 2025, DISThDAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INTIMA-V', CLASE IO, EXPEDIENTE N" 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG AMNEMITTEL.

específrco vinculado a la esfera privada o personal del individuo sugiriendo una circunstancia o experiencia
concreta dentro de la vida coüdiana. Por el contrario, la marca "lntima-V" no transmite idea temporal alguna
ni describe una experiencia o situación determinada, sino que constituye una denominación de fantasia
con estructura propia. La inclusión del elemento "-",lejos de generar confusión entre las marcas, confiere al
signo una identidad distintiva autónoma y una conceptualidad diferente de la idea de "momento íntimo"
evocada por la marca oponente./ El apelante sostiene que la raíz o inicio de las marcas constituye la parte
esencial. Sin embargo, incluso aceptando dicho criterio doctrinal, el argumento resulta improcedente en el
presente caso. En efecto, la parte inicial de la marca oponente es la palabra "HORA" mientras que la marca
de mi representada comienza con la secuencia'INTI', circunstancia que genera estructuras denominativas
diferentes desde su propio inicio y refuerza su clara diferenciación. Por consiguiente, tampoco desde esta
perspectiva puede sostene¡se la existencia de similitud relevante./...De lo expuesto se desprende que, si
todas estas marcas han coexistido pacÍficamente en el mercado y en el registro con la marca "HORA
ÍNrtMA'del apelante, no existe fundamento lógico ni jurídico para sostener que la marca "lntima-V" de mi
mandante no pueda coexistir en iguales condiciones, sin generar riesgo de confusión para el público
consumidor.

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "INTIMA-V', clase 10, con la oponente "HORA INTIMA" clase
03.-----------

INTIMA-V (marca solicitada)
HORAINTIMA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "INTIMA-V'y la marca oponente
"HORA INTIMA', por más que compartan el vocablo INTIMA (término común y de uso frecuente en el
lenguaje técnico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendrán pronunciación semejante. --------

Conceptualmente, los signos conducen a ideas distintas, lo cual reduce significaüvamente el riesgo
de asociación indebida ya que ambos contienen vocablos de fantasÍa que evocan una idea diferente a la
mente del consumidor. ------

Que, si bien comparten el inicio, la sÍntesis fonética es claramente distinta "V/HORA". La sonoridad
final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia níüdamente
ambos signos. En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no
partÍculas comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo
cada marca se encuentra en su termrnación, que es claramente dif,
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Asunción, 0 3 StP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INDUCLOR S.R.L.,

contra la Resolución No 393 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y?----------- 

il;;;;

Que, en fecha 19 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de INDUCLOR S.RL., e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 393 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, el representante convencional de INDUCLOR S.RL. expresó

agravios; en fecha 3 de marzo de2026, se presenta la representante convencional de DR AUGUSTWOLFF
GMBH & CO. KG AMNEIMITTEL y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por
contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de marzo de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas

INTIMA-V solicitada en clase 10 y HORA INTIMA registrada en la clase O3, debido especialmente a la

diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los

requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria.../...esta Dirección
considera que la maÍca solicitada podrá coexistir pacÍficamente srh crear riesgo de confusión al público
consumidor.

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) Hay que destacar también que las

denominaciones.' se encuenüan Íntegramente conformadas por palabras del idioma inglés que, poseen
similares connotaciones para el público consumidor./Entre las denominaciones 'INTIMA-V''Vs. "HORA

INTIMA"; son infimas los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni
suficientes para se¡ considerada una 'DENOMINACIÓN NUEUA 'NOVEDOSA" y mucho menos

'ESPECIAL"./Que, a más de ello el signo (-) sumado a la consonante "V" otorga un "Plus" a la confusión de

las denominaciones, con lo que se demuestra aún más e intento de apropiación indebida o "similitud
confusionista ' 'ex profeso" del adverso legal./Como podemos observar indefectiblemente, la marca

solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente
podrá llevar a confusión. Lo que si es evidente patente manifiesto es que entre ambas denominaciones
EXISTE CUASI IDENTIDAD ABSOLUTA, nimias diferencias insustanciales no descartan lo evidente, y en

nada hacen a la marca de la solicitantes NOVEDOSA Y ORIGINAL... (...)" - -"-

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos ex

punto de vista conceptual, los signos también transmiten ideas completamente

Directora Generll Interina
Dirccción Cen,r¡l Jc Ir, piiJ;J Ind:rlr
Dirección Naciclal dc PmpirizC lirulilir
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'HORA INTIMA" posee un significado claro y determinado,
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LA MARCA "INTIMA-\T, CI.ASE 10, EXPEDIENTE N" 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEMMTEL.

impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de
uso general o necesario". Por ello, se colige que podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del prof. Dr. Andrés
Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confitndibles."2 Así las
cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo "INTINTA', no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis fonéüco-gramaücal, queda pendiente dirimir respecto a la coberfura de
productos. En ese sentido, las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador
internacional, la marca solicitante pretende cubrir en clase l0 lo siguiente: "...Copas menstuales,
comprendidas en la clase 10 (DIEZ) de la Resolución N" 2 del año 2019..", mientras que la marca oponente
cubre los siguientes productos en clase 03: "...Todos los productos comprendidos en la clase 03 (I?.,ES).".
Por consiguiente, esta instancia considera que la marca solicitante "INTIMA-V', es una denominación
novedosa.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 393 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por Ia Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INTIMA-\r,
clase 10, Acta No 4408812022, solicitada a nombre de DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO.

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

Art.ls

ArL2e

¿ sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca! Editorial La Ley. Asunción. 2013.

KGAMNEIMITTEL.
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Que, la diferente longitud y la terminación visualmente contrastante de las denominaciones, generan

una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética,

debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan

ambas es bastante disímil.

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse

suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacÍficamente con ella sin perjuicio alguno a los

intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que

pueden efecüvamente ser reivindicados.-----------

Siendo asÍ, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables

diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.---

Que, siguiendo esta lÍnea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede

declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. EI tratadista Otamendi,

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuació n " ...En principio, es el conjwtto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integtantes

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones

"INTIMA-\f', (solicitada) "HORA INTIMA" (oponente), comparten la sÍlaba 'IIV'IIIMA", existen otras marcas

registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el

sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se

encuentran registradas las siguientes marcas: ROSAS Y CHOCOLATE INTIMA BELLEZA\ clase 25, Registro

N" 571674; INTIMA HOGAR, clase 24, Registro N' 512357; INTIMA SECRET, clase 25, Registro N" 438450;

extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el

titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten

previamente. ---------

Que, siendo así, la sílaba «[N¡'Irl]vÍA' deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado

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

intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. t6 de la Ley N" 129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto

de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fitesen

de uso común o necesario en el comercion. -"-------'
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Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso a "Una

puedepartÍcula de uso común no puede ser monoPolizada Por Persona alguna, es de

invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga

I Dcrecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LcxisNexis - Abcledo-Pcrrot nÑO: Z0O3

puede
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Resorución..o8 I 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 394D8 FECHA 28 DE ABRIL DEaO1S,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INTIMA.V-, CLASE 05, EXPEDIENTE N' 4409312022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEMTTIEL. ---..-.-.

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Desde el
punto de vista conceptual, los signos también transmiten ideas completamente distintas. La expresión
'HORA INTIMA" posee un significado claro y determinado, evocando la idea de un momento temporal
especifico vinculado a la esfera privada o personal del individuo sugiriendo una circunstancia o experiencia
concreta dentro de la vida cotidiana. Por el contrario,la marca "lntima-V" no transmite idea temporal alguna
ni describe una experiencia o situación determinada, sino que consütuye una denominación de fantasia
con estructura propia. La inclusión del elemento "-",lejos de generar confusión entre las marcas, confiere al
signo una identidad distintiva autónoma y una conceptualidad diferente de la idea de "momento intimo"
evocada por la marca oponente./ El apelante sostiene que la raiz o inicio de las marcas constituye la parte
esencial. Sin embargo, incluso aceptando dicho criterio doctrinal, el argumento resulta improcedente en el
presente caso. En efecto, la parte inicial de la marca oponente es la palabra "HORA" mientras que la marca
de mi representada comienza con la secuencia'INTI', circunstancia que genera estructuras denominativas
diferentes desde su propio inicio y refuerza su clara diferenciación. Por consiguiente, tampoco desde esta
perspectiva puede sostenerse la existencia de similitud relevante./...De lo expuesto se desprende que, si
todas estas marcas han coexistido pacÍficamente en el mercado y en el registro con la marca "HORA
ÍNTIMA'del apelante, no existe fundamento lógico ni jurÍdico para sostener que la marca "lntima-V" de mi
mandante no pueda coexistir en iguales condiciones, sin generar riesgo de confusión para el público
consumidor.

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe prrmar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "INTIMA-V', clase 05, con la oponente "HORA INTIMA' clase
03.-----------
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INTIMA-V (marca solicitada)
HORAINTIMA (marcaoponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "INTIMA-V'y la marca oponente
"HORA INTIMA", por más que compartan el vocablo INTIMA (término común y de uso frecuente en el
lenguaje técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----------

Conceptualmente, los signos conducen a ideas disüntas, lo cual reduce significativamente el riesgo
de asociación indebida ya que ambos contienen vocablos de fantasÍa que evocan una idea diferente a la
mente del consumidor. ------

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética es claramente distinta "V/HORA".
final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medi
ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: '81

dif,
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Resorución.'ll8 I 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 394 DE FEcHA 28 DE ABRIL DEzoz5DIgIADA poR LA
onBcclóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo DE
LA MARCA "INT[MA-\T" CLASE 05, EXPEDIENTE N" 4,r',09312022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KGARZNEMITTEL.

Asunción, ll I r,,' I :C26

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INDUCLOR S.R.L.,

contra la Resolución N" 394 de fecha 28 de abril de2O25, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litrgiosos, y;

RES ULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de INDUCLOR S.R.L., e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 394 de fecha 28 de abril de2025, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, el representante convencional de INDUCLOR S.RL. expresó

agravios; en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta la representante convencional de DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por
contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de marzo de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)analizando el campo ortográfico y fonético de la
solicitante "INTIMA-V" y la marca oponente "HORA INTIMA" se advierte que la solicitud de registro se

encuentra compuesta por una palabra, mientas que la oponente se encuentra compuesta por dos palabras,

donde ambas comparten la palabra INTIMA, pero de uso común... /... la particula común "INTIM" es

utilizado ampliamente en denominaciones para productos de cuidado de la belleza y la limpieza del cuerpo
dentro de las c/ases 3 y 5. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras
o silabas de uso genérico en el sector./...ambos vocablos de fantasia evocan una idea diferente a la mente
del consumidor.../ ...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexisür pacÍficamente..." -

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa:"(...) Hay que destacartambiénquelas
denominaciones.' se encuentran integramente conformadas por palabras del idioma inglés que, poseen
similares connotaciones para el público consumidor./Entre las denominaciones "INTIMA'V' - Vs.'HORA
INTIMA"; son infimas los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni
sufrcientes para ser considerada una "DENOMINACIÓN NI.JEVA 'NOVEDOSA" y mucho menos
'ESPECIAL"./Que, a más de ello el signo (-) sumado a la consonante "V" otorga Ln "Plus'a la confusión de

las denominaciones, con lo que se demuestra aún más e intento de apropiación indebida o "similitud
confusionista u 'ex profeso" del adverso legal./Como podemos observar indefectiblemente, la marca

solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente

podrá llevar a confusión. Lo que si es evidente patente manifiesto es que entre ambas

EXISTE CUASI IDENTIDAD ABSOLIJTA, nimias diferencias insustanciales
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nada hacen a la marca de la solicitantes NOVEDOSAY ORIGINAL... (...)"
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Resorución*'08 B 0
POR I.A CUAL SE CONFIRMA Lq, RESOLUCIÓN N' S94DEFECHA 28 DE ABRIL DEaO}i,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS EN EL DGEDIENTE DE SoLICITI.JD DE REGISTRo DE
Tá. MARCA "INTIMA.\T" CI.ASE 05, EXPEDIENTE N" 4409312022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KGAMNEMITTEL.

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "(Jna
particula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partÍcula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estarÍa otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de
uso general o necesario'i Por ello, se colige que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sánchez Herrero, quien en su libro "Confilsión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."2 AsÍ las
cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo "INilMA', no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis fonéüco-gramaücal, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese senüdo, las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador
internacional, g,!q..¡Q! que pretende cubrir: "...Preparaciones médicas; suplementos dietéücos y
preparaciones dietéücas; productos fatmacéuücos y remedios nahrales; humectantes vaginales;
humectantes vaginales en forma de crema o crema que conüenen pesario; preparaciones y artÍculos
sanitarios; desinfectantes y anüsépücos;jabones y detergentes medicinales y desinfectantes; preparaciones
de baño Para uso médico la clase 5 (CINCO) de Ia Resolución No 2 del año 2019.", mientras que la marca
oponente cubre los siguientes productos en clase 03 "...Todos los productos comprendidos en Ia clase 03
(TRES).". Por consiguiente, esta instancia considera que la marca solicitante "INTIMA-\|', es una
denominación novedo

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

ArL le

ArL2e

PORTANTO,
I.¿. DIRECTORA GENERAL INTERJNA DE I.A PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 394 de fecha 28 de abril de2O25 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de l
clase 05, Acta No 4409312022, solicitada a nombre de DR
KG ARZNEIMTTTEL.

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

WOLFF GMBH & CO.

Claudia Pam
)ircctora Gener
¡cción Crnrrrl dr Pro

rctión N¿ci¡nel d¿ Prc

la solicitud de registro de la marca'INTIMA-V',

'] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción.
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Resorución.'[$ I 0
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'394 DE FECHA 28 DE ABRIL DEaO}S,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.A MARCA "INTIMA-V", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 4409312022, A NOMBRE DE DR AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KGARZNEMTTTEL.

partículas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." El elemento distintivo en

cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora,

Que, la diferente longitud y la terminación visualmente contrastante de las denominaciones, generan

una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonéüca,
debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan

ambas es bastante disímil.

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los

intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que

pueden efecüvamente ser reivindicados.- -- -- --- - --

Siendo así, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables
diferencias y no asÍ las únicas letras compartidas por ellas.---

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto,los cuales

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permiümos transcnbir a

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes

separadas en forma arbifraria (717¡.'-------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
"INTIMA-V", (solicitada) "HORA INTIMA" (oponente), comparten la sílaba "INTIMA", existen otras marcas

registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el

sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se

encuentran registradas las siguientes marcas: ROSAS Y CHOCOL-ATE INTIMA BELI,EZA\ clase 25, Registro

N' 571674; TNTIMA HOGAR, clase 24, Registro N' 512357; INTIMA SECRET, clase 25, Registro N'438450;

extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el

titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten

previament

Que, siendo así, la sílaba "INTIN{A" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado

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

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

de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos fuesen

de uso común o necesario en el comercio".'----------

I Derecho de Marcas. Jorge Otamcndi. Editorial: LexisNexis - Abcledo-Perrot eÑO: ZOO¡
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Resorución*'_[$ I 1
poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 681 DE FECHA 9 DE JULIO DE2O24, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD

DE REGISTRO DE LA MARCA ',PROMISOL Y ETIQUETA" CLASE 01, EXPEDIENTE N' 4996412A22,

SOLICITADA POR AGRO SANTAFE S.A.--.-.....-

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

intetpuesto

Que, corresponde señalar, en primer término, que el examen de registrabilidad de una marca no puede
circunscribirse únicamente a un análisis aislado de las diferencias existentes entre los signos enfrentados,
sino que debe realizarse apreciando las marcas en su conjunto, conforme a la impresión global que producen
en el consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de los signos y no efectúa un
análisis simultáneo ni minucioso de los mismos.-----

Que, las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Ia Propiedad Intelectual

establecen que el análisis de confundibilidad debe efectuarse considerando conjuntamente los aspectos

visuales, fonéticos y conceptuales del signo, apreciándolo de manera integral y ponderando especialmente
aquellos elementos que poseen mayor capacidad distintiva. Asimismo, drchas Directrices disponen que debe

prevalecer la impresión de conjunto que produce la marca y no las diferencias secundarias o accesorios

rntroducidos por el solicitante.

Que, bajo tales parámetros, corresponde determinar si la marca solicitada 'PROMISOL Y ETIQUETA'
puede coexistir pacÍficamente con la marca'PROMESOL", invocada como fundamento de la oposición. Que,
efectuado nuevamente el cotejo integral de ambos signos, esta Dirección General coincide plenamente con

el criterio sostenido por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. En efecto, ambas denominaciones se

encuentran conformadas por ocho letras, poseen idéntica estructura, igual cantidad de sílabas, idéntica
ubicación de las letras inicial y final ("P-L.), y únicamente difieren en la letra central ("1" y "E"), diferencia que

no resulta suficiente para neutralizar la fuerte semejanza gráfica y fonética existente entre ambas

expresiones. Desde el punto de vista ortográfico, la configuración visual de los signos presenta un elevado

grado de similitud, circunstancia que adquiere especial relevancia tratándose de marcas breves, donde una
mínima variación gráfica dificilmente logra generar una impresión suficientemente diferenciadora.

PROMISOL

PROMESOL

Que, precisamente, la apreciación conjunta
coexistencia de las denominaciones "PROMISOL" y
generaría un riesgo cierto y objetivo de confusión,

de dichos elementos conduce a concluir que

'PROMESOL" dentro de la misma

(marca solicitada),y

(marca oponente)

Que, precisamente, la apelante pretende centrar su defensa en la única diferencia existente entre
ambas denominaciones -la sustitución de la letra "8" por la letra nln-' sin embargo, dicho argumento
desconoce uno de los principios fundamentales delDerecho Marcario, según el cual el examen comparativo
no debe recaer sobre las diferencias aisladas sino sobre la impresión total que generan Ios signos enfrentados.
En consecuencia, aun admitiendo la existencia de dicha diferencia gráfica, ella no posee entidad suficiente
para eliminar el elevado riesgo de asociación que naturalmente producirían ambas denominaciones en el

mercado.

la

nal
al tratarse de signos

ntern
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Resoruciónr.lI8 B 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 681 DE FECHA 9 DE ]ULIO DE2O24, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA ',PROMISOL Y ETIQUETA',, CLASE 01, EXPEDIENTE N' 4996412022,

SOLICITADA POR AGRO SANTAFE S.4..-.... --..

Asunción, 0 3 sEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AGRO SANTA FE

S.A., contra Ia Resolución Ns 681 de fecha 9 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - -- - --- - - ---

RESULTA:

Que, en fecha 2 de septiembre de2024 se presenta la representante convencional de AGRO SANTE FE

S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 681 de fecha 9 de julio de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024,la representante convencional de AGRO SANTA FE S.A.,

expresó agravios; dictándose en fecha 2 de enero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.--------------

Que, en fecha 4 de agosto de 2025, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de
la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usary se llamó autos
para resolver. -------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) al cote¡ar las marcas solicitada PROMISOL y PROMESOL
oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal
de la marca oponente.../ Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen
elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. / ... esta

Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la Ley requiere
como la fuerza distinüva, novedad, especialidad y originalidad (...)".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (...) La marca solicitada desea amparar
exclusivamente FERTILIZANTES y el hecho de que las denominaciones en conflicto estén en la misma clase

NO indica que sea igual producto al alcance del consumidor. /... la marca de mi mandante es exclusivamente
FERTILIZANTES y la marca de la oponente es UN PRODUCTO LIQUIDO ACONDICIONADOR DE SUELO
PRODUCIDO EN BASE A EXTRACTOS CONCENTRADOS DE CASCARILLAS A Es decir, son

las\actividades

I Pamela Cristaldr
GcncrrI lntcrina
rl dt PropiLdrd Industt

rl dr ftoniedaC lnttlcct

productos diferentes que cumplen diferentes funciones en el
agrícolas(...)".
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Resorución.'-0-g 8 1
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIóN N' 68r DE FECHA 9 DE JULIo DEzoz4, DICTADA PoR LA

DIRECCIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD

DE REGISTRO DE LA MARCA 'PROMISOL Y ETIQUETA" CLASE 0I, EXPEDIENTE N' 4996412022,

SOLICITADA POR AGRO SANTAFE S.4..-.-----..

ortográfica y fonética, destinados a distinguir productos comprendidos en una misma clase del Nomenclador

Internacional.-- --- ----- - -

Que, debe recordarse que el consumidor medio normalmente no tiene la posibilidad de efectuar una

comparación directa entre ambas marcas, sino que conserva únicamente una impresión imperfecta del signo

previamente conocido, circunstancia que incrementa considerablemente la posibilidad de asociación

cuando las diferencias existentes resultan mínimas, como ocurre en el presente caso. Tampoco puede

perderse de vista que uno de los principios rectores del Derecho Marcario consiste en preservar la función

individualizadora de las marcas, evitando Ia progresiva dilución de signos que presentan semejanzas

relevantes.

Sobre este aspecto, el profesor forge Otamendi señala que permitir la coexistencia de signos

confundibles implica debilitar el poder distintivo de la marca anterior y afectar la seguridad jurídica del

tráfico comercial, favoreciendo situaciones de incertidumbre respecto del verdadero origen empresarial de

los productos. -----------

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

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2e inciso f) y

g), 18 y concordantes de Ia Ley N' 1294198 y demás concordantes de la Ley N' \294198 de Marcas; es criterio

de esta dependencia administrativa confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia

pacífica entre las mismas.

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución Ns 68I de fecha 9 de julio de 2024 dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e DISPONER el archivo de Ia solicitud de registro de la marca "PROMISOL Y

ETIQUETA", clase 01, Expediente N' 4996412022, solicitada a nombre de la firma

Aft.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.------ - - - - - - ;
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Resorución."j-8 I 2
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUc¡óN N'1212 DE FEcHA 28 DE ocrt BRE DEzozs, DIcTADA
poR I-A, pnncctóN DE AsuNTos N,fARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE soucrruD DE
REGISTRO DE I-A MARCA "DRIIr'EFORCE Y ETIQUEIA", CIASE 45, EXPEDIENTE N tO72O3l2O22,
SOLICITADA POR SI(Y COP PARAGUAY SA _---.-.

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay" aprobado por Resolución DINAPIN" 25912025: "En virtud de la regla de la especialidad el registro
de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro." En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus
productos plenamente distinguibles-. ------

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respecüvas
denominaciones que, como se ha mencionado, son disÍmiles. En ese sentido, las etiquetas de las mismas
evidencian las diferencias fonéticas y ortográficas, más aún considerando que las mismas utilizan colores y
grafias diferentes, como se puede cotejar a conünuación: -------

marca soücitada marca oponente

Q oRrvEFoRcE

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que no existe similitud suficiente entre las

marcas en pugna. Además, de la relación de clases existente entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
confi rmar I a re sol uci ón re c urri d a.- -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 1212 de fecha 28 de octubre de 2O25 dictada por Ia

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecusión de tramites de la solicitud de registro de la marca
"DRI\IEFORCE Y ETIQUEIA", clase 45, Acta N' 107203/2022, solicitada a nombre de

Art.2s

ArU 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.- - - - -

sales/orce
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SOLICMADA POR SI(Y COP PARAGUAY Sá- _------

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

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

marca solicitada pretende la cobertura de la §l@5: "...Consultas en materia de segwidad, senticios de

invesügación y uigilancia, senticios de rasteo sateütal, agencias de detecüves, escoltas perconales, setuicios

de seguridad para la protección frsica de bienes materiales y personas, senicios personales de protección,
seruicios personales y sociales prestados por terceros para saüsfacer necesidades indiuiduales, inspección

de alarmas entifiobo y de segwidad,localización de objetos robados. Descripción de logotipo: Se obserua

el diseño similar a un puntero de mapa, la mitad de un solo color y la obe mited fomada por lfneas con una

combinación de colores, ésta haciendo alución a una cartetera. N lado del diseño se obsela la
denominación escrita, DRIWFORCE', mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca

en la g!ry[ para: "...Seruicios de Software como seruicio (SaaS), plataforma como senticio (PaaS) y
suministo de uso temporal de sofuyare no descargable; sofrware como senticio (SaaS), plataforma como

sewicio (PaaS) y suministo de uso temporal de sofuvare no descargable para administar, almacenar,

analizar, esegwin, probar y autenücar datos, datos comerciales, datos de cüentes, anáIisis de datos, bases

de datos, interacciones e información de clientes, notifrcaciones y geolocalización y datos de sistemas de

posicionamiento global (Sp{; sofuvare como senticio (SaaS), plataforma como setvicio @aaS) y swninisto
de uso temporal de sofuyare no descargable para su uso en gesüón de relaciones con cüentes (CRM),

automatización de marketing, automatización de ventas, gestión del rendimiento de ventas, gestión de

setuicios de campo, mapeo y planificación de rutas, seruicio y asistencia al cliente, marketing y publicidad
personalizables, gestión de contenido en lfnea, implementación de contenido intenctivo penonalizado,
optimización de siüos web en lfnea para terceros con frnes de marketing, anáIisis predictivo, análisis y
uisualización de grandes datos y datos comerciales, procesamiento de eventos complejos, aprendizaje

automático, inteligencia artifrcial, esrtacción de la información más relevante de fuentes de datos üspares,

suministo de soluciones automatizadas para permitir que las orgenizaciones integren datos üspares y
tadwcan y estucturen esos datos en conocimientos prácticos, creación de bases de datos de infotmación
y datos en los que se puedan realizar búsquedas, seguridad y autenücación, monitoreo de Ia efrciencia de

los empleados, administación y pubücación de redes sociales, almacenamiento de datos, colaboración,

comercio electónico y desanollo, programación e implementación de software y aplicaciones; sofuvare

como seruicio (SaaS), plataforma como seruicio (PaaS) y suministo de uso temporal de sofuvare no
descargable para la integnción de sistemas informáticos, aplicaciones, datos y bases de datos; sofuvate

como seruicio (SaaS), plataforma como seruicio (PaaS) y suministo de uso temporal de sofuvare no
descargable para la creación y conectividad a intefaces de programación de aplicaciones (,4P1), gobiemo y
gesüón de seruicios web, API y aplicaciones de integración, desarollo y despliegue de integraciones;

sofutare como senicio (SaaS) plataforma como setvicio @aaS) y swninisto de uso temporal de sofli,vare

no descargable en los campos de negocios, marketing, promoción, ventas, senicio al cliente, análisis de

datos, inteligencia comercial, educación y capacitación, redes sociales, responsabilidad social cotporativa y
frlantopfa; suministo de uso temporal de henamientas de desarollo de software no descargables en lÍnea;

soflware no descargable para desanollar, perconalizar y gesüonar sistemas infotmáücos, aplicaciones

infotmáücas y móuiles, sitios web, intetfaces de clientes, marcos y plantillas; senicios de consultoría

técnica y desanollo de software infotmáüco; desanollo de sofuvare infotmático y seruicios de consultorfa

técnica en los campos de negocios, marketing, promoción, gesüón de relaciones con clientes, ventas,

seruicio al cliente, análisis de datos, inteligencia comercial, educación y capacitación, redes sociales,

responsabilidad social corporativa, frlantopfa" cometcio desanollo, progrunación e

implementación de software y aplicaciones; diseño, de soflitvare y
siüos web; Suministo de motores de búsqueda para
clase 42 (CUARENTA Y DOS)." -------"-'--------)

comprenüdosenla
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pues los eventuales consumidores terminarían relacionándolas entre sí, como si fueran propiedad de una
mi sma persona... (...)"

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: "(...) el argumento central de la apelante consiste
en aislar la secuencia "GE" de la palabra "GECAL" y construir, sobre esa extracción parcial, una tesis de
confundibilidad que la metodologÍa marcaria correcta descarta de plano./La marca oponente "GE" es un
signo mÍnimo compuesto por dos letras. La marca solicitada "GECAL-GENÉTICA DE CALIDAD y
ETIQUEM" integra un vocablo bisilábico principal, un sintagma descriptivo de cuatro palabras y un
logotipo con motivo de hélice genética en colores negro y naranja. La disimilirud visual es inmediata y
objeüva. Ningún consumidor que observe ambos signos puede razonablemente confundirlos./La sigla "GE"
evoca a GENERAL ELECTRIC COMPAN\ empresa multinacional de tecnología industrial, energía y
equipamiento médico. La marca "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" evoca inequÍvocamente
el campo de la biotecnologÍa aplicada a la ganaderÍa y el rubro de la genética animal... ( .)" - -

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje Ia visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusión entre la solicitud de registro de la marca "GECAL - GENE-IICADE CALIDADYffiQUETA", clase
44, con las marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA'. 

----------

GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA
GE

GE Y ETIQUETA

(marca solicitada)
(marca oponente)
(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GECAL - GENETICA DE CALIDAD y
ETIQUETA" y las marcas oponentes "GE" y "GE Y ffiQUETA", por más que compartan el vocablo inicial GE
(término común) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendrán pronunciación semejante.----- ---- --

Que, si bien comparten el inicio, la sÍntesis fonéüca final de la marca solicitada es claramente distinta
"CAL - GENÉTICA DE CALIDAD". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación
verbal, diferencia níüda entre ambos signos. En tal sentido, |orge Otamendi sostiene que: "El derecho
marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo
disüntivo." El elemento distintivo entre las marcas en pugna se encuentra en sUS terminaciones y
etiquetas, que son claramente diferenciadoras, tal como se puede obse

marca oponentemarca solicitada
ímelr Cnstdd
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N' 932DE FECHA L}DEAGOSTO DEaO}4,DICTADA POR
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DE LA MARCA "GECAL - cENE"flCA DE CALIDAD Y mQUE"IA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' l1l0o8/2022, A
NOMBRE DE GECAL S4....-....-

Asunción, 0 3 StP 2026

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

ELECTRIC COMPAIIY., contra la Resolución N" 932 de fecha 22 de agosto de2124, dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Liügiosos, y;-- -- ------ --

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de GENERAL

EIJCTRIC COMPAIIY., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 932 de fecha 22 de

agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha l1 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 17 de febrero de 2O26, el representante convencional de GENERAL ELECTRIC

COMPAiIY., expresó agravios; en fecha 20 de marzo de 2026 se notificó la providencia de fecha 26 de

febrero de 202ó que ordena el traslado de los agravios. En fecha 16 de abril de 2026 el representante

convencional de GECAL SA, contesta la expresión de agravios y en consecuencia, en fecha 21 de abril de

2026llama autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las

marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA y la marca oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas

similitud denominativa, en los planos visual, ortográfrco, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas

están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta./
...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexisür pacificamente, la marca solicitada y la

marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de

partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. / ... esta Dirección considera que la marca solicita

podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud
de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición

deducida deviene improcedente... (...) ." ---"'-"'

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) ... en la misma no solo fue invocado

el registro de la marca GE concedido a favor de mi mandante en clase 44, sino que también fueron
invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9, lO, ll, 12, 16, 17... /Aparte del
vocablo que en las marcas en pugna es extremadamente similar, la solicitante agrega además, como

elementos restantes y en una posición secundaria, a los vocablos GENÉTICA, DE Y CALIDAD, de las cuales

el primero se encuentra presente en numerosas marcas concedidas a nombre de disüntos propietarios.../ ...

resulta innegable que entre las marcas en pugna en esfos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad
indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o

contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado.../En vista de que las marcas enfrentadas

en esfos autos son extremadamente confundibles desde los planos gráfico, ortográfico,

hecho de que ellas amparan una misma clase, estando las marcas de mi Pnng
numerosas clases más, resulta evidente que la coexistencia pacÍfica entre,

".**.:
(ct()l;l U

(oponentes) y GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA (solici

del
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I.A, DIRECCIÓT.¡ PE ASUNTOS I'IARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARcA "cEcAL - ceuÉtlce DE cALIDAD y ETIeUETA', cLASE 42, EXrEDIENTE N" lllooS/zozz, A
NOMBRE DE GECAL Sá".--.-----.

invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raÍz
de uso general o necesario'i Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.'2 . -----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 42, esta instancia considera que la marca solicitante "GECAL - GENETICA
DE CALIDAD Y ETIQUE"IA", es una denominación novedosa, y al No existir identidad entre los signos en
pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en
dicha clase. ------

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

ArL ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 932 de fecha 22 de agosto de 2024 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites
GENE"TICA DE CALIDAD Y ETIQUETA"

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

de Ia solicitud de registro de Ia marca "GECAL -

, clase 42, Acta N' lll008/2022, solicitada a nombre

'? Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica

distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de Ia otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es

bastante disÍmil.

Que, siendo asÍ, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse

suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacíficamente con ellas sin perjuicio alguno a los

intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que

pueden efectivamente ser reivindicados.- -' --- -- - - -

Que, siguiendo esta lÍnea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede

declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. EI tratadista Otamendi,

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, Ios cuales

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe serobjeto del análisis ynos sus partes integrantes

separadas en fotma arbitaria (z<7¡.'----'-'

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

cobertura de las marcas oponentes registradas en clase 42 comprende: "...Setvicios varios de la clase 42,

incluyendo pero no limitados a seruicios de programación de computadora, seruicios de üseño de

software de computadoras y análisis, senicios de consulta sobre computadoras y análisis, seryicios de

consulta sobre computadoras, mantenimiento y puesta al dfa de sofrware de computadoras, análisis de red
y sistemas de computadoras y seruicios de diseño, servicios de acceso a computadoras, leasing y
compartimiento de tiempo, seruicios de infotmación, almacenamiento y despliegue en comPutadoras ,

seryicios de boletines por kblas computarizadas, consultoria en el campa del hardware de computadoÍas,

recobrar datos de computadoras, leasing y renta de computadoras y sofuvare pare comPutadoras,

prouisión de solución en el manejo de tecnologia integrada uia sewicios de oficina y red de integració4
prouisión de acceso a múlüples usuarios a redes de información global computarizada para la tansferencia
y la üseminación de una ancho rírngo de información,... "; mientras que la marca en trámite de registro

solicita la cobertura en la clase 4' para '...Senz'cios de anáüsis biológicos; setvicios de ensayo ADN; setvicios

de ingenieria genética; seruicio de asesoramiento relacionado con la ciencia; investigación biotecnológica;

invesügación biotécnica relacionada con el ganado No se reiuinüca el uso exclusivo de las palabras

GENEflCA y CALIDAD". La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas en

relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, por ejemplo: los

servicios de laboratorios cientÍficos, la ingeniería, la programación informática, los servicios de

arquitectura o el diseño de interio

Que, el vocablo "GE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis,

ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar

monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando Ia marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto

de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen

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

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colació

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al

partícula de uso común no puede ser monopolizada Por Persona alguna,

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Penot eÑO: 200¡ ffi
... \Q+SZ 

o
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Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) El núcleo argumental del recurrente
descansa en la afirmación de que las denominaciones DRIVEFORCE y SALESFORCE presentarían una
supuesta idenüdad estructural derivada de la coincidencia en el elemento "FORCE", al que pretende
atribuir carácter determinante dentro de la configuración de ambos signos. "FORCE" es un término de uso
frecuente y débil distintivamente, por lo que no puede monopolizarse ni erigirse como elemento
dominante. Una descomposición artificial de los signos en el cotejo marcario, conduce a un resultado
forzado y jurídicamente improcedente./ En efecto, el término "DRIVE" remite a una noción de impulso,
conducción o dinamismo, mientras que "SALES" se vincula directamente con la actividad comercial o de
ventas. Estas diferencias conceptuales no son accesorias, sino que inciden de manera decisiva en la
impresión general que los signos generan, especialmente considerando que el consumidor tiende a
identificar y recordar con mayor intensidad los elementos iniciales de las marcas./ En el caso de autos, el
recurrente no aporta ningún elemento que permita sostener dicha conexidad. Por el contrario, la propia
descripción de los servicios evidencia que se trata de prestaciones que operan en esferas totalmente
distintas. (...)" -

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

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

Que, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "DRIVEFORCE" (solicitada en clase 45) y
'SALESFORCE'(oponente y registrada en la clase 42).

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "SALESFORCE'y la
solicitud de registro de la marca "DRIVEFORCE', se evidencia que en la denominación cuyo registro se

solicita la desinencia es notablemente disÍmil a la registrada, siendo similar el vocablo "FORCE" del idioma
inglés cuya traducción es "fuerza". Ahora bien, la denominacion de la marca solicitada "DRIVEFORCE"
también proviene del idioma inglés, el vocablo "DRIVE" setraduce en"conducir/manejar", el cual en su
conjunto hace alusión a la "fuerza motor", mientras que el primer vocablo "SALES" de la marca oponente
también proüene del idioma inglés, cuya traducción es 'venta", entendiéndose en su conjunto como
"fuerza de ventas o personal de ventas". En base a lo mencionado, entendemos que la marca solicitada no
necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy
diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramaücal y visual muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confi¡sión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre las mismas:----

DRIVEFORCE

SALESFORCE

(marca solicitante), y
(marca oponente)

Que, en síntesis, tanto las marca oponente como la solicitada, contienen el

al compararlas en su conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una
comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno

+
\Ge,Y u
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Asunción, 0 3 SEP 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SALESFORCE,INC.,

en contra de la Resolución N' 1212 de fecha 28 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos

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

RESULTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de SALESFORCE,

INC., e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' l2l2 de fecha 28 de octubre de 2025,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 13 de enero de 2026, el representante convencional de SALESFORCE, INC., expresó

agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la

contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 6 de mayo de2O26, se presenta la representante convencional de SI(Y COP PARAGUAY

SA, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 8 de mayo de 2026.

CONSIDERANDO:

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

protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial.../La diferencia de los sectores y
la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir
pacificamente sin generar confusión entre los consumidores./Que, no existe ninguna posibilidad de
confusión entre las marcas DRIVEFORCE solicitada en clase 45 y SALESFORCE, oponente en clase 42,

debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas.../... esta Dirección
considera que la marca solicitada podrá coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusión al público
consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su

registro, porlo que la oposición deducida deviene improcedente... (...)". -----

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

la marca peticionada está compuesta por una denominación inglesa DRIVE unida a la denominación
también del inglés de la palabra FORCE, amen que la misma está depositada en la Clase 45, lo cual

acrecienta aun más el riesgo de confusión, puesto gue su denominación provincial es cuasi idéntica, al
igual que la clase en la que se pretende inscribir, es una clase "íntimamente" relacionada con la de mi
representada./ Entre las denominaciones "DRIVEFORCE" vs. "SALESFORCE" son ínfimas, los cambios

arguidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una
"DENOMINACIÓN NLIEVA" o "NOVEDOSA" y mucho menos "ESPECIAL"./ Por lo brevemente expuesto,

existen suficientes razones para que sea procedente LA OPOSICIÓN e improcedente el registro de la marca

"DRIVEFORCE" CLASE 45 (SOLICITADA), pues la misma no se ajusta a los

que nos rigen en la materia. (.,.)". --"'
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pues los eventuales consumidores terminarÍan relacionándolas ent¡e si, como si fueran propiedad de una
misma persona... (...)"

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: "(...) el argumento central de la apelante consiste
en aislar la secuencia "GE" de la palabra "GECAL" y construir, sobre esa extracción parcial, una tesis de
confundibilidad que la metodologia marcaria correcta descarta de plano./La marca oponente "GE,'es un
signo minimo compuesto por dos letras. La marca solicitada "GECAL-GENÉTICA DE CALIDAD y
ETIQUETA" integra un vocablo bisilábico principal, un sintagma descriptivo de cuatro palabras y un
logotipo con motivo de hélice genéüca en colores negro y naranja. La disimilitud visual es inmediata y
objetiva. Ningún consumidor que observe ambos signos puede razonablemente confundirlos./La sigla "GE"
evoca a GENERAL ELECTRIC COMPANY empresa multinacional de tecnologÍa industrial, energÍa y
equipamiento médico. La marca "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" evoca inequivocamente
el campo de la veterinaria, inseminación artificial y ganaderia de calidad... (...)" ----

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

Que, en primer término, Ias marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de
confusión entre la solicitud de registro de la marca "GECAL - GENÉTICADE CALIDADYETIeUE"IA", clase
44, con las marcas oponentes "GE'y "GE Y ETIQUETA" ambas en clase 44. _-------

GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA (marca solicitada)
GE (marca oponente)
GE Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonéüco de la solicitante "GECAL - GENE"flCA DE CALIDAD y
mQUET¡r y las marcas oponentes "GE" y "GE YETIQUE"[A", por más que compartan el vocablo inicial GE
(término común) no se leen de Ia misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendrán pronunciación semejante.- ------ --- -

Que, si bien comparten el inicio, la sÍntesis fonéüca final de la marca solicitada es claramente distinta
"CAL - GENÉTICA DE CALIDAD". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación
verbal, diferencia níüda entre ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho
marcario no protege prefijos o partÍculas comunes cuando no constituyen po¡_si
disüntivo." El elemento distinüvo entre las marcas en pugna se

etiquetas, que son claramente diferenciadoras, tal como se puede observa

signo
nes y

mÍuca oponentemarca solicitada
Famela Cristaldo
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Asunción, 0 3 SEP 2020

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

ELECTRIC COMPAIIY., contra la Resolución No 931 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;---- ------ --

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de GENERAL

ELECTRIC COMPAiIY., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'931 de fecha 22 de

agosto de 2O24, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 1l de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación inte¡puesto

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, el representante convencional de GENERAL ELECTRIC

COMPAT{Y., expresó agravios; en fecha 20 de marzo de 2026 se notificó la providencia de fecha 26 de

febrero de 2026 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 16 de abril de 2026 el representante

convencional de GECAL S-A, contesta la expresión de agravios y en consecuencia, en fecha 21 de abril de

2026llama autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(.) Que,haciendo un análisis minucioso en conjunto de las

marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y
ETIQUEM y la marca oponente GE gramaücalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas

similitud denominativa, en los planos visual, ortográfrco, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas

están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera disüntal
...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacÍficamente, la marca solicitada y la

marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de

partes comunes no consütuye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. / ... esta Dirección considera que la marca solicita

podrá coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud

de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición

deducida deviene improcedente... (...) ." --"'

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: " (...) ... en la misma no solo fue invocado

el registro de la marca GE concedido a favor de mi mandante en clase 44, sino que también fueron
invocados los registros de dicha maÍca concedidos en las c/ases l, 5, 7, 9, lO, ll, 12, ló, 17... /Aparte del

vocablo que en las marcas en pugna es extremadamente similar, la solicitante agrega además, como

elementosrestantes y en una posición secundaria, a los vocablos GENÉTICA, DE Y CALIDAD, de las cuales

el primero se encuentra presente en nwnerosas marcas concedidas a nombre de distintos propietarios.../ ...

resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad

indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o seruicio que desea adquirir o

contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado.../En vista de que las marcas enfrentadas

en estos autos son extremadamente confundibles desde los planos gráfrco, ortográfico, fonético y del

hecho de que ellas amparan una misma clase, estando las marcas de mi principalffi!
numeÍosas clases más, resulta evidente que la coexistencia pacifica entre las

(oponentes) y GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA (solicitada)
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sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."2

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la coberlura de
productos. En ese senüdo, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 44, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para servicios de la clase 44, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante'GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD yETIeUEIA", es

una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio
de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en dicha clase. ------

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

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 931 de fecha 22 de agosto de2O24 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GECAL -

GENE-IICA DE CALIDAD Y ETIQIJE'IA", clase 44, Acta N'lllol3/2022, solicitada a nombre
de GECAL SA -------

Art.3e NOTIFfQLJESE por Cédula.- - - --

Art.le

Art.2e

2 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica

distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es

bastante disímil.

Que, siendo asÍ, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse

suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacíficamente con ellas sin perjuicio alguno a los

intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que

pueden efectivamente ser reivindicados.- --- - --- ---

Que, siguiendo esta lÍnea de razonamiento, esta Dependencia es de Ia tesitura que no se puede

declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes

separadas en fotma arbiaaria (7n7¡.' - - - - - "

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

cobertura de las marcas oponentes registradas en elAsg![ comprende: "...Senricios de consultas

relacionados a las investigaciones farmacéuücas, setvicios de consultas relacionados a las imágenes
méücas y al diagnóstico, semicios de consultas relacionados al diagnósüco, profrlaxis y a las propiedades

terapéuticas farmacéuücas, setuicios de infotmación méüca, sewicios de imágenes médicas, seruicios de

üagnósücos médicos, seryicios de consultas relacionadas a todo lo expuesto anteriormentel mientras que

Ia marca en trámite de registro solicita la cobertura en la SlaSe-:É para "...Semicios veterinarios;

inseminación attifrcial de animales; asistencia veterinaria; cña de animales; alquiler de equipos médicos No
se reiuindica el uso exclusivo de las palabras GENETICA y CALIDAD". La clase 44 comprende

principalmente los tratamientos médicos, incluida la medicina alternativa, y tratamientos de higiene y de

belleza destinados a personas o animales, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios

en relación con los sectores de la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultu

Que, el vocablo "GE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis,

ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar

monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto

de elementos, la protección de exclusiuidad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen

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

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una

particula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El ütular de una marca que contenga una partÍcula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de

confundibilidad, ya que entonces se esfaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz

de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos

Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editoriat: LexisNexis - Abeledo-Perrot eÑO: 2003
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pues los eventuales consumidores terminarian relacionándolas entre sí, como si fueran propiedad de una
mi sma persona... (...)"

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: "(...) el argumento central de la apelante consiste
en aislar la secuencia "GE" de la palabra "GECAL" y construir, sobre esa extracción parcial, una tesis de
confundibilidad que la metodologÍa marcaria correcta descarta de plano./La marca oponente "GE" es un
signo mínimo compuesto por dos letras. La marca solicitada "GECAL-GENÉTICA DE CALIDAD y
ETIQUETA" integra un vocablo bisilábico principal, un sintagma descriptivo de cuatro palabras y un
logoüpo con motivo de hélice genéüca en colores negro y naranja. La disimilitud visual es inmediata y
objeüva. Ningún consumidor que observe ambos signos puede razonablemente confundirlos./La sigla "GE"
evoca a GENERAL ELECTRIC COMPANY empresa multinacional de tecnologÍa industrial, energía y
equipamiento médico. La marca "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" evoca inequÍvocamente
el campo de la genéüca animal y ganaderia de calidad -rubro completamente ajeno al sector de fama de
GEN ERAL ELECTRIC COM2ANY-... (...)"

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de
confusión entre la solicitud de registro de la marca "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD y ETIeUE*IA', clase
35, con las marcas oponentes "GE"y"GEYETIQUETA"

GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA (marca solicitada)
GE (marca oponente)
GE Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD y
ETIQUETA" y las marcas oponentes "GE" y "GE YETIQUE-IA", por más que compartan el vocablo inicial GE
(término común) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendrán pronunciación semejante.- - --- ---- --

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
"CAL S.A.". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal, diferencia nÍüda
entre ambos signos. En tal senüdo, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos
o partículas comunes cuando no consütuyen por sí mismos el signo distinüvo." El elemento distintivo
entre las marcas en pugna se encuentra en sus terminaciones y etiquetas,
como se puede observar más abajo: -------------------

marca oponentemarca solicitada
pla Cristaldr
'al Interina
r¡itdad lndu¡rri
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Asunción, 03§[P ?.fr20

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

ELECTRIC COMPAI.IY., contra la Resolución No 933 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi----------- 
;;;;;;;

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de GENERAL

ELECTRIC COMPAiIY., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 933 de fecha 22 de

agosto de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha ll de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, el representante convencional de GENERAL ELECTRIC

COMPAT\[Y., expresó agravios; en fecha 20 de marzo de 2O26 se notificó la providencia de fecha 26 de

febrero de 2026 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 16 de abril de 2026 el representante

convencional de GECAL Sá' contesta la expresión de agravios y en consecuencia, en fecha 21 de abril de

2026llama autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las

marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y

ETIQUETA y la marca oponente GE gramaücalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas

similitud denominaüva, en los planos visual, ortográfico, conceptualy por sobre todo fonéüco: las marcas

están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera disünta./
...esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la

marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de

partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. / ... esta Dirección considera que la marca solicita

podrá coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud
de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su regisüo, por lo que la oposición

deducida deviene improcedente... ( ..)." ------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: " (...) ... en la misma no solo fue invocado
el registro de la marca GE concedido a favor de mi mandante en clase 44, sino que también fueron
invocados los registros de dicha marca concedidos en las c/ases 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, ló, 17... /Aparte del
vocablo que en las marcas en pugna es extremadamente similar, la solicitante agrega además, como

elementos restantes y en una posición secundaria, a los vocablos GENÉTICA, DE Y CALIDAD, de las cuales

el primero se encuentra presente en numerosas marcas concedidas a nombre de distintos propietarios.../ ...

resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad
indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o

contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado.../En vista de que las marcas enfrentadas

en estos autos son extremadamente confundibles desde los planos gráfico, ortogrj§.go, fonético y del
hecho de que ellas amparan una misma clase, estando las marcas de mi pri.
numerosas clases más, resulta evidente que la coexistencia pacifica entre las

(oponentes) y GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y EruQUETA (solicitada)
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invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso común no puede
impedir su inclusión en maÍcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raÍz
de uso general o necesario'l Por ello, se colige que podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sea-n confundibles.»z . -----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. AI respecto, al realizar la búsqueda en la base de
datos del sistema informáüco insütucional se verifican los siguientes registros: GE GRANDES
EMPRENDMIENTOS, Registro Ns 522163; GE GANO EXCEL, Registro Ns 514919; extremo que demuestra la
coexistencia de los oponentes con otras marcas con la que poseen mayores semejanzas que el caso de
autos, concedidas en la misma clase que la presente solicitud, por ende, esta Dirección no encuentra
fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 35, esta instancia considera que la marca solicitante "GECAL-GEf.f¡ffCe
DE CALIDAD Y ETIQI EIA", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en
pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en
dicha clase. ------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMARIa Resolución N" 933 de fecha 22 de agostodeZO}4dictadaporlaDirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'GECAL -

GENÉflCA DE CALIDAD Y ETIQUETA',, clase 35, Acta N'lllo23/2022, solicitada a nombre

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.- -- --

Abg. CtauMP
Dircctota Gc

Dittcción Gentrel dt I

Art.le

Art.2e

k*,

2 Sánchez Herrero, Andrés. "confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2oI3.

DirecciónNacio¡al de

de GECALS"A-
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Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica

distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es

bastante disímil.

Que, siendo asÍ, la marca de Ia solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse

suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacíficamente con ellas sin perjuicio alguno a los

intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que

pueden efectivamente ser reivindicados.----' - " -- -

Que, siguiendo esta lÍnea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede

declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...En princPio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes

separadas en forma arbitaria (7lz¡.' - -' - - "

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

cobertura de las marcas oponentes registradas en slAsC-35 comprende: "...Setvicios de publicidad,

administación de negocios, operaciones de negocios, administación de negocios y frnciones de oficina,

senticios comprendidos en la clase 35, incluidos perc no limihdos a consultas, adminisúación,

planifrcación y supewisión de negocios, consultas sobre adquisición y fusión de negocios, seruicios de

cambio monetarios, permuta y comercialización de hienes para terceros, prouisión de información

comercial y consulta, asistencia en la administación (comercial e industial), operaciones mercantiles para

terceros, apreciación mercanüL, seruicios de auditoúa, locación de autos camiones de carga por
computadora, promoción de venta para terceros, rente de maquinaria y equipo de ofrcina, sewicios de

administación de base de datos computarizada, compilacióny sistematizacián de informaciÓn enbases de

datos de computadoras, seruicios comerciales a base electónica de intemet o intanet, administación y
operación para facilidades médicas y deontológicas, facilidades sobre plantas de energÍa de turbinas de gas

y vapor y facilidades y generación de energía y/o plantas de üstibución de energía y facilidades.... ";

mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 3q para "...Nombre comercial de

una empresa. Seruicios de administación comercial y úabajos de oficina del rubro de genéüca animal No

se reiuindica el uso exclusivo de las palabras GENETICA y CALIDAD'. La clase 35 comprende

principalmente los servicios que implican la gestión, la explotación, la organización y la administración

comercial de una empresa comercial o industrial, así como los servicios de publicidad, marketing y

promoción. A fines de clasificación, la venta de productos no se considera un servicio

Que, el vocablo "GE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis,

ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar

monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un coniunto

de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen

de uso común o necesario en el comercio". ----------'

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a

]orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al

partÍcula de uso común no puede ser monoPolizada Por Persona alguna,

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Penot AÑO: 2003
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resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibitidad
indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o
contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado, o que ese producto o servicio pertenece
a una lÍnea de productos/seruicios de un fabricante distinto de quien realmente los presta o fabrica. (...)" -

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusión entre la solicitud de registro de la marca "GECAL SA Y ETIQUEIA", clase 35, con las marcas
oponentes "GE" y "GE Y ETIQIJEIA'.

GECAL -S.A. YETIQUETA
GE

GEYETIQUETA

(marca solicitada)
(marca oponente)
(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GECAL Sá" Y ETIeUEIA" y las
marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA", por más que compartan el vocablo inicial GE (término
común) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco
tendrán pronunciación semejante.- - - ---- --- -

Que, si bien comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
"CAL S.A.". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal, diferencia nítida
entre ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos
o particulas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." El elemento distintivo
entre las marcas en Pugna se encuentra en sus terminaciones y etiquetas, que son claramente disÍmiles, tal
como se puede observar más abajo:

marca soücitada

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica
distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es
bastante disímil.

Que, siendo asÍ, la marca de la solicitante, al tener elemen
suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacÍficamente
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusió.r 

".r 
,{ü

marca oponente

pueden efecüvamente ser reivindicados.----------- ----tit:-----.-.:
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Asunción, 0 3 StP 2020

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

ELECTRIC COMPA}IY., contra la Resolución N' 1094 de fecha 4 de octubre de2024, dictada por la Dirección

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

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 se piesenta el representante convencional de GENERAL

ELECTRIC COMPAiIY., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 1094 de fecha 4 de

octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

eue, en fecha 20 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 9 de julio de 2025, el representante convencional de GENEMLELECTRIC COMPANY.,

expresó agravios; dictándose en fecha l0 de julio de 2025la providencia por la cual se tiene por presentado

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

eue, en fecha 7 de octubre de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de GECAL

SA, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el

derecho que dejó de usar y, en consecuencia, se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(.) Que, haciendo un análisis minucioso en coniunto de las

marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL S.A. Y ETIQUETA y la marca

oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa,

en los planos visual, ortográfrco, conceptual y por sobre todo fonéüco: las marcas están expresadas de

diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera disünta./ ...esta Dirección

considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacifrcamente, la marca solicitada y la marca oponente

tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no

constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos

capaces de integrar un conjunto. /....la marca solicitada GECAL 5.A, constituye su nombre comercial que

goza de protección legal.../ ...esta Dirección considera que la marca solicita podrá coexisür pacíficamente

sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro teúne los

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que Ia oposición deducida deviene

improcedente... (...)

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...) ... en la misma no solo fue invocado

el registro de la marca GE concedido a favor de mi mandante en clase 45, sino que también fueron

invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9, 10, tl, 12, 16, 17... /...si bien la marca

solicitada consta de dos elementos integrantes, el elemento que ocupa el papel principal y más resaltante

acaparando toda la atención del público consumidor, sobre todo, dada la posición que ocuPa dentro de la

deÁominación (la primera) es la palabra GECAL, la cual conüene en su totalidad a las afamadas marcas de

mi mandante, pues la solicitante se ha limitado a agregar como desinencia el sufijo CAL,

ante una visión de conjunto./Desde el plano fonético, debe ser tenido en c

marcas enfrentadas de la partícula GE, ubicada en la misma posición en

qxre
sea extremadamente similar y que, por ende, las marcas sean
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Resorución.'llfl I 6
POR T.A, CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N' IO94 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCTÓN PP ESUNTOS IVÍARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDTENTE DE SOUCMUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GECAL SA. Y EflQUEIA", CLASE 35, EXPEDIENTE No tLtO24l2O22, A NOMBRE DE GECAL
sA -------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de

datos del sistema informáüco institucional se verifican los siguientes registros: GE GMNDES
EMPR.ENDIMIENTOS, Registro Ns 522163; GE GANO EXCEL, Registro Ns 514919; extremo que demuestra la
coexistencia de los oponentes con otras marcas con la que poseen mayores semejanzas que el caso de
autos, concedidas en la misma clase que la presente solicitud, por ende, esta Dirección no encuentra
fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de

productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 35, esta instancia considera que la marca solicitante "GECAL SA. Y
ETIQUETA", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco
existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en dicha clase

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "GECAL S.A. Y
ETIQUETA", constituye a su vez Ia razón social de la firma solicitante, GECAL S.A., es decir, que la marca
solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la
leymarcaria, en su y'u.t.72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de laley
citada, la cual se adquiere desde su primer uso público

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

Art.ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 1094 de fecha 4 de octubre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GECAL SA
Y ETIQLJETA", clase 35, Acta N" lll024/2022, solicitlEuom\ de GFCAL Sá" ---------

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

ArL 2e
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Resoruciónlr'$-f,S 6
POR I.A CUAL SE CONFIRTVÍA LA RESOLUCIÓN N' IO94 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICThDA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS }ÍARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GECAL SA. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'111024/2O22,ANOMBRE DE GECAL
sA ------

Que, siguiendo esta lÍnea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede

declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,

explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

hemos tomado en cuenta para Ia resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación " ...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anáLlisis y nos sus partes integrantes

separadas en forma arbitaria (7lzS.'----'-'

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

cobertura de las marcas oponentes registradas en fu-35 comprende: "...Sendcios de publicidad,
administación de negocios, operaciones de negocios, administación de negocios y frnciones de ofrcina,

ser'¡ricios comprendidos en la clase 35, incluidos pera no limitados a consultas, administación,
planifrcación y superuisión de negocios, consultas soh¡e adquisición y fusión de negocios, senticios de
cambio monetarios, permuta y comercialización de bienes para terceros, provisión de información
comercid y consulta, asistencia en la administación (comercial e industial), operaciones mercanüles para
terceros, apreciación mercanüL, seruicios de auütoña, Iocación de autos camiones de carga por
computadora, promoción de venta para terceros, renta de maquinaria y equipo de ofrcina, seruicios de
administación de base de datos computarizada, compilaciónysistematizacióndeinformaciónenbases de
datos de computadoras, seruicios comerciales a base electónica de intemet o intanet, administación y
operación para facilidades médicas y deontológicas, facilidades sobre plantas de energía de twbinas de gas

y vapor y facilidades y generación de energfa y/o plantas de distibución de energía y facilidades.... ";

mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase ?§ para'...Nombre comercial de

una emprese. Seruicios de administación comercial y tabajos de ofrcina del rubro de genéüca animal. Se

excluyen servicios de agronegocios.". La clase 35 comprende princrpalmente Ios servicios que implican la
gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa comercial o

industrial, así como los servicios de publicidad, marketing y promoción. A fines de clasificación, la venta de

productos no se considera un servicio.

Que, el vocablo "GE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis,

ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una

partÍcula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y na puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de

confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz
de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés

Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto

sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, Pa-ra

otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot eÑO: 2OO3

':Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2o13.
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Resorución* 0I 87
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N" 805 DE FECHA 28 DE MAyo DEzoz4 DICTADA poR LA
PTRPCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGAMAX

¡ucÁet- uÁxur¿o (DENoMINAcIóN v sLocAN) y ETIeUETA", cLASE 41, ExnEDIENTE No iqzqelzozl,
SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. -..------

Que, la ¡urisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando Ia misma constituye
la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio
pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje
corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "JUGAMAX JUGÁ
AL MÁxtMo (DENOMINACIÓN Y sLoGAN) Y ETIQUETA" fire presentada para cubrir productos de la clase

41 del nomenclador intemacional, que textualmente describe: "seruicios de casino, juego y apuestas;
seruicios de casino en línea. No se reiuindican derechos exclusivos de las palabras /UGA ni MAX/M/íXIMO;
sino lamarca en su conjunto.". ---------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "JUGAMAX JUGÁ AL MÁXIMO
(DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar,
debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita.
En ese sentido, tenemos que la denominación "JUGAMAX" no constituye el nombre habitual con el que se

designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional. En cuanto a "fUGÁ AL MÁXIMO
(SLOGAN)" notamos que el solicltante ha efectuado expresa renuncia de exclusividad, razón por la cual
dicho slogan debe ser considerado únicamente como un elemento informativo acerca de la actividad
desarrollada, sin constituir el componente distintivo principal de la marca solicitada.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro en cuestión es el resultado de la conjunción
de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original.
"IUGAMAX", es un nombre de fantasía, sin expresión informal, este elemento lingüístico no es genérico ni
describe directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida
como marca registrada. La adición del slogan'JUGÁ AL tr¿ÁXItr¿O" no son términos genéricos o descriptivos
(relativo a los servicios que drstingue la clase 4I), más bien evocativos. Igualmente, el solicitante ha efectuado
su expresa renuncia de exclusividad en el formulario de presentación de la solicitud de registro de la marca.
En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como
genérica.

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

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicltante se
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Resorución* 08I 7
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N" 805 DE FECHA 28 DE MAyo Dgzoz4 DICTADA PoR LA
nInTccIÓN DE MARCAS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA JUGAMAX
¡ucÁ et vÁxtvro (DENoMINAcTóN y sLocAN) y ETreuETA", cLASE 41, ExPEDIENTE N' t4z46lzo23,

SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. ....-.---

Asunción, 0 3 stP 2026

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

contra la Resolución N" 805 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y --------------'-

RE S U LTA:

Que, en fecha 7 de junio de 2O24 se presenta el representante convencional de DEXTERITY S.A., e

interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución No 805 de fecha 28 de mayo de2024, dictada por

la Dirección de Marcas.

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

interpuesto

Que, en fecha 17 de julio de2024, el representante convencional de DEXTERITY S.A., expresó agravios.

Esta Dirección tiene por contestada Ia expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de julio

de2024.

CONSIDERANDO:

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

citada marca, ésta Dirección considera que la misma incute en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,

que dispone que no pueden constituir marcas: 'Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo

que sea el nombre genérico o designación del producto o sen¡icio de que se trate, o que pueda se¡vir en el

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) el signo/LIGAMAX/UGÁ AL

MÁxIMo Y ETIQUETA No constituye ni el nombre genérico ni la designación habitual de los productos que

busca proteger mi mandante ni sirve en el comercio para califrcar o describir alguna caracterÍstica de tales

productos, ya que si una persona busca amparar fuegos de casino interactivos suministrados mediante un

ordenador o una plataforma móvil" -como es el caso de mi mandante-, no tiene por qué "NECESARIAMENTE"

recurrir a los términos TUGAMAX /UGÁ AL MÁX\MO y etiqueta"/ ... la denominación no constituye un signo

genérico para los productos de la clase 41.../... la marca solicitada se compone de dos palabras (una de ellas -
MAX- es una palabra de fantasia, que son las que más distintiuidad aportan), en letras caracterísücas, un

slogan y con una etiqueta distinüva, que se compone de colores también característicos. Además en la

solicitud de registro específicamente quedó consignado que: "No se reiuindican derechos exclusivos de las

palabras /L/GA ni MAX/MÁXIMO: sino la marca en su conjunto"./ ... mi mandante solo buscar hacer valer los
derechos que ya adquirió sobre la marca, en otros países, incluso de la región

,","*lx,?::::"*:i:: 
* 
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Resorución.'OI I 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 805 DE FECHA 28 DE MAYO DE2024 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA JUGAMAX
JUGÁ AL tr¿Áxtr¿o (DENoMINActót{ y sLocAN) y ETIeUETA", cLASE 4I, EXeEDIENTE N" 1424612023,

SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. --....---

marca solicitada

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

dicho inciso impide respecto de Ias marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,

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

características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios

para lograr aquella finalidad. En ese sentido,la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la

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

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos

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

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

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

características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de

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

Art.le

Art.2e

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 805 de fecha 28 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR Ia prosecución de los trámrtes de la solicitud de registro de la marca JUGAMAX
JUGÁ AL VÁXtr¿O (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 41, Acta N'

Art.3s NOTIFIQUESE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -/

1424612023, solicitada a nombre de DEXTERITY S.A.

,lr§l lt iArláo
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ResoruciónNo 08I I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 806 DE FECHA 28 DE MAYO DE2024 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGAMAX

]ucÁ AL tr¡Áxltr¿o (DENoMINACIóN y sLocAN) y ETIeuETA", cLASE 9, ExeEDIENTE N. iqzsolzozz,
SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. -....---.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye
la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio
pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje
corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la sohcitud de registro de la marca JUGAMAX JUGÁ
AL MÁxlMo (DENOMINACIÓN Y sLoGAN) Y ETIQUETA" fire presentada para cubrir productos de la clase

9 del nomenclador internacional, que textualmente describe: tuegos de casino interactivos suministrados
mediante un ordenador o una plataforma móuil. No se reiuindican derechos exclusivos de las palabras /UGA
ni MAX/MÁXIMO; sino la marca en su conjunto..".---------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "IUGAMAX IUGÁ AL MÁXIMO
(DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar,
debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita.
En ese sentido, tenemos que la denominación "fUGAMAX" no constituye el nombre habitual con el que se

designa a los servicios de la clase 9 del nomenclador internacional. En cuanto a "JUGÁ AL MÁXIMO
(SLOGAN)" notamos que el solicitante ha efectuado expresa renuncia de exclusividad, razón por la cual
dicho slogan debe ser considerado únicamente como un elemento informativo acerca de la actividad
desarrollada, sin constituir el componente distintivo principal de la marca solicitada.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro en cuestión es el resultado de la conjunción
de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original.

JUGAMAX", es un nombre de fantasÍa, sin expresión informal, este elemento lingüístico no es genérico ni
describe directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida
como marca registrada. La adición del slogan JUGÁ AL MÁXItr¿O" no son términos genéricos o descriptivos
(relativo a los servicios que distingue la clase 9), más bien evocativos. Igualmente, el solicitante ha efectuado
su expresa renuncia de exclusividad en el formulario de presentación de la solicitud de registro de la marca.
En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como
genérica.

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o característica del producto o seruicio que va a distinguir, o aun de la acüvidad que desarrolla su
titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en
el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a disünguir con ellas. Esto hace que el titular
de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedia que otras marcas evoguen también las mismas
propi eda des o cara c teris ti ca s. "- - - - - - - -

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u origina
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCTóN N'806 DE FECHA 28 DE MAyo DEzoz4 DICTADA PoR LA
oTREccIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGTSTRO DE LA MARCA "IUGAMAX

¡ucÁ el- vÁxttr¿o (DENoMINnctóN y sLocAN) y ETIeUETA", cLASE 9, EXrEDIENTE N" r425o12o23,

SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. .-.------

Asunción, 03StP 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DEXTERITY S.A.,

contra la Resolución N' 806 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y ----------'----'

RESULTA:

Que, en fecha 7 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de DEXTERITY S.A., e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 806 de fecha 28 de mayo de2024, dictada por
la Dirección de Marcas.

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

interpuesto

Que, en fecha 17 de julio de2024, el representante convencional de DEXTERITY S.A., expresó agravios.

Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de julio

de2024.

CONSIDERANDO:

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

citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,

que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo

que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) el signo /UGAMAX /UGÁ AL

MÁXIMO Y ETTQUETA NO constituye ni el nombre genérico ni la designación habitual de los productos que

busca proteger mi mandante ni sirve en el comercio para califrcar o describir alguna caracteristica de tales

productos, ya que si una persona busca amparar fuegos de casino interactivos suministrados mediante un

ordenador o una plataforma móvil" -como es el caso de mi mandante', no tiene por qué "NECESARIAMENTE"

recurrir a los términos TUGAMAXJUGÁ AL MÁXIMO y etiqueta'/... la denominación no constituye un signo

genérico para los productos de la clase 9.../ ... la marca solicitada se compone de dos palabras (una de eJlas -
MAX- es una palabra de fantasía, que son las que más distintiuidad apoftan), en letras caracteristicas, un

slogan y con una etiqueta distintiva, que se compone de colores también caracterÍsticos. Además en la

solicitud de registro especÍfrcamente quedó consignado que: "No se reivindican derechos exclusivos de las

palabras/uGA ni MAX/MÁXIMO: sino la marca en su conjunto"./ ... mi mandante solo buscar hacer valer los

derechos que ya adquirió sobre la marca, en otros países, incluso de la región

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre I

interpuesto
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Resorución*.09 
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N'806 DE FECHA 28 DE MAyo DEzoz4 DICTADA poR LA
oTREccTÓN DE MARcAS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IUGAMAX

¡ucÁ nr- uÁxtr¿o (DENoMINAcIóN y sLocAN) y ETIeUETA", cLASE 9, ExeEDIENTE N" t4zsolzozi,
SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. ------.-.

marca solicitada

JUGA*YMAX
6& ¡r eAtIr{§

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

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

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

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

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

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos
o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

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

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

caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de

las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida.

Art. le

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 806 de fecha 28 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de

Marcas.

Art.2s ORDENAR Ia prosecución de los trámrtes de la solicitud de registro de la marca JUGAMAX
IUGÁ AL t tÁXttr¿O (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) Y EIQUETA", clase 9, Acta N"

Art.3e

1425012023, solicitada a nombre de DEXTERITY S.A.
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Resorución.'!8 I I

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 767 DE FECHA 18 DE T{AYO DE2024, DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARQUS"
CLASE 3, EXPEDIENTE N" 1994712023, SOLICITADO pORIGA S.RL. -----

las clases de la Clasificación de Niza; dos signos idénticos pueden coexistir cuando distinguen productos o
servicios diferentes; únicamente corresponde impedir un registro cuando edsta una probabilidad real de
confusión respecto del origen empresarial. En consecuencia, la mera identidad denominativa
(ARQUS/ARKUS) no constituye por sí sola un impedimento absoluto para el registro en otra clase. ------------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitante "ARQUS", busca la protección de todos los p¡oduslos de la clase ?, por su parte, la
oponente "ARKUS" se encuentra registrada en la clase §: "Todos los productos". La clase 3 comprende
principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, asÍ como las preparaciones de limpieza
utilizadas en el hogar o en otros ámbitos, sin embargo, Ia clase 5 comprende principalmente los productos
farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. De la comparación de ambas
coberturas se desprende con claridad que la marca oponente y la marca solicitada se encuentran solicitadas
en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, Ia naturaleza de sus productos no poseen
una coneión competiüva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto,
ya que no existe identidad ni semejanza natural entre ambos grupos de product

Otro aspecto importante que señalar es que la coexistencia de marcas idénticas en distintas clases es

una prácüca admitida, tanto la práctica internacional como la administrativa reconocen que una misma
denominación puede coexistir cuando: los productos pertenecen a sectores económicos independientes;
no existe conexión competitiva; el consumidor no atribuye un origen empresarial común.---

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

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

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 767 de fecha 18 deArL le
Dirección de Marcas.
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Resorución..O$ I $
poR LA cuAL sE REvocA Iá RESoLUcIóN N' 767 DE FEcI{A 18 DE N,tAyo DEzoz4, DISIADA poR I-A
ptRpcctóN DE MARcA,s, EN EL EXeEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE L-A N,fARcA "AReus',
CLASE 3, EXPEDIENIE N' 1994712023, SOLICÍIADO POR JGA S.RL. -.-.

Asunción, 0 3 stP 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de fGA S.RL, contra la
Resolución N" 767 de fecha l8 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 8 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de fGA S.RL, e interpone
recurso de apelación contra la Resolución N' 767 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de
Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 12 de julio de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 21 de agosto de 2O24. Por providencia de fecha 22 de agosto de 2024 esta
Dirección llama Autos para Resolv

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)...Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente:
2017-1760208 Denominación: ARKUS, Clase 5, Registro 462308, Titular: Gador S.a. [PY] Comentario: Que
ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6' de
la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) vengo a destacar que entre las
denominaciones ARQIJS y ARKUS existen diferencias gráficas, ortográficas y conceptuales que las vuelven
muy disímiles, lo que permite la coexistencia pacifica entre las mismas./Que, la marca invocada como
antecedente ARKUS, está formada con la "k". Mientras que la solicitud de registro de marca de mi
mandante, está formada con la letra "Q"./ ...las marcas protegen productos diferentes y se encuentran en

c/ases distintas. La solicitud de registro de la marca de mi representada protege "todos" los productos de la
clase 03. Mientras que la marca invocada como antecedente se encuentra registrada protegiendo todos los
productos de la clase 05./La marca de mi mandante está enfocada a productos cosméticos y perfumes,
mientras que los servicios de la marca antecedente apuntan a otro segmento de consumidores, pues se

brindan en el rubro médico, de modo que es NULA cualquier posibilidad de confusión entre las marcas,

seria absurdo que, teniendo intenciones de adquirir un producto cosmético, los consumidores lo
confundan con un producto MÉDICO...(...)". -------

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

Que, el sistema marcario paraguayo adopta como regla general el principio de especialidad, conforme
al cual el derecho exclusivo conferido por una marca se limita a los productos o sery§lgs

amo

in a
..-.,i,

sido registrada. Este principio implica que; la protección marcaria no se ext
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PoR LA cuAL sE REvocA Iá RESoLUctóN N' 767 DE FEcHA 18 DE N,fAyo DE zoz4,
ONPCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A

DTCTADA POR LA
MARCA "ARQUS",

CLASE 3, EXPEDIENTE No 1994712023, SOLICmADO pOR 
JGA S.RL. ----

Art.2e

Art. 3e

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"ARQUS', Clase 3, Expediente N" 19947/2023, soli defGAS.R.L. -------

NOTIFÍQUESE por Cédula.----- - - - - - - - - - - ;
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POR I.á. CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 1211 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N9 3992
DE FEcHA 18 DE DIcIEMBRE DE zozs, DISTADAS poR LA orRpcclóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE I.A MARCA "FIAMENGO.", CIASE 35, EXPEDIENTE NO 245412023,
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -...
servicios que se desean proteger, esta Dirección concluye que la marca solicitada no reúne los requisitos
necesarios para ser acreedora de la protección. (...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) mi mandante ya posee derechos
adquiridos sobre la marca "FLAMENGO" pues ya tiene registrada la misma en otras clases, por lo que con
este pedido simplemente está solicitando el registro de una variante de la marca./...la marca solicitada por
mi mandante es de carácter meramente denominaüvo, ya que se limita a la denominación FLAMENGO. Por
el contrario, la marca base del rechazo corresponde a una marca mixta, lo cual reduce significaüvamente
cualquier posibilidad de confusión efectiva./...existe una marcada diferencia entre una enüdad deportiva
brasileña específrca y una referencia cultural/zoológica española por lo que la diferencia conceptual,
reduce de manera significativa cualquier posibilidad de confusión./ Si bien las marcas son parecidas
fonéticamente, dicha similitud no resulta suficiente para generar riesgo de confusión en el público
consumidor.... (...)"

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje Ia visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca denominativa'FIáMENGO." Clase 35 y la marca mixta base de
rechazo "FIAMENCO Y ETIQUETA" Clase 3 5. - - - - - - - -

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "FLAMENGO." reproduce en el mismo orden, todas las letras que conforman la denominación de
la marca antecedente "FLAJTTIENCO", a excepción de la letra "C", la cual es reemplazada por la letra "G", lo
cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente diferente. Mientras que "FIAMENCO" se
compone de un vocablo y presenta Ia letra "C" en vez de la "G".

FLAMENGO. (solicitada),y

FIáI,ÍENC9 Y ETIQUE'IA (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se I

manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coinci
no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor,
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Resorución.'O$ I 0
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 12II DE FECFI.A 9 DE SEMEMBRE DE 2024 Y N9 3992
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A. MARCA "FLAMENGO.", CI.ASE 35, EXPEDTENIE NO 2445412023,

SOLICÍTADO POR CLUBE DE REGATAS DO FI.AMENGO. _---

Asunción, [J3$tPl02E

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLUBE DE

REGATAS DO FLAMENGO contra las Resoluciones Ns l2ll de fecha 9 de septiembre de 2024 y Ns 3992 de

fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----"-----

RE S U LTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CLUBE DE

REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de Reconsideración contra de la Resolución Ne l2l1 de

fecha 9 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 3 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de

reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución Ns 3992 de fecha 18 de

diciembre de2025,se confirma la Resolución Ns 1211 de fecha 9 de septiembre de 2024. -"---'

Que, en fecha 3 de marzo de2026, se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS

DO FLAMENGO e interpone Recurso de apelación contra las resoluciones Ns 1211 De Fecha 9 de

septiembre de2024 y Ne 3992 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha ll de marzo de2026, se concede la apelación interpuesta

Que, en fecha 9 de abril de 2026, el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO

FIAMENGO expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos

para resolver en fecha 14 de abril de?026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ne 1212 De fecha 9 de septiembre de 2024, considera que: "(...) Que,habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la

marca: Expediente 2017-1772983 Denominación FLAMENCO Clase 35 Registro 475538 Titular Maria Cecilia

Benitez Da Costa [PY],, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los

consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado (...)". - -'- - -

Que, la Resolución Ns 3992 de Fecha 18 de diciembre de 2025, considera que: '(...) Tras un análisis más

profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una posibilidad
significativa de confusión. Aunque presenten una minima diferencia visual, existe una

fonética FLAMENGO/FLAMENCO, además de que la marca solicitada no i.

úffih?
w

propio./Que, debido a la cuasi-identidad fonética en las denominaciones
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POR I.á. CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 121I DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE2O24Y Ng 3992

DE FEcHA 18 DE DIcIEMBRE DE zozs, DISIADAS poR LA onrcclóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "FLAMENGO.", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 245412023,
SOLICNADO POR CLUBE DE REGATP'S DO FI".AMENGO.

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonétrco y conceptual, lo que permitiría su

diferenciación en el mercado

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

según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que el solicitante

de autos es titular de las siguientes marcas registradas bajo la misma denominación: "FLAMENGO." clase 2l
Registro Ns 580898; "FLAMENGO" fu-28 Registro Nq 580897; "FLAMENGO" Sla§gll Registro Ns 623669.

Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca

que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.

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

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

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

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

confundibles."l. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la

presente resolución.

Sobre el punto, |orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la

marca oponente diciendo: 'IJn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute

la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. {Jna coexistencia en el mercado de dos

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es 1a

mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.4.

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

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

de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

REVOCAR las resoluciones Ne 1211 de Fecha 9 de septiembre de 2024 y Ne 3992 de

Fecha l8 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.
Art.le

Art.2e

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción.201
r "DERECHO DE MARCAS" - lorge Otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro

"FLAMENGO", clase 35, Expediente No solici a nom

DE REGATAS DO FIáN,ÍENGO. --"

de la marca

de CLUBE
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POR I.¿. CUAL SE REVOCAN I.AS RESOLUCIONES N9 I2I2 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE2O24Y NS 399I
DE FECHA 18 DE DICTEMBRE DE 2025, DICIADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE 1¿, MARCA "FI-AIVIENGO.", CIáSE 25, EXPEDIENTE N' 2447612023,
SOLICÍTADO POR CLUBE DE REGATAS DO FIAMENGO. -...
servicios que se desean proteger, esta Dirección concluye que la marca solicitada no reúne los requisitos
necesarios para ser acreedora de la protección. (...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) mi mandante ya posee derechos
adquiridos sobre la marca "FLAMENGO" pues ya tiene registrada la misma en otras clases, por lo que con
este pedido simplemente está solicitando el registro de una variante de la marca./...la marca solicitada por
mi mandante es de carácter meramente denominativo, ya que se limita a la denominación FLAMENGO. Por
el contrario, la marca base del rechazo conesponde a una marca mixta, lo cual reduce significativamente
cualquier posibilidad de confusión efectiva./...existe una marcada diferencia entre una entidad depoftiva
brasileña especÍfica y una referencia cultural/zoológica española por lo que la diferencia conceptual,
reduce de manera significativa cualquier posibilidad de confusión./ Si bien las marcas son parecidas
fonéticamente, dicha similitud no resulta suficiente para generar riesgo de confusión en el público
consumidor.... (...)"

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca denominativa "FIáMENGO." Clase 25 y la marca mixta base de
rechazo "FIáMENCO Y ffiQUETA' Clase 35. --------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "FLAMENGO." reproduce en el mismo orden, todas las letras que conforman la denominación de
la marca antecedente "FLAMENCO', a excepción de la letra "C", la cual es reemplazada por la letra "G", lo
cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente diferente. Mientras que "FLAMENCO" se

compone de un vocablo y presenta la letra "C" en vez de la "G".

FLAMFNGQ. (solicitada),y

FLAIvIENCOYffiQLTETA (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se

manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coinci

lamela Cristaldo
:ncral Intcrina
r irc¡itd¡d lndusr¡ial

no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor,

t
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Resorución-.-ll8 I 1
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 I2I2 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N9 399I
DE FEcHA 18 DE DIcIEMBRE DE zoz5, DISIADAS poR LA omnccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 25, EXPEDIEN]E ¡1" 24.!]$12023,
SOLICIIADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. --.-

Asunción, 03StP 2020

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

REGATAS DO FLAMENGO contra las Resoluciones Ns 1212 De Fecha 9 de septiembre de 2024 y
CLUBE DE
'Ns 3991de

Fecha I8 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CLUBE DE

REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de Reconsideración contra de la Resolución Ns I2l2 de

fecha 9 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 3 de octubre de 2024 firc dictada la providencia que hace lugar al recurso de

reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución Ns 3991 de fecha t8 de

diciembre de 2025, se confirma la resolución Ns 1212 de fecha 9 de septiembre de 2024. -------

Que, en fecha 3 de marzo de2O26, se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS

DO FLAMENGO e interpone Recurso de apelación contra las resoluciones Ne l2l2 De Fecha 9 de

sepüembre de2024 y Ne 3991 de Fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha ll de marzo de2026, se concede la apelación interpuesta

Que, en fecha 9 de abril de 2026, el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO

FLAMENGO expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos

para resolver en fecha 14 de abril de2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ns 1212 De Fecha 9 de septiembre de 2024, considera que: "(...) Que,habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la

marca: Expediente 2017-1772983 Denominación FLAMENCO Clase 35 Registro 475538 Titular Maria Cecilia

Benitez Da Costa [PY],, Comentario: Que ambas denominaciones san casi idénücas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al artÍculo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado (...)". -----'

Que, la Resolución Na 3991 de Fecha t8 de diciembre de 2025, considera que: "(...) Tras un análisis más

profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe

significativa de confusión. Aunque presenten una mÍnima diferencia visual, existe

fonética FLAMENGO/FLAMENCO, además de que la marca solicitada
propio./Que, debido a la cuasi-identidad fonética en las denomin
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POR LA CUAL SE REVOCAN I.AS RESOLUCIONES N9 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE2O24Y N9 399I
DE FEcHA lB DE DIcIEMBRE DE zozs, DICTADAS poR LA ompcctóN DE N,fARcAs, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITI.'D DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CIASE 25, EXPEDIEN]E N" 247612023,
SOLICTTADO POR CLUBE DE REGATA.S DO FIáMENGO. -.--

PORTANTO,
I.á' DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le REVOCAR las resoluciones Ne 1212 de fecha 9 de septiembre de 2024 y Ns 3991 de
fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"FIáIVÍENGO", clase 25, Expediente No 2447612023, solicitada a nombre de CLUBE
DE REGATAS DO FLAMENGO. -...

ArL 3e

DirtcciónN¡cionet 
ot

NOTIFÍQUESE.
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POR IA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2O24Y N9 3991

DE FEcHA 18 DE DIcIEMBRE DE 2ozs, DICTADAS poR LA pmscctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 25, EXPEDTEN1E N" 24r';7612023,

SOLICMADO POR CLUBE DE REGATAS DO FI.AMENGO.

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su

diferenciación en el mercado

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

según la búsqueda realizada en el sistema informático de la lnstitución, se puede advertir que el titular de la

solicitud de autos, ya cuenta con las siguientes marcas registradas bajo la misma denominación:

"FLAMENGO" glAE-ZI Registro Ns 580898;"FLAMENGO" dAsgZE Registro Ns 580897;'FIAMENGO" §lAs$I
Registro Ne 623669. Por consiguiente, Ia solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra

versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su idenüdad visual y

fonética.---

Que, si bien la marca antecedente distingue servicios comprendidos en la clase 35 y la marca

solicitante ampara productos de la clase 25, ambos vinculados de manera general al rubro de la
indumentaria y prendas de vestir, dicha circunstancia no resulta suficiente, por sÍ sola, para establecer la

existencia de riesgo de confusión o asociación. -------

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

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

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

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

confundibles. a. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la

presente resolución.

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

marca oponente diciendo: 'IJn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute

la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. (Jna coexistencia en el mercado de dos

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es /a

mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.ú.

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es;;+si posee las

caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al a dentro

de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde

a Cristaldo

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

'] "DERECHO DE MARCAS" - |orge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2OlT -
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Resorución."!$ 9?
POR I.A CUAL SE REVOCAN T.A,S RESOLUCIONES N9 I2I3 DE FECHA9 DE SEPTIEMBRE DE 2024YN93990
DE FEcHA 18 DE DIcIEMBRE DE zozs, DIcTADAS poR LA pnpccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "FLAMENGO.", CI.A,SE 18, EXPEDIENTE N" 2448412023,
SOLICTTADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. -...
servicios que se desean proteger, esta Dirección concluye que la marca solicitada no reúne los requisitos
necesarios para ser acreedora de la protección. (...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) mi mandante ya posee derechos
adquiridos sobre la marca "FLAMENGO" pues ya tiene registrada la misma en otras clases, por lo que con
este pedido simplemente está solicitando el registro de una variante de la marca./...la marca solicitada por
mi mandante es de carácter meramente denominativo, ya que se limita a la denominación FLAMENGO. Por
el contrario, la marca base del rechazo corresponde a una marca mixta, lo cual reduce significativamente
cualquier posibilidad de confusión efectiva./...existe una marcada diferencia entre una entidad deportiva
brasileña específica y una referencia culrural/zoológica española por lo que la diferencia conceptual,
reduce de manera significativa cualquier posibilidad de confusión./ Si bien las marcas son parecidas
fonéticamente, dicha similitud no resulta suficiente para generar riesgo de confusión en el público
consumidor....(. )"

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca denominativa "FIáMENGO.'Clase 18 y la marca mixta base de
rechazo "FIáMENCO Y ETIQUET,q, Clase 35. --------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "FLAMENGO." reproduce en el mismo orden, todas las letras que conforman la denominación de
la marca antecedente "F[.AMENCO', a excepción de la letra "C", la cual es reemplazada por la letra "G", lo
cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente diferente. Mientras que "FLAMENCO" se

compone de un vocablo y presenta la letra "C" en vez de la "G".

FLAI{ENCOYETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas an
manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la
no es suficiente para generar confusión en el seno del público consu
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCAN I-AS RESOLUCIONES Ng 1213 DE FECHA 9 DE SEMEMBRE DE2O24 Y N9 3990
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DISTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.', CI.A,SE 18, EXPEDIENTE N" 24/.8r'.12023,

SOLICÍTADO PORCLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO.

Asunción, [i 3 §[F 1f]20

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLUBE DE

REGATAS DO FLAMENGO contra las Resoluciones Ne 1213 de fecha 9 de septiembre de 2O24 y Ne 3990 de

fecha l8 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CLUBE DE

REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de Reconsideración contra de la Resolución Ns I2I3 de

fecha 9 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 3 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de

reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución Ns 3990 de fecha 18 de

diciembre de2025, se confirma la resolución Ns l2l3 de fecha 9 de septiembre de 2024. -----"

Que, en fecha 3 de marzo de2O26, se presenta elrepresentante convencionalde CLUBE DE REGATAS

DO FLAMENGO e interpone Recurso de apelación contra las resoluciones Ne t2l3 De Fecha 9 de

septiembre de2024 y Ne 3990 de Fecha l8 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 1l de marzo de2026, se concede la apelación interpuesta

Que, en fecha 9 de abril de 2026, el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO

FTAMENGO expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos

para resolver en fecha 14 de abril de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ne 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024, considera que: "(...) Que, habiéndose

realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la

marca: Expediente 2017-1772983 Denominación FLAMENCO Clase 35 Registro 475538 Titular Maria Cecilia

Benitez Da Costa [PY],, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los

consumidores.- por lo que de conformidad al artículo ós de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado (.,,)". -' -- - -

Que, la Resolución Ne 3990 de fecha 18 de diciembre de 2025, considera que: "(...) Tras un análisis más

profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una

significativa de confusión. Aunque presenten una mínima diferencia visual, existe una

fonética FLAMENGO/FLAMENCO, además de que la marca solicitada no
propio./Que, debido a la cuasi-identidad fonética en las denominaciones

@
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Resorución..1)fl $ 2
POR LA CUAL SE REVOCAN IáS RESOLUCIONES NS 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N9 3990
DE FEcHA l8 DE DIcIEMBRE DE zozs, DISIADAS poR LA pmrcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.', CIáSE 18, EXPEDIENTE N" 2448,412023,
SOLICIIADO POR CLI,JBE DE REGATAS DO FIAMENGO. ----.--

ArL 3e NOrrÍqUeSE.----------
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Resorución,u'-flJ-E # fi
POR LA CUAL SE REVOCAN IAS RESOLUCIONES N9 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N9 3990
DE FEcHA l8 DE DICIEMBRE Duzozs, DICTADAS poRI.AonpcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "FLAMENGO.', CI.ASE 18, EXPEDIENTE N" 2448r'.12023,
SOLICÍTADOPORCLUBEDEREGATASDOFLAMENGO. ...............

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitirÍa su

diferenciación en el mercado

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

según la búsqueda realizada en el sistema informático de la lnstitución, se puede advertir que el titular de la

solicitud de autos, ya cuenta con las siguientes marcas registradas bajo la misma denominación:

"FLAMENGO." glaSC-ZI Registro Ns 580898; "FLAMENGO' fu]E Registro Ns 580897;"FLAMENGO"fu

f Registro Ne 623669. Por consiguiente,la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra

versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y

fonética.-

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone Ltna marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas maÍcas sean

confundibles.d. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la

presente resolución.

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

marca oponente diciendo: "IJn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute

la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Llna coexistencia en el mercado de dos

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la

mejor prueba de la inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

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

Art.ls

ArL 2e

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

REVOCAR las resoluciones Ns l2l3 de fecha 9 de septiembre de 2024 y Nq 3990 de

fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

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

"FLAMENGO", clase 18, Expediente N" 2448412023, soli
DE REGATAS DO FIáMENGO. -------------;ffiss 

-----

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.

'? 'DERECHo DE MARCAS'- Jorge otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,20'17 -

bre de CLUBE
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N9 1263 DE FECHA 13 DE SEMEMBRE DE 2024 Y N9
z87sDE FEcHA 6 DE ocruBRE DE 2025, DIcTADAS poR LA DIRECcIóN op MARcAS, EN EL ExpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIZ Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N"
3OLLOI2O23, SOLICITADO POR MATRIZ S.A. -----...-

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

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

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

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"MATRIZ" (Clase 36) y la marca registrada "MATRISA" (Clase 36).----------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "MATRI"
constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto,la solicitud "MATRIZ"
reproduce íntegramente la expresión "MATRIS'i sin inco¡poración alguna, circunstancia que no resulta
suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el aspecto fonético, la
coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserya su identidad sonora y
será el elemento que permanecerá en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva
conceptual, ambos signos evocan la misma idea, sin que el agregado de la letra "A" o elreemplazo de la letra
"S" por la"Z" en Ia marca antecedente introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de
confusión o asociación

MATRIZ (marca solicitante), y
MATRISA (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisls fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la
distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud
de la marca "MATRIZ" pretende obtener la cobertura para servicios de la Clase 36, especificamente de:
"Loteamientos".Por su parte, la marca base de rechazo "MATRISA" posee la cobertura de "servicios tales
como negocios inmobiJarios, frnancieros y monetarios comprendidos en la clase 3ó (treinta y seis)."los
servicios de Ia misma clase del nomenclador intemacional. De ello se desprende claramente que las
coberfuras no son idénticas pero claramente se entiende que ambos corresponden a negocios inmobiliarios
y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas
analizadas recaen sobre los mismos servicios, que presumiblemente compartirán los mismos canales de
comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de
asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente.

Que, al respecto, el

por sus semejanzas que

tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir
por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza
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Resorución*.O$ I 5
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Ng 1263 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N9

2875DEFECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE

DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIZ Y ETIQUETA', CLASE 36, EXPEDIENTE N'
3OIIO I 2023, S OLICITAD O POR MATRIZ S.A. - - - -.. -

Asunción, 0 3 sEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante

convencional de MATRIZ S.A., contra las Resoluciones Nq 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024 y Ne 2875

de fecha 6 de octubre de 2025, dictadas por Ia Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 3O de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de MATRIZ S.A., e

interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución Ns 1263 de fecha

13 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 14 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de

reconsideración y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución Ns 2875 de fecha 6 de octubre

de 2025, se confirma la resolución Nq i263 de fecha 13 de septiembre de 2024. -"-----

Que, en fecha 6 de octubre de 2025, se concede la apelación interpuesta

Que, en fecha 15 de octubre de2025, el representante convencional de MATRIZ S.A., expresó agravios.

Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de

octubre de2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ne 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024 considera que: "() Que, habiéndose

realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la

marca: Expediente 2017-1748283 Denominación "MATRISA" Clase 36 Registro 464344 Titular /ose lgnacio

Lopez Huneeus [PYJ Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán

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

Que, la Resolución Na 2875 de fecha 6 de octubre de 2025, considera que: "(...) se aduierte que entre la

marca solicitada "MATRIZ" y la marca base del rechazo "MATRISA" existe una alta posibilidad de confusión,

debido a que )a marca solicitada reproduce parcialmente la marca ya registrada y, si bien la marca registrada

cuenta con el sufrjo A", este no logra marcar una diferencia suficiente, siendo indiscutible la cuasi-identidad
(...)" ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Ja marca pretendida por mi
mandante se encuentra limitada a "loteamientos" de la clase 36.../...la marca es una MARCA MIXTA, formada

por un elemento nominal y un elemento figurativo, y precisamente la combinación de ambos

al signo su DISTINTIVIDAD y ESPECIALIDAD características.../ Que, además,_

el NOMBRE COMERCIAL de mi mandante... --------'-----------,
"MA



POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES NA N63DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N9
aBTSDEFECHA 6 DE ocruBRE DE 2025, DIcTADAS poR LA DIRECCIóN op MARCAS, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIZ Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N'
3OITO I 2023,SOLICITADO POR MATRIZ S.A. . -.-. --- - -

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la similitud
general entre dos marcas no depende de Jos elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los
elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que en
la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confitsiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente yla inclusión de elementos distintos
no tiene otra finalidad que afrrmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la
segunda puede ser una imitación de la primera»1. ------------

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. f orge 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 éste. Si se permite que coexistan con
ésta otras marcas iguales, el público consumidorya no sabrá el origen de los productos (...)."?

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 lnc f) de la Ley 1294198, el cual expresamente

prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación
que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario Io determinante es

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay

riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor
pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, 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, por tanto, corresponde confirmar las resoJuciones recurrida.s. -------------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR las Resoluciones No 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024y Nq 2875 de

fecha 6 de octubre de2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

(}
ornEccróN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Art. le

Art.2e

Art.3s

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de lndustria y Com
2 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis.

Re s o'ución ,-.oHdlr*ou 
ñffi"s#i'

ORDENAR elarchivo de la solicitud de registro de la marca "MATRIZ Y ETIQUETA",

Clase 36, Expediente N'30110/2023, solicitada a ryrrnbre-dqMATRlz S.A.

NOrrFÍQUESE . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;

8va. Ed. Pág.458.
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Resorución.'089 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE2O24 DICTADA POR LA
DIRECCIÓNDE MARCAS EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LAMARCA"CoPAIBADEL
AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N' 39558/2023, SOLICITADA pOR COPAIBA DEL
AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "COPAIBA DEL AMAZONAS Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para elproducto que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita o describe el producto
proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o
tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar Ia cobertura de productos solicitada dentro del
nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de
autos. A este respecto, la solicitud de registro de marca "COPAIBA DELAMAZONAS Y ETIQUETA" pretende
obtener cobertura para todos los productos de la clase 05. La clase 05 comprende princrpalmente los
productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinariol. 

---------

Que, la denominación solicitada es resultante de la unión de dos vocablos completos: COPAIBA + DEL
+ AMAZONAS. Estos vocablos no han sido objeto de ninguna adición fantasiosa o arbitraria sino que han
sido unidos como si formaran una sola palabra borrando el espacio intermedio. La copaiba es un árbol de
América tropical que produce una resina natural llamada aceite o bálsamo de copaiba. Se usa como remedio
natural por sus fuertes funciones para bajar la inflamación, calmar el dolor, desinfectar y cerrar heridas en la
piel2, lo resaltante para el caso en estudio es el significado popular del "COPAIBA DEL AMAZONAS",
(Copaifera) es un árbol majestuoso de la selva tropical que produce una resina natural. La gente usa esta
oleorresina por sus fuertes propiedades para calmar dolores, bajar la hinchazón y sanar heridas en la piel3.

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguayl aprobadas por Resolución N" 25912025,

establecen "(...)La Ofrcina debe denegar un signo que describa cualquier otra característica de los productos
o servicios especifrcados en la solicitud de registro. Es indiferente que las características descritas por el
signo sean esenciales o solo accesorias desde una perspectiva comercial, o que existan sinónimos u otras
palabras equivalentes al término descriptivo incluido en el signo. Dichas otras características pueden incluir,
por ejemplo: .../... los ingredientes para la fabricación de los productos o los insumos para producir los
pro d u cto s o s erui ci os esp e cifr ca d o s (... ) " - - - - - -

Que, al ser el "COPAIBA DEL AMAZONAS" un remedio natural y fitoterapéutico, su nombre está
relacionado directamente al árbol del cual se extrae una resina natural. Por lo tanto, el signo describe de
forma directa, específica y concreta la composición material del producto. ---------

COPAIBA DEL AMAZONAS) también debe considerarse descriptiva en su conjunto. La simple ugi
vocablos no genera una impresión inusual o de fantasía que la aleje de sus siErifiqdos\ffi1

1 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza. 13" Edición. Versión 2026. Disponible

2 https:i/www.elmundo.es/yodona/vida-saludable 12023l09l29l6509bce4fdddfff2558b472e.html
3 https ://yerbateca.org/plantas/copa¡fera -reticulata/
a Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el exanten de marcas en Paraguay.
httDs:,/,'rvrvrv di:rapi.sov.llv,/Dortallv3,/urouicdad-inriustrial,'lntucrs dircclflces

Que, una combinación de dos o más palabras, en la que cada una de ellas es descriptiva (en este caso,

les.
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Resorución.'-08 I 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 388 DE FECHA 27 DE ENERoDEzoz4 DICTADA PoR LA
oRgccIÓNDE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA"COPAIBADEL
AMAZONAS y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N' 3955812023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL

AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Asunción, 0 3 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COPAIBA DEL

AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA contra la Resolución N" 388 de fecha 27 de enero

de2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de COPAIBA DEL

AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITIDA e interpone Recurso de Apelación en contra de

la Resolución N" 388 de fecha 27 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -

Que, en fecha 13 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 25 de junio de 2024, el representante convencional de COPAIBA DEL AMAZONAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITIADA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la

expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de2024.

CONSIDERANDO:

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

de la citada marca, esta Dirección considera que incurre en la prohibición del Art 2 inc. a) Aquellos signos

que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia..." En consecuencia, no ha lugar a lo
soficitado".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta "(...) el uso de nombres geográficos

como parte de marcas para productos naturales es una práctica común y culturalmente aceptada. La marca

"COPAIBA DEL AMAZONAS" sigue esta tradición, a¡ttdando a los consumidores a identifrcar el origen

natural y auténtico del producto./ ... Dado que la razón social de mi mandante coincide plenamente con la

marca solicitada, su uso está plenamente justiÍicado y amparado por la normativa uigente, eliminando

cualquierposibifidad de confusión respecto de la procedencia y asegurando la identifrcación clara y precisa

de los productos y servicios que ofrece nuestra empresa./... la solicitud de mi mandante no fue objeto de

oposición, lo que signifrca que terceros no se vieron vulnerados en sus derechos y consideran que esposible

una coexistencia pacífr ca.

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

interpuesto

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

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

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

las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el

*
)4
'1{(t
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Resorución*0 I I 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N" 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
UR¡CCTÓT.¡ DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPAIBA DEL
AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N" 39558/2023, SOLICITADA pOR COPAIBA DEL
AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA" es, en su

visión de conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningún elemento de fantasía o arbitrario.
Aunque el mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene carácter distintivo contundente,
tal como puede notarse a continuación: -------

marca solicitada:

Copoibo del Amozonos

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibición establecida en el art. 2'inc. e) de la Ley N" 1294198 de Marcas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

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

Art.le

PORTANTO,

LA DIFECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 388 de fecha 27 de enero de 2O24 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art. 2e DISPONER el archivo de la sohcitud de

AMAZONAS Y ETIQUETA", clase 05, Acta
COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE

Art.3e NOTIFÍQUESE. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;

registro de la marca "COPAIBA DEL
N" 39558/2023, solicitada a nombre de

AD LIMITADA. -..-.-.--.
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Resorución.'0 8 I 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 388 DE FEcHA 27 DE ENERoDEzoz4 DICTADA poR LA
om¡ccIÓN DE MARCAS EN ELExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA.COPAIBADEL
AMAZONAS y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N" 3955812023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL
AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay señalan expresamente'. "(...)Una combinación de dos o

más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las caracteristicas de los propios productos o
seruicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o

servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a

un signo igualmente descriptivo no registrable(...)". ---"'

Que, dado que "COPAIBA DEL AMAZONAS" es el nombre con el que el público consumidor y la cultura
popular reconocen habitualmente a este remedio casero, la concesión de la marca significaría retirar del

dominio público una denominación que debe permanecer de libre uso para que cualquier comerciante o

herbolario pueda describir y vender este remedi

Que, los remedios caseros, las preparaciones de fitoterapia y los suplementos para las defensas se

encuadran en los productos comprendidos en la clase 05. La marca 'COPAIBA DEL AMAZONAS Y
ETIQUETA" transmite una información clara e inequívoca sobre la naturaleza, nombre y origen del producto.

En ese sentido, "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA" resulta genérica y netamente descriptiva,

por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.' 1294198 de Marcas. -

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

nos preguntamos: ¿cuál seúa la capacidad distintiva de la solicitud de registro? -----------

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay"aprobado por Resolución DINAPI N" 25912025: "(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la

función esencial de una marca La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del
registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descripüvos que

otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación
con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)" --

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación "COPAIBA DEL

AMAZONAS Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinación de términos. Cada uno de

los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo, sin aportar un elemento

distintivo o de fantasía que lo haga susceptible de exclusividad

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el

mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El

principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la

especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados Iibremente,

a fin de garantizar una sana y Ieal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaría conceder una

o servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas denominaciones comuney€n el

público, para que todos los demás competidores del rubro puedan utiliza
propios productos o servicios. ------------------)

ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describi
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(marca solicitada), y
(marca oponente)

5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 897 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 13572/2018, A
NOMBRE DE ANTONELI.A RODRIGUEZ FRANCO.

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado FASTCAR CHAPA Y
PINTURA Y ETIQUETA (solicitada en clase 37) y la marca oponente: FASTWASH Y ETIQUETA, solicitada
bajo el N" 7336U2016, sin entrar a analizar si la solicitud es genérica o descriptiva. ----------

Que, respecto al cotejo entre las marcas EASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA (solicitada) y
FASTWASH Y ETIQUETA (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones
debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en
el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de

las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa
determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la
óptica de los eventuales consumidores. ---------

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el

vocablo "EAST, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su

conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de cuatro palabras mientras
que la oponente cuenta con el vocablo WASH añadido al vocablo FAST, y en conjunto dejan una impresión
fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confi¡sión entre dichas marcas.

Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos obrantes en
las Directrices para el Examen de Ma¡cas en Paraguay (Sección 2.2.6.3.3 Efecto de componentes que
carecen de fuerza distintiva): "Si las similitudes entre los signos se encuentran únicamente en elementos
que no son distintivos o que son genéricos, descriptivos o de uso común, no cabe argumentar que el
público podría confundir los signos sólo en razón de tales elementos."Al respecto, en el sector de servicios
para automóviles (clase 37), el término "FAST" significa "rápido" en español y funciona como un prefijo
débil, alusivo y descriptivo que indica la rapidez en la prestación del servicio. AI ser un vocablo básico en
inglés adoptado por el comercio, no puede ser monopolizado por ningún competidor. AsÍ las cosas, vemos
que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente
resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir el plano figurativo. Al
respecto, deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el análisis. En tal sentido, vemos que las etiquetas de
las marcas en pugna son disÍmiles y con tipografias distintas que, en conjunto, dejq*
diferente: --r,i.-=--

\

Resolución *" 0 'fr
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' 897 DE FECHA IO DE OCTI.JBRE DE 2019, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITI.JD DE REGISTRO
DE LA MARCA "EASTCAR CHAPA Y PINTITRA Y ETIQUETA, CLASE 37, EXPEDIENTE N' 1357212018, A
NOMBRE DE ANTONELI-A, RODRIGUEZ FRANCO.

Asunción, 07 StP 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ANTONELLA
RODRIGUEZ FRANCO en contra de la Resolución N' 897 de fecha l0 de octubre de 2019, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, se presenta el representante convencional de ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO e interpone
Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 897 de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 07 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, el representante convencional de ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO expresó agravios;

dictándose en fecha 15 de abril de 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de

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

Que, en fecha 08 de octubre de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del

oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que

dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas FASTCAR CHAPA Y

PINTURA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37 en base al registro de la marca oponente: FASTWASH Y
ETIQUETA en clase 37; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.../... encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto
denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por lo cualuna eventual
coexistencia pacÍfica entre las mismas queda totalmente descartada.../... Existe una clara y evidente relación
conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al producto
propiamente dicho.../... Es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada

procedente por asi corresponder en derecho.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO y manifiesta:

"(...) La denominación base de oposición se encuentra rechazada, por haber sido considerada de naturaleza
genérica, debido a que la solicitante no puede pretender lograr la exclusividad de un nombre aislado de

uso común.../... ta solicitante ha demostrado su buena fe agregando tres palabras totalmente diferentes, es

decir la marca oponente no tiene similitud alguna, entre las palabras "WASH" y "CAR" además del agregado
"CHAPA Y PINTURA". Entonces, por todo lo manifestado no vemos que pueda existir una confusión entre
ambas denominaciones, entendiendo también que el vocablo "FAST" es de uso común
solicitud de registro FASTCAR CHAPA Y PINTURA cuenta con un

La

es una etiqueta (...)".
cual
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Resolución N"_

poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' 897 DE FEcHA lo DE ocrr.rBRE DE 2019, DIcIADA poR LA
omrccróN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "EASTCAR CHAPA Y PINTURA Y mQUETA" CLASE 37, EXPEDIENTE N" 1357212018, A
NOMBRE DE ANTONELI-A RODRIGUEZ FRANCO.

marca solicitada marca oponente

FA,F*TS.,.AR sAsTwagl{

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la
disüntividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen
suficientes elementos diferenciadores, por ende, no necesariamente causarán confirsión en el seno del

público consumidor. ------------

Que, en conclusión, ambas marcas son diferentes, originales, distintivas una de otra, por lo que

podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD TNDUSTRTAL:

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N" 897 de fecha l0 de octubre de 2019 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
"EASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA", clase 37,

solicitada a nombre de ANTONELLA RODRIGUEZ

Art.3s NOTIFfQUESE por Cédula.

de registro de la marca

Expediente N' 13572/2018,


