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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1312 DE FECHA t3 DE JULIO DE 2018, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE REGISTRO DE
LA MARCA VIDRIERIA LIDER ", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 4926612016, SOLICITADA PORFELX RAMON
GONZALEZ

Que, el oponente no contestó el traslado de la expresión de agravios, por Io que se la declaró en

rebeldía y se llamó a autos para resolv

Que, entonces corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: I/IDRIERIA LIDER " (solicitada en Clase 35) y
'COMPANLALIDERy eüqueta" (oponente de la clase 35).----------

Que, en ese orden de ideas, si bien las denominaciones analizadas presentan cierta similitud al

compartir el vocablo "LIDER", dicha coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusión en
el público consumidor, toda vez que los signos deben ser apreciados en su conjunto. En efecto, la marca
solicitada se encuentra conformada por los vocablos "VIDRERIA LIDER", mientras que la marca oponente
consiste en la denominación "COMPANIA LIDER y etiqueta", configurando cada una una impresión visual,
fonética y conceptual diferenciada. En consecuencra, las diferencias existentes entre los restantes
elementos que integran los signos permiten al consumidor distinguirlos y alejan la posibilidad de confusión
directa o indirecta en elmercado:-----------

VIDRERIALIDER

COMPANTA LIDER y eüqueta

(marca solicitada), y

(marca oponente)

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna VIDRERIA LIDER Y
ETIQUETA (solicitada), y COMPANLA LIDER y etiqueta (base de oposición) no se leen de la misma manera,
siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea
conceptual

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sÍlabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN t[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo.

ü¡¿iridlsqr,r\
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I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 ,266 y 298 . Disponible en:
https:ii rvrvrv.di napi.gov.n)¡i nortal/v3/propiedad-i ndustrial/¡nareas/di rectriees

similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)"
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Resorución*'CI $ 2 6
POR I-A CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCTÓN N" l3l2 DE FECHA 13 DE IULIO DE 2018, DrgIhDA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTEbE SOLICITUD DE REGIS1RO DE
LA MARCA I/IDRIERIA LIDER ", CI.ASE 35, EXPEDIENTE NO 4926612016, SOLICITADA POR FELIX RAMON
GONZALEZ

Asunción' f)B sFp ?n?R

VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el representante convencional de WLLREY
COMPATIY SA. en contra de la Resolución N' l3l2 de fecha t3 de fulio de 2018, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, yi -- - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Julio de 2018 se presenta el representante convencional de WLLREY COMPATIY

SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' l3l2 de fecha 13 de Julio de 2018,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 20 de Septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 23 de Noviembre de 2018, el representante convencional de WILLREY COMPAI.IY SA.
expresó agravios; en fecha 17 de Diciembre de 2018 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la

expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por elplazo de la ley.

Que, en fecha 29 de Abril de 2020 esta Dirección General dicta Ia providencia por la cual declara la

rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaÍdo el derecho que ha

dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las marcas "VIDRIERIA LIDER'
(marca solicitada) vs. "COMPAÑI¿, LlOen Y ETIQUETA" (marca oponente) en conjunto, encontramos que
las marcas en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente
distinguibles, como también cuentan con diferencias en los servicios que pretenden proteger por un lado
la marca solicitada limito los servicios de la clase i5; servicios prestados exclusivamente por una vidrieria.
(...)"---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)En resumidas cuentas, las marcas

COMPAÑíA LIDER / VIDRIERIA LIDER son extremadamente confundibles entre sí, por lo que el público
consumidor inmediatamente las asociarÍa como si fueran propiedad de una misma persona, es decir, como
si ambas tuvieran un mismo origen y por tanto gozaran de una misma calidad. Se causa la impresión de que
la marca pedida es una división o un servicio más ofrecido por mi representada, parte de su familia de
marcas, situación que no es real y que la Autoridad debe evitar. De las conclusiones del Inferior deducimos
que el mismo ha errado en forma abismal en el caso de autos, ya que los fundamentos expuestos en la
resolución por el vertida son insuficientes y además no se ajustan a derecho ni ak realidad. Resulta

imposible creer que el Sr. Director haya desconocido elprincipio general y reconocido rcaria
que dice que basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia

ivedada.(,.)" ----------:i------'

ru

e



OIRECCIÓN NACIOXAL DE

# \ COBIERNO »n¡ | PARAGUÁI
\üP PARAGUAY I REKUAI

#.,1pRopl¡ono§J lNrrlrcruAl

Resorución*'CI 
g 26

POR LA CUAL SE CONFIRMA t A. RESOLUCIÓN N" l3l2 DE FECHA 13 DE IULIO DE 2018, DISIADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTEbE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.A. MARCA VIDRIERIA LIDER ", CLASE 35, EXPEDTENTE N' 49266120T6, SOLICITADA POR FELIX RAMON
GONZALEZ

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintas una de

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

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

RES UE LVE

ArL Ie CONFIRMAR la Resolución N" 1312 de fecha 13 de Julio de 2018 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro
a/IDRIERIA LIDER ", Clase 35, Expediente N" 4926612016. solicitada
FELIX RAMON GONZALEZ ----.::-:--.-

ArL 3S NOTIFÍQUESE por Cédula.

iJirecciónN¡cio

de la marca

a nombre de

\F;
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poR L-A, cuAL sE coNFIRMA r¿. RESoLUcTóN N" l3l2 DE FEcHA 13 DE IULIo DE 2018, DrcrADA poR LA
nnrccróN DE ASUNToS MARCARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA VIDRIERIA LIDER ", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 4926612016, SOLICTIADA POR FELIX RAMON
GONZALEZ

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "LIDER", no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, la misma constituye una
designación genérica o usual para el producto ha ser comercializado.---------

Que, siendo así, el vocablo "LIDER" 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". AsÍ las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución
recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre competencia en el

mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, 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 disimil.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende:"servicios prestados por un
supermercado, tales como comercialización, venta, importación, exportación de bienes para el consumo,
productos para el hogar, alimentos, artículos de limpieza y afines, comprendidos en la clase 35. No se

reivindican derechos sobre las palabras que no forman parte de la denominación. Se reivindican los colores
tal como se observan en la etiqueta adjunta.-"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la
cobertura en la SlaSgl!5 para;"servicios comprendidos en la clase 35, servicios prestados exclusivamente por
una vidrieria, importación, exportación y comercialización de vidrios para la vivienda, como asi tambien
p ara a utovehi cu I o s.- - - - - -

En este sentido, si bien ambas coberturas se encuentran comprendidas en la misma clase

internacional, ello no implica por sí solo que los servicios resulten idénticos o relacionados, puesto que se

encuentran orientados a ámbitos comerciales claramente diferenciados. Por un lado,la marca oponente se

encuentra vinculada a la actividad propia de un superrnercado, destinada principalmente a la
comercialización de productos de consumo, alimentos, artículos para el hogar y de limpieza; mientras que

la marca solicitada se circunscribe especÍficamente al rubro de la vidriería, comprendiendo la importación,
exportación y comercialización de vidrios destinados a viviendas y autovehículos. En consecuencia, la

naturaleza, finalidad y ámbito de comercialización de los servicios amparados por cada signo presentan
diferencias suficientes para que el consumidor pueda distinguirlos y asociarlos con distintos orÍgenes

empresariales. -------

Por tanto, resulta
LIDER en la clase 35 y la

plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica

ístaldo

al lntellna
iL lro¡ledad Indusrri¡l

de Propiedad lrrtlectual

marca oponente COMPANIALIDER registrada en las cl
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poR LA cuAL sE REVocA I-A RESoLUcIóN N' ro94 DE FEcHA 12 DE sEmEMBRE DE zorg DTSIADA poR
Iá, DIREccróN np MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "AGERA",
CLASE 05, EXPEDIEN'IE N" 7I62912OL8, SOLICIIADA POR GLYMAX PARAGUAY Sá. .--------

Que, en primer lugar, al iniciar el análisis de las denominaciones, debe tenerse presente que el mismo
debe realizarse desde una visión de conjunto, conforme a la regla general del derecho marcario, evitando
desmembraciones artificiales y procurando determinar si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. En ese sentido, corresponde a esta instancia administrativa establecer si los signos en
cuestión pueden ser confi:ndidos en el mercado, a partir de un análisis efectuado desde la perspectiva de
los consumidores.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente comparación:

AGERA

AGERAR

(solicitada), y

(base de rechazo)

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético,
corresponde considerar el número y la secuencra de sus sílabas, asÍ como su orden, ritmo y sonoridad. En
tal sentido, la marca solicitada "AGERA" se encuentra compuesta por tres sÍlabas, "A-GE-RA', mientras que
la marca antecedente "AGERAR" se encuentra integrada por tres sílabas, "A-GE-BAB'. Si bien ambos signos
presentan coincidencia en su estructura inicial, la diferencia existente en su terminaclón modifica el sonido
final de las denominaciones, generando una variación perceptible en su pronunciación y sonoridad. En
consecuencia, consideradas las marcas en su impresión de conjunto, las diferencias señaladas resultan
suficientes para distinguirlas desde el punto de vrsta fonético, no advirtiéndose un grado de semejanza
susceptible de generar confusión o asociación en el público consumidor.-------------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sÍlabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)".---------

Asimismo, conforme se manifiesta en el escrito de expresión de agravios, la firma GLYMAX
PARAGUAY S",A- ya cuenta con derechos registrales sobre el vocablo "AGERA', correspondiendo señalar
como antecedente el Regisho N' 541274, en Ia clase 01, correspondiente a la marca "AGERA PLUS". En
consecuencia, dicho antecedente resulta relevante a los efectos del presente análisis, toda vez que
evidencia que el vocablo "AGERA" ya forma parte de la esfera de protección marcaria de la ryt
constituyendo un elemento que ha sido previamente incorporado y reconocido

Cristaldo
Irtetin:l
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N' 1094 DE FECHA 12 DE SEpTIEMBRE DE zolg DISIADA poR
LA DIREcctót¡ pg MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA lvrARcA "AGERA",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 7L62912O18, SOLICMADA POR GLYMAX PARAGUAY SA. ....-....

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A., contra la Resolución Ns 1094 de fecha 12 de Septiembre de 2019, dictada por la Dirección
de Marcas y;------------

RES ULTA:

Que, en fecha 24 de Septiembre de 2019, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A- e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1094 de fecha 12 de

Septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha2? de Octubre de2O2l9 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 14 de Diciembre de2022, el representante convencional de GLYNTI§( PARAGUAY S"A.

expresó agravios. Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 16 de Enero de 2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "AGERA" ha sido
presentada para amparar los productos de la clase . que habiéndose realizado la búsqueda de antecederjes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca'A GERAR', registrada con el
número 417734 en fecha 1l de Diciembre de 2Ol5 a favor de DUTRIEC 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 \os consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6" de la

Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"--------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)Por otro lado, en lo qué respecta

al plano conceptual, la marca solicitada por mi comitente 'AGERA" se trata de un término sueco, que
proviene a su vez del latÍn "ago, ágere, - egi - actt)m", (de ahi se derivan agente, agenda, ágil, agitar) y es un
verbo que traducido al español signifrca actuar / hacer / obrar / proceder / acción'; mientras que la marca "A

GERAR" considerada como base del presente rechazo, primeramente cuenta con la palabra de A que en

portugués significa 'para', seguida de la denominación'GERAR'que también tiene origen portugués y que
traducida al español significa generar / concebir / engendrar / producir, por lo que en su conjunto la marca
'A GERAR' se traduce como: 'PARA PRODIJCIR", es decir que el sentido de la marca base del rechazo es que
se trata de un producto utilizado para producir, para generar, para engendrar o para concebir algo. Por
tanto, la marca antecedente es de hecho (y d" derecho) una MARCA ESLOGAN o de FRASE

Que, corresponde a esta instancia administraüva resolver sobre la
interpuesto

Asunción, '.



Resolución -" r,. - ;J 7
POR I.¿, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" IO94 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2OI9 DICTADA POR
LA DTRECCIÓN DE N{ARCAS EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGERA"
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 7162912018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY Sá" .-----.-.

Que, si bien es cierto que Ia marca solicitada fue presentada para disünguir productos de la clase 05,
mientras que los registros previamente obtenidos por la firma solicitante corresponden a las clases 01, no
puede perderse de vista que la cobertura de la presente solicitud se encuentra expresamente limitada a

"Etrclusivamente insecticidas, herbicidas y fungicidas, comprendidos en la clase OS (CNCO)'. En ese
sentido, la especificidad de los productos solicitados permite delimitar claramente el ámbito de protección
pretendido, encontrándose además vinculados con la actividad comercial desarrollada por la solicitante
bajo el signo "AGERA PLUS". Por tanto, la presente solicitud puede ser entendida como una extensión de la
protección de un signo que ya identifica productos de la titular, sin que ello implique, por sí solo, la
existencia de un riesgo de confusión con la marca antecedente analizada

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsücas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolución recurrida

otnecclót¡ NActoNAL DE
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ArL 2e

ArL 3e
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PORTANTO,
I,q. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 1094 de fecha 12 de Septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca'AGERA',
clase 05, Acta N" 7162912018 solicitada a nombre de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N¡E 1.145 DE FECHA 1I DE NOVIEMBRE DE 2OI9 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN PE IVÍARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA (AI,/d\SKA"

CLASE 09, EXPEDIENTE Ng 10853/2019, SOLICITADA POR VICSA SAFE-IY COMERCI.AL LIMTTADA

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distingurr
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas Iimitaciones 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. Atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a

esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se

encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, la solicitud de registro de la marca .ALASI(A', ha sido presentada para cubrir: ?cdos.-"de los
servicios de la clase 09. En ese sentido la denominación está compuesta por el vocablo "ALASKA"T, es el
estado más extenso de los Estados Unidos.-----

n relación con el uso de términos geográficos ,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUAYa señalan lo siguiente: "(...) Si un signo estuyiese conformado por un nombre geográfico 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 los consumidores y del público (...)". En ese sentido, si bien
úAL{SIQ{' constituye una referencia geográfica al estado de Alaska, Estados Unidos, no se advierte que
dicha denominación mantenga una relación descriptiva directa e inmediata con la totalidad de los
productos comprendidos en la clase 09. En efecto, el término no describe la naturaleza, calidad,
características, finalidad ni procedencia de los productos reivindicados, por lo que, considerado en relación
con dicha cobertura, reviste un carácter evocativo y no descriptivo. En consecuencia, no se configurarÍa el
supuesto previsto en el artÍculo 2, inc. b), de la Ley N"1294198.-

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 utilización 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 uülización oficial. 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 oara nombres de Estados extranieros v
ciudades (...)'t.En la misma lÍnea, resulta pertinente considerar las opiniones de los miembros del comité
permanente sobre el derecho de marcas, dtseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha
tratado "la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: Comentarios
Singapur: sería admisible si el nombre geográlico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa".

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 la marca solicitada es un signo
con caracterÍsticas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa
prohibiciones establecidas en el Art. 2' de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteri
corresponde revocar la resolución recurrida

' https://es.wikinedia.ors/wiki/Alaska
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dircctrices para el examen tle marcas en Paragudy, p.
h ttps:,?www.dinapi.qot.uyruortal/v.3/prooiedad-indusrrial/marcas/directrices
I "DERECHO PAMGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Ed.. La Ley, Asunción. 2018. pág. I30.

I]
140. Disponible en:
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Resorución.rfu ü m ffi
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ns 1445 DE FEcHA 1l DE NovIEMBRE DE 2019 DIcTADA poR
LA DIREcCTÓN pE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AI -AS¡,4",

CLASE 09, EXPEDIENTE N9 I0853/2OI9, SOLICITADAPORVICSASAFETY COMERCIAL LIMIIADA.

Asunción, !\ i) :.i ; ñn,rn
U Ú ') i. r 'rll lr¡

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MCSA SAFETY

COMERCLAL LIMIADA contra la Resolución Nq 1445 de fecha Il de Noviembre de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de MCSA SAFETY

COMERCIAL LIMITADA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ns 1445 de fecha l1 de

Noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 13 de Diciembre de 2Ol9 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 18 de Mayo de 2020, el representante convencional de VICSA SAFETY COMERCIAL

LIMITADA expresó agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 23 de Junio de 2020.----

CONSIDERANDO:

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

presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de

Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: 'Art. 2 Inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas,

nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demas personas jurtdtcas de derecho público
las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas", Naska, al noroeste de

Canadá, es el estado más grande y menos poblado de los Estados Llnidos. Es conocido Por su terreno

diverso de espacios abiertos, montañas y bosques, con fauna abundante y muchos pueblos pequeños. Es un

destino para realzar acttvidades al are libre, como el esqui, el ciclismo de montaña y el kayak. El enorme

Parque Nacional Denali cuenta con el monte Denali (anüguamente llamado MoKnley), la cima más alta de

América del Norte. En consecuencia no ha lugar a la solicitado.-(...)" -------

Que, se agravia el apelante y expresa: "(...)Afirmamos srh temor a equivocarnos que la solicitud de

registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para

ser merecedora del pertinente registro. En tal sentido, expongo que mi mandante VICSA SAFETY

COMERCIAL LIMITADA es ampliamente reconocido en el mercado ertranjero debido a la comercialización

de su lÍnea de productos de excelente calidad. En este senüdo, manifestamos que la marca de mi mandante

es ampliamente difundida por diversos medios, lo cual contribuye a su amplio reconocimiento en el
mercado. Efectivamente, el indiscutible reconocimiento de mi mandante puede ser fácilmente

comprobado por el Señor Director a través de su presencia web: Sitio web oficial de mi mandante

httos:/',ut+,w.vicsa.cl/ (. ). --'------

-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia

interpuesto contra la Resolución N' Ne 1445 de fecha 1l de Noviembre de 2019, dict

'Jincc

Marcas.-----

Direcciór Nstio\r1
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN Nq u4s DEFEcHA rr DE NovTEMBRE DE 2ol9 DICTADA poR
LA DIREcctóN o¡ MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE IAMARcA "ALASKA',
CLASE 09, EXPEDIEN]E N9 IO8 5312 OI9, SOLICITADA POR VICSA SAFETY COMERCI,AL LIMTTADA.

Art. le

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolución Ns 1445 de fecha 11 de Noviembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ALASKA",

clase 09, Acta Nq rc85712}19, solicitada a nombre de MCSA SAFETY COMERCIAL

ArL3s

dusrrlrl

lntrlcctu¡l
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ResoluciónN"V§- H $
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 725D8 FECHA 2I DE MAYO DEzOzO, DICTADAS POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "FUNCIONAL
Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 51790/2019, SOLICITADO POR MAINCAL SA. .--------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, 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 o proporciona información, en particular, sobre la canüdad, calidad,
características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. Ol de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "FUNCIONAL" fue presentada para cubrir ptOduclorde la
Clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "calzado de protección contra los
accidentes (calzado de seguridad)".-- --- --- - -

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY't señalan cuanto
sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los
productos o servicios específicos, o del tipo de productos o seruicios, a los que se aplicaria el signo. Lln
término que es común o genérico para un üpo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o seruicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: o

"ALGODÓN" para telas o productos textiles; o "MANZANA" para productos frutales o confituras y
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término'MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará
confiere aptitud distintiva al signo. (...)".---------

Que, analizado el aspecto de la etiqueta, se observa que la marca solicltada se encuentra conformada
por la denominación "FUNCIONAL', representada en letras mayúsculas, de estilo itálico y color negro,
precedida por un elemento figurativo compuesto por una figura geométrica inclinada, también en color
negro, que presenta un corte o espacio en su interior. El conjunto se dispone sin otros elementos
denominativos o gráficos adicionales, configurando una impresión visual particular.

marca solicitada

ZFUNCIONAL

Que, tanto la configuración gráfica de Ia etiqueta como Ia denominación "FUNCIONAL", apreciadas
en su conjunto, posibilitan un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello,
puede afirmarse que el signo solicitado reviste carácter evocativo, pues no reúne los requisitos doctrinarios
para ser calificado como genérico o descripüvo.------------

Que, al respecto, el Dr. |orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocaüva, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracterÍstica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consr deradas 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

propiedades o caracterÍsticas de los productos o servicios que va a distinguir con elli,

ütular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas
mismas propiedades o caracterisücas."--- ----

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direcrrices para el exanen de marcas en Paraguot, p. I 09. Disponible en:
htt¡rs://u,u,u,.dinaoi. gov.py/portal/v-l/nroniedad-industtial/nrarcas/directricc's

lr@dadlndusrrir
r Prcoie:i;d l¡tclectur
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN Ns 725 DE FEcHA 2l DE MAyo DE 2020, DISIADAS poR LA
omrccróu DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE r-A MARcA "FUNcToNAL
yETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N'51790/2019, SOLICITADO PORMAINCAL SA. .--------

Asunción, friSLP2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAINCAL S.A,
contra la Resolución Ns 725 de fecha 2l de Mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Agosto de 2020, se presenta el representante convencional de MAINCAL SA e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 725 de fecha 21 de Mayo de 2020, dictada

por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 19 de Noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 02 de Febrero de 2021, el representante convencional de MAINCAL SA expresó

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

en fecha l1 de Marzo de 2021.----

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca

'FIJNCIONAL y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en

las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)

... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o

servicio de que se trate, o que pueda setyir en el comercio para califrcar o describir alguna caracterÍstica del
producto o servicio.', ',. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. "(. .).-------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de MAINCAL S.A. y manifiesta

que: '(../os registros de FLINCIONAL van de la mano de la oferta de calzados de seguridad de dicha marca,

lo que pone de manifiesto la presencia cada vez más extendida de dicha denominación. Basta con colocar
el término FUNCIONAL en el buscador de Intemet para percibir como todos los resultados se refieren a los
calzados de seguridad que fabrica y vende Maincal S.A.- (...)"----------

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

interpuesto

Que, tal como lo expresa el,q,rt. 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 "FUNCIONAL" resulta descriptiva

constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a caracteríqtical
,.,,.--.

productos que se desea amparar. --;.,'--------';

$.ii c c

birittiún'0tnerai'
Dir.e«ióPlüroiooíl

-.PloPicdrdlndustri¡i
Prirlied¡d lrtcltcturl

o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
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poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUc¡óN Ns TzsDE FEcHA 2l DE MAyo DE 2020, DIcTADAS poR LA
oInEccIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "FUNcIoNAL
Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 51790/2019, SOLICITADO POR MAINCAL SA. .--------

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de

la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace

referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de 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 su 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

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UE LVE:

REVOCAR la Resolución N" 725 de fecha 2l de Mayo de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas.

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

"FUNCIONAL", Clase 09, Expediente Ne 51790/2019, solicitada a nombre de

Art.3e
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Resolución *' 0 $
POR LA CUAL SE CONFIRMA I¿. RESOLUCION N" 1095 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2O2O DISIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á. MARCA I/ISION
TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 54816/2019, SOLICTIADA POR FADI CHAHINE EL KASSIS.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por Ia 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 \ilZZlON
registrada en la clase 09 y la solicitud de registro de la marca "VISION T\P en la clase 09, se evidencia que la
marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se

encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el análisis
de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos
productos intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida,
lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la
denominación solicitada'VISION T\P es muy semejante a la marca registrada a/IZZION", como se puede
apreciar a continuación: -------

5

VISION TV

VIZZION

(marca solicitada) y,

(marca base de rechazo)

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, y además de la coincidencia de clases señalada,
corresponde confrontar la marca solicitada I/ISION TV" con la marca base de rechazo \lZZlON",de cuyo
análisis se advierten semejanzas relevantes. En el aspecto ortográfico y fonético, ambas presentan una
marcada similitud en la expresión I/ISION" y "VIZZION", diferenciándose la solicitada únicamente por la
incorporación del elemento "T\r'. En este sentido, dicha adición no resulta suficiente para desvirtuar la
semejanza existente, máxime cuando el elemento predominante de la marca solicitada mantiene una
estrecha similitud con la marca antecedente. Por consiguiente, consideradas en su impresión de conjunto,
los signos presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusió

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas comunes y su
combinación idénüca o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sÍlabas
iguales Pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN'[...] En principio,las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos calisan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo. las sílabas o

Que, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amParan
productos de la misma clase. La solicitada "VISION TV" pretende su registro en la
"Todos los productos comprendidos en la Clase 09 (CLASE NUEVE)."; mi

:;taldo
,/ .eilna
,d Indusrri¡l

l¡rcdrd Inrckr

aprecia" st, similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".---------

rechazo a/IZZION" se encuentra registrada en la clase 09 para los servicios: "fodoii.

\-_
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Resorución*'0$ \,j) \"¡

POR I.A CUAL SE CONFTR}VÍA I¿. RESOLUCIÓN N" IO95 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2O2O DICTADA POR
LA DIREcclóN np MARCAS EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE r"¡r MARcA a/rsloN
T\T" CLASE 09, EXPEDIENTE N' 54816/2019, SOLICITADA POR FADI CHAHINE EL KASSIS.

=..Asunción,

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

CHAHINE EL KASSIS en contra de la Resolución N' 1095 de fecha 12 de Agosto de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de Diciembre de 2020, se presenta el representante convencional de FADI CFIAHINE

EL KASSIS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1095 de fecha 12 de Agosto de

2020, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 2l de Enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 23 de Abril de 2021, el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS

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

resolver en fecha O3 de funio de 2021.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca 'VISION TV " 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'VIZZION',
registrada con el número 471713 en fecha 9 de Octubre de 2018 a favor de RIGSMR 5.A' Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una

misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artÍculo
6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, la marca de mi mandante

no solo se escribe de manera diferente, sino que es una MARCA COMPUESTA, que, analizada en su

conjunto, presenta distintividad y se distingue suficientemente de la marca citada como antecedente.Que,
es importante hacer notar en este punto que, como bien postula la doctrina y la jurisprudencia en materia
marcaria, las marcas compuestas no deben ser reducidas a ninguno de los elementos que las componen,
sino que, por el contrario, deben ser analizados en su conjunto. Por lo tanto, y siguiendo esta lógica,

ponemos concluir que la marca "VISION TV" no es pasible de confusión con "VIZZION", teniendo en cuenta
que las marcas presentan diferencias no solo en el plano denominativo sino también en el gráfico.(...)" -'-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no delrecurso
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 l
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros de

dr

como el derecho a constituir una marca.

lo¡tl dt r¡iri¡d I¡tcltr
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Resorución*'ü$ S ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA TA RESOLUCIÓN N' IO95 DE FECFIA 12 DE AGOSTO DE 2O2O DISIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "VISION
TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 54816/2019, SOLICTTADA POR FADI CHAHINE EL KASSIS.

De la cobertura señalada, se advierte que tanto la marca solicitada "IñSION T\f como la marca

antecedente "VIZZION' pretenden amparar la totalidad de los productos comprendidos en la Clase 09, por
lo que existe una coincidencia sustancial entre los ámbitos de protección de ambas marcas. En

consecuencia, al encontrarse los signos destinados a identificar productos comprendidos dentro de la
misma clase y con una cobertura coincidente, se configura una estrecha relación entre los ámbitos de

protección enfrentados. En este contexto, atendiendo al significativo grado de coincidencia entre las

coberturas, corresponde aplicar un mayor nivel de exigencia en el análisis de la distintividad de los signos

confrontad

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material "Directrices para el Examen de

Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 259/2025: "La mayorÍa de los casos de conÍlicto

entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de

similitud ente los signos y los productos o setvicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos

casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este

principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso

indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causarÍa un riesgo de confusión en el sector pertinente de

consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de

dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vÍnculo en realidad no existe."2 ----------

Que, 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, más aún teniendo en cuenta que las marcas

enfrentadas se encuentran insertas en Ia misma clase del nomenclador. --------

En conclusión, esta dependencia administraüva considera que la solicitud de registro de la marca

I/ISION T\P no puede coexistir con la marca base de rechazo \llZZlON', con la cual presenta mayores

semejanzas que diferencias en los aspectos visual y fonético, máxime considerando la similitud y naturaleza

de los servicios que amparan ambas marcas.

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

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 6 y 2

inciso f) de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde

confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

Art.le

PORTANTO,
LA DÍRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 1095 de fecha t2 de Agosto de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

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

5481612019, solicitada a nombre de FADI CHAHINE EL

Art.3e

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) Dirrtires para il F.x'ancn de Manas m Para.qta¡

ht¡.q.//.'^r¡r,,linrni orrvnr'/nr¡rtrl/r,i,'nrrmicrl,rd inrlrtstriel,/l¡r,rrt-asrrlirct:triccs
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(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, 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 ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbifuaria (7121.'-------

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada YUKO - DIGESTYORADOR
Y ETIQUETA" frente a la marca oponente 'YUKITA", se advierte que, si bien ambas comparten algunas
letras, ello no implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones
presentan distinta longitud, estructura y composición, circunstancias que se evidencian del simple cotejo
de los signos. En consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento
suficiente para concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composición
y configuración de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación
claramente diferenciada.-- -- - ---- ----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un an,

secuencia de las letras o caracteres, )a posición de las palabras o de los caracteres

DlREcctóN NAcToNAL DE

,É "Y,PROPIEDAD
\(I INTELECTUAL

PARAGUAY

,lt$ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCION N" 683 DE FECHA 21 DE SEMEMBRE DE 2023 DICTADA
POR I.A DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGTSTRO DE I-A MARCA YI,JKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA" CIáSE 32, EXPEDIENTE N'
T2O7OI2O22A NOMBRE DE BETECH S.RL...-.--.-

consideramos que con ese elemento sin ninguna duda el público consumidor se familiarizará e identificará
con nuestra marca. (...) ".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQLJETA (solicitada en clase

32)y lamarca YLTKFA (registrada en clase 29).----------

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 objeüvo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca YUKO - DIGEST YORADOR Y
ETIQUETA", clase 32, con la marca oponente'YUKIIA", clase 29.

YUKO - DIGESTYORADORY ETIQUETA

YUKITA

ndulrill
cpiedad lntrleciurlI Derecho de Marcas. forge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AñO:2003
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Resolución."-ll$ $ '[

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 683 DE FECHA 21 DE SEMEMBRE DE2O23 DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA', CIASE 32, EXPEDIENTE N"
IZO7OIaO¿?A NOMBRE DE BETECH S.RL..----.--

Asunción, 08SEP2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de HAUIEN S.A.

en contra de la Resolución N" 683 de fecha 2l de Septiembre de 2023, drctada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, yi - - -- ---- - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 05 de Octubre de 2023 se presenta el representante convencional de HeltfN SA. e
inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 683 de fecha 2l de Septiembre de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de Octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 20 de Noviembre de 2023, el representante convencional de HALTEN S,4. expresó

agravios; en fecha 23 de Febrero de 2O24 el representante convencional de BETECH S.RL. contesta la

expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 27 de Febrero de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que "(...)Que, debemos 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 diferente, como en este caso que nos ocupa. Que,
cabe señalar que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que posee un diseño disüntivo y original que
la diferencia de la marca oponente. Asi podemos hacer énfasis al visualizar la üpografra u otros aspectos
gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca de la oponente. Por lo tanto
la demanda deviene aprocedente. (...)". - - -' - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Asimismo, si bien la marca pedida
es compleja, vale decir, se trata de una marca que se encuentra formada por varios elementos integrantes,
uno de ellos actúa como principal y preponderante, el cual corresponde en estos autos a la palabra YUKO,

dado que es la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su
atención, sobre todo, debido a la posición que ocupa, la primera, a más del hecho de que las palabras
agregadas a continuación del vocablo que en las marcas enfrentadas es extremadamente similar son
totalmente irrelevantes debido a que la primera de ellas, el vocablo DIGEST corresponde a una designación
descriptiva, pues describe cualidades o caracteristicas de) producto, en tanto que la segunda de ellas, la

palabra en guaraní YORADOR alude también a la cualidad de desintoxicar al organismo de ciertas
susfanc¡as o alimentos, es decir, también hace referencia a una designación descripüva.(...)" .-------

Que, contesta la expresión de agravios BETECH S.RL. y, entre otros argumentos, expresa:

(...)Debemos considerar que tal como lo resolvió el a-quo del Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, no
habrá riesgo de confusión y asociación por sus diferencias fonéticas, tenemos que a todas luces las v.

de los logotipos son totalmente diferentes, por la forma, color y hasta el concepto, gq

un elemento diferenciador esencial, el cual es una etiqueta, y totalmente distinta a la op
Yukita a YLIKO Digest Yorador. Como ya lo hemos mencionado,
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ResoruciónN. 0g 5 1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 683 DE FECHAzI DE SEMEMBRE DE2O23 DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CI.ASE 32, EXPEDIENTE N'
L2O7 O 12022 A NOMBRE DE BETECH S.RL....-....

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos
que se detallan a conünuación:YUKITA, Registro N" 545279, g!q!!, para: "hoductos de la clase 29, tales
como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extactos de came, frutas y verduras, hoñalias y
legumbres en conserya, congeladas, secas y cocidas, pakks fritas, copos de patata, jaleas, confitwas,
compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comesübles". Mientras que la presente
solicitud YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA pretende su registro para amparar los pleductes
comprendidos en la c/ase 32 tales comoj "Bebidas a base de yuyos, bebidas en polvo, mezclas de yuyos
medicinales en polvo, bebidas a base de yuyos medicinales, bebidas con sabor a té no alcohólicas,
comprendidas en la clase 32 Intemacional de Niza (teinta y dos)".--------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

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

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

de especialidad, el cual constituye Ia 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 gq comparten la misma
clase del nomenclador internacional. ----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N" 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."3 En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus

productos plenamente distinguible

Que, tal como lo señala el solicitante, BETECH S.R.L. es titular en Paraguay de diversos registros
marcarios que incorporan las denominación YUKO', entre ellos: YUKO TERE BAR, clase 43, Registro N'
567935;YUKO cam¡lim, clase 33, Registro N" 567858; YUKO - DIGEST YORADOR (eslogan), clase 35,

Registro N" 557497; HAKEMAIE by YUKO, clase 5, Registro N" 591382. Que, este extremo demuestra que Ia
marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de BETECH S.R.L.,

circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común 'YUKO' no ha constituido un
impedimento para el otorgamiento de registros marcarios.

Que, respecto a la marca solicitada posee una "familia de marcas" con el vocablo "YUKO". Las

Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N" 25912025 establecen:
"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de
coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una famiüa de
maÍcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Ilna familia de
marcas es un gruPo de marcas que compatten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la
misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos -o _pueden haber

especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la infé
comercial de los productos o seryicios que ostentan e.sos signos(...)'a

1 Dirección tr-acional de Propiedad Intclectual. (2025) Diratria paru i E¡atnen dc Alarcat n Paragtal.
htrps://wtr*:dinrrpi.gor'.pv,/Port:rl/r,3/Pr¡r¡riccltl intlt¡strirl/nrrrcrsr'dirccuices
a Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DlNAPl), Driecrr?¡es para d examen de marcas en Panguay (2025).Disponible en:
https://www.dinapi.gor,.p) iportal/v3/propiedad-industnal/marcas/directrices

adquirido carácter distinüvo a través del uso constante o la publicidad en
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Resorución..Á]_[$ t
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' ó83 DE FECHA 2I DE SEMEMBRE DE2023 DICTADA
POR I.á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N'
I2O7 O 12022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L..-.-.. --

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

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinarla impresión fonética general de un
signo denominaüva son sus letas y sílabas y su orden Jt acentuación particulares. El examen de las sÍlabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por 1o que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN'z (...)". - - - - -- - - - -

En tal sentido, forge Otamendi sosüene que: "El derecho marcario no protege prefr¡os o parúculas
comunes cuando no consüfiiyen por sf mismos el signo distintivo.". En ese orden de ideas, como es sabido,
la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada "YUKITA" recae
sobre la denominación en su conjunto, sin que ello implique el otorgamiento de un derecho de

exclusividad sobre las letras que individualmente conforman el vocablo (Y-U-K-l-T-A), el cual puede formar
parte de otros signos, siempre que estos, apreciados en su conjunto, incorporen elementos suficientes que
les confieran una impresión de conjunto diferenciada. En el presente caso, la marca solicitada incorpora el

término .DIGEST YORADOR", qu" contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca

antecedente, razón por la cual la coincidencia en el elemento "YUKITA' no resulta, por sÍ sola, suficiente
para generar riesgo de confusió

Que, al momento de evaluar la capacrdad disüntiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca

oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por Ia denominación YUKO - DIGEST YORADOR" y elementos gráficos y cromáticos
particulares. En la parte superior se destaca la expresión YUKO", representada en letras estilizadas de color
blanco, incorporando en su diseño elementos gráficos que evocan hojas. Debajo de dicha denominación se

encuentra Ia expresión "Digest Yorador", dispuesta en letras blancas sobre un recuadro de color verde y

con una tipografía diferenciada. Asimismo, la composición presenta un fondo predominantemente de

color amarillo ocre, generando un contraste visual con los elementos denominativos. En consecuencia, la

combinación de los elementos denominativos, gráficos, tipográficos y cromáticos confiere a la marca

solicitada una configuración visual propia y diferenciada respecto de la marca opo1entg,,qu9_9arec.e de

elementos gráficos y cromáticos, circunstancias que contribuyen a reducir Ia posibilidaa {gq€,ñfusOn\l
público consumido Y\# t

Marca solicitada Marca oponente

DENOMINATIVA

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

httrrs: uurr.rlinrr)r.!()v.nv no¡trl/i3 nlonicdld-industrial r¡arc¡s tlircctriccs
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 683 DE FECHA 21DE SEMEMBRE DE2023 DICIADA
POR T.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'YUKO . DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N"
I2O7 O 12022 A NOMBRE DE BETECH S.RL..- -.- ---

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre las marcas "YlrKO -

DIGEST YORADOR Y ETIQUETA.' en I a clase 32 y la m arca'YUKITA" clase 2 9.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de

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

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

RES UELVE

Art. le CONFIRMAR la Resolución N' 683 de fecha 2l de Septiembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro
'YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N"

nombre de BETECH S.R.L.-

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

de la marca

l2O7Ol2O22 a
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Resorución-"j§ 5 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" I57 DE FECHA 09 DE MARZO DE2O23 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N L2L6OI2O22
A NOMBRE DE BETECH S.RL......--.

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

consecuente coexistencia o no de las marcas YLJKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQLTETA (solicitada

en clase 32)y la marca YUKITA (registrada en clase 29).----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y
ETIQUETA", clase 32, conla marca oponente YUKITA.', clase 29.

YI.JKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y ETIQUETA

YI.JKITA

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

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

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (717¡.'-------

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada YLJKO LAEVOLUCIÓN DEL
TERERÉ Y ETIQUETA" frente a la marca oponente 'Y[-fKfIA", se advierte que, si bien ambas comparten
algunas letras, ello no implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones
presentan distinta longitud, estructura y composición, circunstancias que se evidencian del simple cotejo
de los signos. En consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento
suficiente para concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composición
y configuración de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación
claramente diferenciada.--- - --- -- --- -

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

I Derecho de Marcas. forge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot lÑO: zOOl
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Resolución N'

POR tÁ, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I57 DE FECHA 09 DE MARZO DE2O23 DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I-A MARCA YLJKO LA EVOLUCTÓN Opt- TERERE YETIQUETA',, CLASE 32, EXPEDIENTE N t2t6}l2}22
A NOMBRE DE BETECH S.RL..----...

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de FLALiIEN S.A.

en contra de la Resolución N" 157 de fecha 09 de Marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Marzo de 2023 se presenta el representante convencional de HAUIEN SA. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 157 de fecha 09 de Marzo de 2023, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 01 de funio de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha O3 de Agosto de2023, el representante convencional de HALIEN SA. expresó agravios;

en fecha 06 de Octubre de 2023 el representante convencional de BETECH S.R.L. contesta la expresión de

agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 14 de Octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al analizar las marcas en pugna: YUKO LA
EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA (marca solicitada) vs YUKITA (marca oponente) en conjunto y
sucesivamente, es posible notar que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual,

fonético e ideológico, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente
diferenciables. Que esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos en
común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el
registro de la solicitada y tampoco para afrrmar que una coexistencia pacifrca entre las mismas no sea

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(.-)Niego categóricamente que la
marca YUK) LA EV)LUCIÓN DEL TERERÉ (ESL)GAN) Y ETIQUETA, solicitada en esfos autos, sea un
signo registrable pues, al ser muy similar y altamente asociable a la marca de mi mandante, invocada como
base de esta oposición, la misma carece de los requisitos para el registro de marcas nuevas, ya que para que
una marca sea distintiva tiene que ser sufrcientemente original para forzar la atención (especial) y diferente
de aquellas empleadas por los competidores (novedosa).( .)" . -- --

Que, contesta la expresión de agravios BETECH S.RL. y, entre otros argumentos, expresa:

(...)Debemos considerar que tal como lo resolvió el a-quo del Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, no
habrá riesgo de confusión y asociación por sus diferencias fonéticas, tenemos que a todas luces las visuales
de los logotipos son totalmente diferentes, por la forma, color y hasta el concepto, como lo es por ejemplo

DrREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Yukita a YUKO, la evolución del Tereré. Como ya lo hemos mencionado, la solicitud de.ygg!-stro de,

-0s

por lo que consideramos que con ese elemento sin ninguna duda el público consr$hidq¡.
identificará con nuestra marca.(...)". ifl--rrrt

{\':, '¡": 
,

cuenta con un elemento diferenciador esencial, el cual es una etiqueta, y totalmente
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ResoluciónN'

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I57 DE FECHA 09 DE MAMO DEaOZ3 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERE YETIQUETA', C[á,SE 32, EXPEDIENTE N" t2t6o/2022
A NOMBRE DE BETECH S.RL.....-.-.

compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comesübles". Mientras que la presente
solicitud YLJKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERE Y ETIQUETA pretende su registro para amparar los
productos comprendidos en la clase i2 tales como.' "Bebidas a base de yuyos, bebidas en polvo, mezclas de

- 

I

yuyos medicinales en polvo, bebidas a base de yuyos meücinales, bebidas con sabor a té no alcohólicas,
comprendidas en la clase 32 Intemacional de Niza (teinta y dos)D.-----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

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

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

de especialidad, el cual consütuye Ia 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 ne comparten la misma
clase del nomenclador internacional. ----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay" aprobado por Resolución DINAPIN" 25912025:"Envirtud de la regla de la especialidad el registro
de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."3 En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus

productos plenamente distinguibles-. --------

Que, tal como lo señala el solicitante, BETECH S.R.L. es titular en Paraguay de diversos registros
marcarios que incorporan Ias denominación YUKO", entre ellos: YUKO TERE BAR, clase 43, Registro No

567935;YUKO cam¡lim, clase 33, Registro N'567858; YUKO La evolución del tereré (eslogan), clase 35,

Registro N' 557497; HAKEMATE by YUKO, clase 5, Registro N' 591382. Que, este extremo demuestra que la
marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de BETECH S.R.L.,

circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común "YUKO' no ha constituldo un
impedimento para el otorgamiento de registros marcarios.

Que, respecto a la marca solicitada posee una "familia de marcas" con el vocablo YUKO". Las

Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N" 25912025 establecen:
"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de
coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguienfes; exbfencia de una familia de
marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: IJna familia de
marcas es un gruPo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la
misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber
adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el pais. Los elementos distintivos
especÍficos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen
comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)'a

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica e

EVoLUCIÓN DEL TEREnÉ V mlqUEfA" en la clase 32 y la marca yUKI'IA" clase

r Dirccción N¿cional de Propiedad Intclecrual. QO25) Directiru lara elExatnn de A,larcat en Parugual.
lrtt¡t'://usu:tltrtrDr.u,rr:ot /tr,,rrrl/r 1 Dr,prcrl¡d-irrthr\rrrill nr.rr(:¡\ (lrr((ln(cs
a Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DINAPI), Dliectnces para e} examen de marcas en Paraguay (2025).Disponible en:
https://wrvw.dinapi.gov.p)'/porta l/v3lpropiedad- in d ustn al/ma rcas/directricc.s
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Resorución*'09 5 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N" I57 DE FECHA 09 DE MARZO DE2O23 DICTADA POR LA
omrcctóN DE ASUNToS MARCARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARcA yuKo LA EVoLUcróN oer. rrnenÉ vETIeUETA', cLASE 32, EXeEDIENTE N" 12160/2022
A NOMBRE DE BETECH S.RL..-.-.---

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonéüca general de un
signo denominaüvo son sus letas y sílabas y su orden J, acentuaciónparticulares. El examen de las sÍlabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN'? (...)". - - - - - - - - - -

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no consütuyen por sf mismos el signo distinüvo.". En ese orden de ideas, como es sabido,

la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada "YUKITA" recae

sobre la denominación en su conjunto, sin que ello implique el otorgamiento de un derecho de

exclusividad sobre las letras que individualmente conforman el vocablo (Y-U-K-l-T-A), el cual puede formar
parte de otros signos, siempre que estos, apreciados en su conjunto, incorporen elementos suficientes que

les confieran una impresión de conjunto diferenciada. En el presente caso, la marca solicitada incorpora el

término 'LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ", que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la
marca antecedente, razón por la cual la coincidencia en el elemento "YUKITA' no resulta, por sí sola,

suficiente para generar riesgo de confusió

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca

oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominación YUKO L¿, EVOLUCIÓN OEI- TERERÉ" y elementos gráficos y cromáticos

particulares. En la parte superior se destaca la expresión YUKO", representada en letras estilizadas de color
blanco, acompañada de elementos gráficos que evocan hojas y vegetación. Debajo de dicha denominación

se ubica la expresión "La evolución del tereré", igualmente en color blanco y con una tipografía

diferenciada. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo predominantemente verde,

generando una composición visual característica. En consecuencia, la combinación de los elementos

denominativos, gráficos y cromáticos confiere a la marca solicitada una apariencia de conjunto propia y
diferenciada respecto de la marca oponente, que carece de elementos gráficos y cromáticos, circunstancias

que contribuyen a reducir la posibilidad de confusión en el público consumido

Marca solicitada Marca oponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos

que se detallan a continuación:YUKITA, Registro N' 545279, gLag.]2, para: "Productos

como carne, pescado, carne de ave y ciüne de caza, esfuactos de came, frutas y,

legumbres en conserue, congeladas, secas y cocidas, patatas fritas, copos de

,\ j. tl,'l'IN,@ntelectual(DINAPI),DirecfricesparaelexamendemarcasenParaguay,pp.la7y2661i@ispdtisp{r[fe
llilps: '\\'ww.diuar)i,sov.0v noltal \'-l nropicdad-iuduslrial/nrarcrs,direclriccs \:l¿, Y"tl:n

staldr
jlntc¡i¡
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Resolución-'§ 3 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I57 DE FECHA 09 DE MAMO DEaOZ3 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA YUKO LA EVOLUCIÓN OU- TERERÉ Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 12160/2022
A NOMBRE DE BETECH S.RL..-...--.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de

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

ornecctóN NActoNAL DE

Art. le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRN,ÍAR la Resolución N" 157 de fecha 09 de Marzo de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

YUKO LA EVOLUCIÓN DEL TERERÉ Y mQUETA", clase 32, Expediente N'
1216012022 a nombre de BETECH S.R.L.- ----

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

Direcció¡ Nacional
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Resoruciónr.r'_fi§ 5 5
POR Iá CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 597 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016 DISTADA POR Iá
DTRECCTÓN DE II4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REGEMRIST, CLASE 3, EXPEDIEN1E N' 14116902, SOLICITADA POR THE PROCTER & GAI,ÍBLE
COMPANTY.

Que, la denominación "REGENERIST" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 03 del nomenclador internacional, tampoco proporciona información sobre las

caracterísücas de los productos sobre los que pretende la protección. Al respecto, las "DIRECTRICES PARA
EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"I señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de
denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo
de productos o servicios, a los que se aplicarÍa el signo. Lln término que es común o genérico para un tipo
particular de productos o sertricios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o
servicios. Por ejemplo, se denegarÍa el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o
necesarias para los productos o servicios indicados: o "ALGODÓN" para telas o productos textiles; o

"MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra
"MANZANA", o "APPLE" (en inglés) serÍa distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como
computadoras o d'spositlvos electrónicos. El término 'MANZANA'es arbitrario respecto de esos productos
pues no conesponde de modo alguno con su designación usual coloquial o técnica, Esa desvinculación
conceptual entre el signo y los producfos a los que se le aplicará confiere apütud distinüva al signo.(...f.---

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 necesa¡ia 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. De igual manera, se considera que un signo es descripüvo, si el
significado del mismo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información
sobre los productos o servicios especificados, sucede cuando el signo proporciona información, en
particular, sobre la canüdad, calidad, caracterÍsücas, finalidad, especie o tamaño de los productos o
servicios.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "REGENERIST" representa una creación
lingüÍstica disünüva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e

ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una idenüdad marcaria robusta y
diferenciadora. -- -----

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

Que, al respecto, el Dr. 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 disünguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocaüvas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
ütular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras

¡ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc frices para el examen de marcas en Paraguay,p. 109. Disponibf 
" "{, 

' ", .'i. .1T."
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Resorución*'0 $ 5 5
POR I.Jq, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 597 DE FECHA ¿LDEABRIL DE 2016 DISTADA POR I.A
pmecctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE solrcrrrrD DE REcrsrRo DE r-A MARcA
"REGENERIST, CI.ASE 3, EXPEDIENTE
COMPAI\IY.

N' 14116902, SOLICÍTADA POR THE PROCTER & GAMBLE

Asunción, 0BSLP2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de THE PROCTER &
GAMBLE COMPATIY contra la Resolución N' 597 de fecha22 de abril de 2016, dictada por la Dirección de

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

RESULTA:

Que, en fecha 4 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de THE PROCTER &
GAMBLE COMPAI.IY, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 597 de fecha 22 de abril de

Que, en fecha 3l de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
inte¡puesto

Que, el representante convencional de THE PROCTER & GAMBLE COMPATIY expresa agravios en

fecha 28 de agosto de 2018. Por providencia de fecha I de febrero de 2019 esta Dirección llama Autos para

Resolver.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la maTca "REGENERIST'ha

sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada maÍca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: 'Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o

serui cio(...)». - - - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, mi mandante
niega categóricamente que la marca "REGENERIST' sea genérica; por el contrario, 'REGENERIST* es una
marca evocaüva para la clase 3 .../... en segundo lugar, cabe mencionar que mi mandante The Procter &
Gamble Company tiene registrada en nuestro paÍs la marca REGENERIST en la misma clase 3 por lo que ya

üene derecho adquirido sobre la misma(...)"

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

interpuesto

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

descripüva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación

constituye Ia designación usual del producto que solicita o si brinda información de las

características del producto. Para ello es necesario analizar la cobertura de productos soli

sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "REGENERIST"

para cubrir p¡adt¡slos-de la clase ? del nomenclador internacional, que. textt
"Preparaciones para el cuidado de la piel, comprendidos en la clase 3." 

--"'--'-:.-r--------
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Resorución." Üü 5 3
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'597 DE FECHA L}DEABRIL DE 2016 DICIADA POR I.á.
DIRECCTÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA
"REGENERTST, CLASE 3, EXPEDIENTE N' 14116902, SOLICIThDA POR THE PROCTER & GAMBLE
COMPAI.IY.

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que

dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

características, especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace

referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus 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 prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta
dentro de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar Ia Resolución recurrida. -

Art.le

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE I.A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 597 de fecha 22 de abril de 2016 dictada por la Dirección de

Marcas.

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

"REGENERIS?, clase 03, Acta N' 14/16902, solicitada a nombre de TFIE PROCTER &

Art 3s
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Resorución.'g$ 3 4
POR I.A, CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N9 872 DE FECHA I DE IUNIO DE 2OI5 DICTADA POR I-A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICTruD bE NECTSTRO DE LA MARCA
"MONSERRAT, CI-ASE 30, EXPEDIENTE N" 14123538, SOLICTTADO POR GUAYAKI
sA -------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "MONSERRAP en la Clase 30 y la marca base de rechazo
"MONSERRAT Y ECIáIR" Clase 30.

En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca
solicitada "MONSERRAI se halla compuesta de un solo elemento; diferenciándose la marca registrada que
cuenta con tres elementos "MONSERRAT Y ECLAIR", lo que le otorga una estructura más extensa y una
connotación conceptual distinta respecto de la marca solicitada. En el siguiente cotejo se corroboran las

diferencias gráficas y fonéücas entre las marcas analizadas:

MONSERRAT

MONSERRATY ECI.AIR

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

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

continuación "...En principio, es el conjwto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
sepffadas en forma arbitaria On7¡.'-------

Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones, el grado de similitud visual decae
drásticamente al observar el resto de la conformación de la registrada, la que hace expresa referencia al

nombre del titular de la marca registrada. Como se ha mencionado, existen diferencias en la longitud de las
denominaciones. A este respecto, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los
argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su llbro "Confusión de Marcas"
explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que
comPone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente
implica que esas marcas sean confundibles.'' En el presente caso, vemos que el hecho de compartir un
elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo en cuenta los demás
elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -----------

Que, la marca solicitada pretende el registro de su marca para la clase 30 para:
la marca antecedente posee el registro de su marca en la clase 30 para los productos:
Dirección General considera relevante mencionar que la firma solicitante posee el regi
"MONSERRAT" en la clase 32 para los productos: "Aguas minerales y gaseosas, y otras

I Derecho de Marcas. lorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AñO: ZOOI
: Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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ResoluciónN' ffiS,;} 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS 872 DE FECHA I DE JUNIO DE 2OI5 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE N4ARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICNUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MONSERRAT, CI.ASE 30, EXPEDIENTE NO 14123538, SOUCIIADO POR GUAYAKI
s*A" -------

Asunción, 0BStP2020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUAYAKI S*4.,

contra la Resolución Ns 872 de fecha I de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y;.-----------------

RESULTA:

Que, en fecha 4 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de GUAYAKI SA, e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 872 de fecha I de junio de 2015, dictada por
la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha ll de abril de 2019, el representante convencional de GUAYr\KI SA., expresó agravios.

Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

20 de junio de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca

'MONSERRAT" ha sido presentada para amparar los productos de la clase j0. Que habiéndose realizado la

búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
'MONSERRAT Y ECLAIR', registrada con el número 352463 en fecha 9 de Setiembre de 2O11 a favor de
LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR 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 articulo 6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar
a lo solicitado(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Si bien resulta evidente que en

el plano fonético y visual se presenta una situación de inconfundibilidad entre las denominaciones en

pugna, ya que la composición (y en consecuencia las articulación) de los signos son disímiles, y por ende
tendrán impactos diferentes en el consumidor; no obstante, es notoriamente reconocido por la doctrina,
que la dimensión ideológica prepondera sobre las demás dimensiones, por ser justamente la percepción
del consumidor la gue se veria gravemente afectada en caso de acaecer la temida confusión .../... Resulta

que tal es el presente caso, puesto que mientras gue la marca antecedente -"MONSERRAT Y ECLAIR'-

posee un contenido ideológico -al evocar el nombre comercial de la fima LABORATORIOS MONSERRATY
ECLAIR S.A.; la marca solicitada por mi mandante carece de contenido ideológico alguno (...)"---------------'

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 marcari

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

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intergsesr,
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Resoruciónlr' § S 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 872 DE FECHA I DE IUMO DE 2OI5 DICTADA POR LA
DIREccIóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD be nEcrsrno DE LA MARCA
"MONSERRAT, CI¿,SE 30, EXPEDIENTE NO 14123538, SOLICIIADO POR GUAYAKI
sA -------

bebidas a base de frutas y zumo de frutas y demás artÍculos comprendidos en la clase 32".Extremo que nos

permite colegir que la presente solicitud constituye la pretensión de la firma solicitante de extender su

registro para los productos de la clase 30. --------

Que, esta dependencia administrativa considera que entre la marca antecedente y la marca solicitada
existen elementos diferenciadores y que en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la
otra, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administraüva 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 realizado el examen

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

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

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la resolución Ns 872 de fecha I de junio de 2015 dictada por la Dirección
de Marcas.

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

"MONSERRAP, clase 30, Expediente N" I4123538,9dt a nombre de GUAYI\KI

Art.3e
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Resorución..-0§ 5 5
POR LA CUAL SE CONFIRMALARESOLUCTÓN N'1570 DE FECHA }4DEIUNIO DE 2016, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 

.REGISTRO 
DE I.A MARCA "I.A,

HOLANDA", CI.ASE 30, EXPEDIENTE N" 14151662, SOLICMADO POR COOPERATTVA DE PRODUCTORES
DE LECHE LAHOI..ANDA LTDA

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "IQIANDA"
registrada en la clase 30 y la solicitud de registro de la marca "LA HOI ANDA" en Ia clase 30, se evidencia
que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas
marcas se encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en
el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los
mismos productos intensifica Ia posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación
indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que
la denominación solicitada "LA HOLANDA" es muy semejante a la marca registrada "-@,IAN!)A", como se

puede apreciar a continuación: -------

LAJIQLANDA

HOLANNA

(solicitada)

(marca base de rechazo)

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, al enfrentar la marca solicitada ",.AHOIANDA'frente a la
marca base de rechazo'HQ,IANDA" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortográfico,
comparten Íntegramente el vocablo "HQ,[ANDA", e] cual constituye el único elemento en la registrada. Se

diferencian únicamente en la partícula "LA" presente en la marca solicitada. El elemento preponderante o
protagónico tanto de la marca registrada como de la marca solicitada es "HQ!ANDA". 

----------

Esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada 'LA HOLANDA es

sumamente parecida a la marca registrada, la partícula "LA" de la marca solicitada no aporta la distintividad
suficiente para evitar el riesgo de confusión. Esta Dirección General considera que el vocablo 'HOLANDA
es el vocablo protagonista o preponderante en las denominaciones de las marcas en pugnat. De lo
analizado se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre las marcas, y que de las
semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan
ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.-----------

En cuanto a las coberturas de las marcas enfrentadas, la marca solicitada pretende el registro para los
productos de la clase 30: "Todos los articulos de la clase i0 entre ellos, cafe, te, cacao y sucedaneos del cafe,
arroz, tapioca y sagu, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pasteleria y confiteria,
helados, azucar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, sa./sas
(condimentos), especias, hielo"; la marca antecedente posee el registro de su marca en la clase 30 para los
productos: "Todos".

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada especifica los productos de la clase 30 sobre
los cuales pretende el registro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las Directrices para el Examen
de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N" 25912025. establecen claramente que cuando una
categorÍa amplia de productos de la marca anterior (en este caso, todos los productos de la clase) incluye
totalmente a los productos específicos detallados por la marca posterior/solicitada, se

"identidad total por inclusión". En ese sentido, al considerarse que los prod
idénticos,elniveldeexigenciadedistintividaddelossignosaumenta.

I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
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Resolución."§ 5 5
poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' t57O DE FECHA ?4DEJUNIO DE 2Oló, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "LA
HOLANDA-, CI.ASE 30, EXPEDIENTE N. 14151662, SOLICITADO POR COOPERATTVA DE PRODUCTORES
DE LECHE I.A HOLANDA UMA.

Asunción, 0 B StP 2026

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

PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA UIDA. contra la Resolución N'1570 de fecha 24 de junio de 2016,

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

RE SULTA:

Que, en fecha 6 de diciembre de 2Ot8 se presenta el representante convencional de COOPERATTVA

DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDALXDA e interpone recurso de apelación contra la Resolución

N' 1570 de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 11 de marzo de 2019 se concede el recurso de apelación interpuesto,

expresando agravios el apelante en fecha lI de abril de 2019. Porprovidencia de fecha 20 de agosto de 2019

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

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca'LA HOLANDA'

ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "HOLANDA',

registrada con el número 375164 en fecha 22 de Enero de 201i a favor de ARCOR S.A.I.C., Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una

misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" "'-"--'

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)En

primer lugar, note Señor Director General de la Propiedad Industrial que la marca solicitada por mi
mandante difiere de la marca que se menciona como antecedente en la resolución cuestionada. Bien es

sabido que es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas de forma
arbitraria .../... Como puede apreciarse, la manera en que se presentan tanto una marca como la otra deja

una impresión diferente en el consumidor. No basta con un hipotético riesgo de confusión entre la marca

citada como antecedente en el presente rechazo y la marca que mi mandante intenta registrar, sino que
debe existir un riesgo serio de confusión en la mente del público( ..)"-- --

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

interpuesto

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales aval la

doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de

fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. ----------- .- 
------. --

v
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ResoruciónN. 0$ 3 5
POR L¿, CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N" l57O DE FECHA 24 DE IUNrO DE 2016, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE-REGISTRO DE LA MARCA "LA
HOLANDA", CIASE 30, EXPEDIENTE N' 14151662, SOLICTTADO POR COOPERATTVA DE PRODUCTORES
DE LECHE I.A HOLANDA I.JIDA

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores; sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que las marcas son idénticas. En conclusión, esta dependencia
administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "LA HOLANDA" no podrá coexistir en el

mercado, ya que es idéntica a la marca base de rechazo "HOLANDA", coincidiendo plenamente además en
la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arnba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 6 y 2

inciso f¡ de la Ley N' l2l4ll8 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1570 de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la
Dirección de Marcas.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "lÁ, HOLANDA', clase

30, Acta N' l4l51662, solicrtada a nombre de

LECHE LAHOLANDALTDA.

Art.3e NOTTFfQUESE.
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Resorución""l$.5 6
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN Ne 1692 DE FEcFIA ll DE Jr.JLIo DE 2016 DIcTADA poRu¡!
omncclóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE soI-rcmuD DE ngGsrRo DE LA MARcA "LUcKy
LADYS CHARM" CIáSE 28, EXPEDIENTE N" 15114493, SOLICTTADO POR NOVOMATIC
AG.----------

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

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "LUCKY LADY'S CHARM" en la Clase 28 y la marca base de rechazo
"LUCKP registrada en la Clase 28. --------

En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca
solicitada "LUCKY LADY'S CHARM", se halla compuesta de dos elementos adicionales; LADY'S CHARM;
diferenciándose la marca registrada que cuenta con solo un elemento principal "L{JCKY". En el siguiente
cotejo se corroboran las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas analizadas:

LUCKYLADYS CHARM

LUCKY

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas conüenen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta lÍnea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

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

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en fotma arbitaria (7<1.'-------

Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones, el grado de similitud visual decae

drásticamente al observar el resto de la conformación de la marca solicitada. Como se ha mencionado,
existen diferencias en la longitud de las denominaciones. A este respecto, esta Dirección General considera
oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su
llbro "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 En el presente caso, vemos que el
hecho de compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo
en cuenta los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "LUCKY
LADYS CHARM' pretende obtener la cobertura de los productos en la clase 28, presentando su solicitud
con la siguiente descripción: "Aparatos destinados a casinos, específicamente mesas y ruedas para ruletas,
entretenimientos de casino, dispositivos automáticos de apuestas y máquinas de azar,lli
principalmente para explotación industrial en salas de juego y casinos, operen o
adjudicación de premios(...)". Mientras que, la marca base de rechazo "LUCI«"
productos de la clase 28 del nomenclador internacional: "TODOS ". Si bien lasI-

de la misma clase, por las diferencias en los aspectos visual y fonético mencionadas, esta

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: ZOOI
: Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción.2013.
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Resorución.. 0$ 5 6
poR Lá, cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN Ne 1692 DE FECHA ll DE Jr.JLro DE 2016 DrcrADA poR r-A
pmecctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE nrorsrno DE LA MARcA "LUcKy
LADYS CHARM", CLASE 28, EXPEDIENTE N" I51I493, SOLICNADO POR NOVOMANC
AG.----------

Asunción, $B:iP ltllu

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NOVOMATIC AG,

contra la Resolución Ns 1692 de fecha tt de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 2 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de NOVOMATIC AG, e

interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución Ne 1692 de fecha 11 de julio de 2016, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha I0 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 20 de abril de 2018, el representante convencional de NOVOMAIIC AG, expresó

agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 9 de octubre de 2018.--

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(.,)Que la solicitud de registro de la marca'LUCKY
LADY'S CHARM" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 28. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"LI)CKY', registrada con el número 323054 en fecha 25 de Agosto de 2009 a favor de ROLF DIETER
KEMPER, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al artículo 6'de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".--------

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

LADY'S CHARM" suena diferente a "LLJCKY" .../... si bien contienen palabras en común, la marca de mi
mandante es denominativa que la hace inconfundible con las marcas citadas como antecedente, razón
fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que la pronunciación es totalmente
distinta de modo que no existiendo identidad en Ia denominación, , la pronunciación de cada marca no
permitirá confusión alguna .../... nn segundo lugar, cabe agregar que la marca de mi mandante LUCKY
LADY'S CHARM se encuentra limitada a los productos de la clase 28(...)"

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

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

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses,

fii
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ResoruciónN' 0$ 5 6
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN Ne 1692 DE FEcHA ll DE IUuo DE 2016 DrgrADA poRLA
prRpcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE nrGnrRo DE lrq, MARcA'LUcKy

, CI.ASE 28, EXPEDIENTE NO I51L4493, SOLICTTADO POR NOVOMAIIC

estima que podrán coexistir pacíficamente, la marca antecedente y la marca solicitada contienen elementos

diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de Ia otra, 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 realizado el examen

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

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

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
TÁ, DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la resolución Np 1692 de fecha ll de julio de 2016 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro
"LUCKY LADY'S CHARM", clase 28, Expediente N" 15/14493, solicitada

de la marca

a nombre de

NOVOMATTC AG.-------

Art.39 NOTIFfQUESE.

{iii
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ResoruciónN' Ü $ 37
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 364 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
I./q, DIRECCIÓN OP MARCA,S, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A N,ÍARCA "FREE
nASIE 3.0 F FREE y ETIQUEIA", CLASE 34, EXPEDIENTE N' 1516944, SOLICITADA POR SOUZA CRUZ S.A-

misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca .FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUEIA" corresponde a

un conjunto de palabras en elidioma inglés.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FREE TIASTE 3.0 F FREE Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos

preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita o si brinda
información acerca de las caracterÍsticas del producto. En ese orden de ideas, la cobertura de productos
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o

descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "FREE ITASTE 3.0 F

FREE Y ETIQUE"IA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 34, que textualmente describe:
"Cigarriilos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas, articulos para el fumador

Que, al analizar el signo solicitado vemos que el término "FREE" presente al inicio de la
denominación y al final de ella y en tamaño preponderante en la etiqueta solicitada informa de forma

inmediata al consumidor acerca de caracterÍsticas de los productos o hace una descripción directa de la naturaleza,

ingredientes o cualidades de los productos a drstinguir (en particular, en la clase 34 podrÍa referirse a productos
libres de nicotina o alquitrán); el vocablo "TASTE" significa "gusto" o "sabor" y hace referencia expresa

acerca de la propiedad gustativa del producto; "3.0" será interpretado como una nueva versión o una nueva

generación del producto. ---------

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

servicio, nos preguntamos cuál serÍa la capacidad distinüva de la solicitud de registro, más aún teniendo en

cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario
cuya factibilidad no resiste el menor análisis.-----

Que, la simple combinación de palabras donde cada una de ellas es descriptiva o genérica -sin añadir
ningún elemento de fantasía o inusual- da como resultado un signo en su conjunto descriptivo. La

denominación solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informati

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado "FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUE"IA'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 distinüvo
contundente por hallarse compuesta con una tipografÍa usual y en la misma se aprecia la rancia
delvocablo"FREE",talcomopuedenotarseacontinuación:-...--.

marca solicitada:

(IL
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Resorución-._0s 37
POR I..A, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 364 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEaOLT,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OP N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE REGIS]RO DE Iá MARCA "FREE
ITASTE 3.0 FFREEYETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N'1516944, SOLICITADApORSOUZACRUZ S.A"-

Asunción, O B SEP 2O2O

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SOUZA CRUZ SA.
contra la Resolución N" 364 de fecha 07 de febrero de 2017, dictada por Ia Dirección de Marcas, yi 

---------

RE S ULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de SOUZA CRUZ SA e

interpone recurso de apelación contra la Resolución No 364 de fecha 7 de febrero de 2017, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 24 de agosto de 2017 se concede el recurso de apelación interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 17 de noviembre de 2017. Por providencia de fecha 08 de julio de
2020 esta Dirección llama a Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca'FREE ITASTE 3.0
F FREE y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado
el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 'Art. 2 Inc. e) ...

los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del
producto o senticio.",. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)Que,

la A-quo no detalla cuál de las tres taras de irregistrabilidad corresponden al caso de autos .../... mi parte
considera que "FREE itaste 3.O F FREE Y ETIQUEM" no caracteriza al concreto producto que se pretende
proteger con la marca .../... Que, la denominación "FREE itaste i.0 F FREE'Y ETIQUEM", solicitada por mi
mandante NOES UNSIGNO GENÉRICO, tal como erróneamente afirma el DIRECTOR de Marcas(...)" -------

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 Ia correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a

corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y
--,\

la defensa del interés

\ "'.,,. r::l '1. i': : Ll'i I:
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Resorución*.0 $ 37
POR IA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 364 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEaOIT,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FREE
ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA.', CLASE 34, EXPEDIENTE N' 15t694r'', SOLICITADA POR SOUZA CRUZ SA-

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

servicio, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distinüva de la solicitud de registro? -----------

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay"t 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
descriptivos 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 el signo "FREE mAS'lE 3.0 F

FREE Y ETIQUETA" debe ser considerado como una simple combinación de términos. Cada uno de los

vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo, sin aportar un distintivo o

elemento 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 o servicio deben ser utilizados libremente, a fin
de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicarÍa conceder una

ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus propios
productos o servicios. Por lo tanto, la designación, al carecer de fuerza distintiva intrÍnseca, debe

permanecer accesible a todos los que concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente.--

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

solicitud pueda prosperar en registro, pues 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.ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 364 de fecha 7 de febrero de 2017, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud
FREE Y ETIQUETA", clase 34, Acta N'

de registro de la marca 'FREE ITASTE 3.0 F

t5t6944,

Art.3e

de
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Resolución"'ji .5 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á, RESOLUCIÓN N' 528 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2OI7 DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
,COLON[AL", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 4698212015, SOLICITADA POR COLONI.AL SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILI.ARI,A, COMERCI.AL E INDUSTRIAL

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "AGRICOLA
COLONLAL Sá"I.C." registrada en la clase 36 y la solicitud de registro de la marca "COLONLAL" en la clase 36,

se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. EI hecho de
que ambas marcas se encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante
significahvo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes
para identificar los mismos servicios intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en
error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al
consumidor. Tenemos que la denominación solicitada "COLONIAL" es muy semejante a Ia marca registrada
"AGRICOLACOLONIALSA.I.C.", como se puede apreciar a continuación: -------

COLONIAL

AGRICOIá COLONIAL SA.I.C.

(marca solicitada)

(marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente
amParan servicios de la misma clase. La solicitada "COLONIAL" pretende su registro en la clase 36 para los
"Servicios prestados por una agencia inmobiliaria, tasaciones inmobiliarias, evaluacion de bienes
inmuebles, servicios de administradores de inmuebles, gerencia de bienes inmuebles, estimación de bienes
inmuebles", mientras que la marca base de rechazo "AGRICOLA COLONIAL S.AI.C." se encuentra
registrada en la clase 36 para "servicios de seguros, de negocios financieros, negocios monetarios y
negocios inmobiliario5'. ---------

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada pretende el registro de su marca para
tasaciones, evaluación, administración, estimación de bienes inmuebles; la marca antecedente se

encuentra registrada para los servicios de seguros, negocios financieros y monetarios y negocios
inmobiliarios. Al contrastar la cobertura, se aprecia claramente la identidad/relación de los servicios
amparados por la marcas enfrentadas. ---------

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, a más de la igualdad de clases señalada, al enfrentar la
marca solicitada "COLONIAL" frente a Ia marca base de rechazo 'AGRICOLA COLONIAL Sá-I.C.' se

verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortográfico, comparten íntegramente el vocablo
"COLONIAL", el cual constituye el único elemento en la solicitada. Se diferencian únicamente en los
elementos "AGRÍCOLA - SJ{-I.C." presentes en la marca antecedente. El elemento preponderante o
protagónico de la marca registrada es "COLONIAL", que es el que tiene en común y constituye únlco
elemento de la solicitada. ------

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N" 259/2025: "La mayoría de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la
simiürud ente hos signos y los productos o seruicios, lo que requiere un
casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del

grado de

principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elemgp
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Resolución -'-0-g
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'528 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE}OI7 DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"COLONI,AL", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 4698212015, SOLICTIADAPOR COLONI,AL SOCTEDAD ANONIMA
INMOBILI.ARIA, COMERCI.AL E INDUSTRIAL

Asunción, Li " i[P /0lir

VISTO: el recurso de apelación rnterpuesto por la representante convencional de Colonial Sociedad

Anonima Inmobiüaria, Comercial e Industrial contra la Resolución N' 528 de fecha 28 de febrero de 2017,

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

RES ULTA:

Que, en fecha 08 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de Colonial Sociedad

Anonima Inmobiliaria, Comercial e Industrial, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N"

528 de fecha 28 de febrero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 1O de julio de 2Ol8 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 13 de agosto de 2018 la representante convencional de Colonial Sociedad Anonima
Inmobiliaria, Comercial e Industial expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada Ia

expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 2l de febrero de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(.,)Que la solicitud de registro de la marca

"COLONIAL" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 3ó. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
"AGRICOLA COLONIAL 5.A.1.C.", registrada con el número 416419 en fecha 04 de noviembre de 2O15 a favor
de AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C., Comentario; Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre
los consumidores., por lo que de conformidad al artículo ós de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado(...)" - - - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifresta: "(...)La denominación "COLONIAL"

suena diferente a "AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C." en razón de que, si bien contiene una palabra en común,
la marca de mi mandante es denominativa y cubre servicios especÍficos que la hace inconfundible con la
marca citada como antecedente .../... Como puede apreciarse la forma en la que se presenta una con la otra
es totalmente diferente, la marca solicitada es meramente denominativa y posee una sola palabra; en

cambio la marca antecedente es una marca mixta que además es una marca compuesta, que aumenta aún
más el grado de distinción(...)".------

Que, corresponde a esta dependencia 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 Ia- hora

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos
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Resotución-'-S$ "j -rq

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 528 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN OE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
,COLON[AL', CLASE 36, EXPEDIENTE N'46982/2015, SOLICITADA POR COLONI,AL SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARI,A" COMERCI,AL E INDUSTRI.AL

indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o
servicios especificado,t e1 uso probablemente causarÍa un riesgo de confusión en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad no existe."t ----------

Que, la recurrente alega diferencias en el aspecto visual por la etiqueta de la marca registrada, no
obstante, al cotejar la etiqueta con la denominación de la marca solicitada se verifica la preponderancia del

término "COLONIAL", tal como se puede apreciar en el siguiente cotejo:

Que, 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, más aún teniendo en cuenta que las marcas

enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclad

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca

'COLONIAL' no podrá coexistir con la marca base de rechazo "AGRICOLA COLONIAL S.A.I.C.", con la cual

presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la
naturaleza de los servicios comercializados por ambas.

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

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a Io dispuesto en los Artículos 6 y 2
inciso f) de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución No 528 de fecha 28 de febrero de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

marca solicitada

COLONTAL

(DENOMTNATTVA)

Art.2e

marca antecedente

Gffiry¡1

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "COLONIAL"

Expediente. N" 4698212015, solicitada a nombre de Colonial Sociedad

Inmobiliaria, Comercial e Industrial

Art.3e

, clase 3ó,

Anonima

I Dirccción n-aciond de Propiedad Intelcctual. (2025) Dirutiru; par¿ cl Exailet de A[arcas u Paragral

https:/,/rnrrv.dinrr.i.s,,r:r.J /rr,,rtal/v.i,'Pr,)lricclad-inclusrrial/tnrtcas/dircctriccs
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Resorución."-0§ 5 Q
POR Iá, CUAL SE REVOCA I.á, RESOLUCIÓN N9 79 DE FECFIA 24DE ENERO DE 2OI7 DISTADA POR I.¿.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.AMARCA "SISTEMAS",
CI.ASE 9, EXPEDIENTE NO L'I'¿a$O,SOLICITADO PORSTECKINDUSTRIAELECTRICAI.XDA......-

Que, tal como lo expresa elArt. t 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 ar[ificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "SISTEMA S" en la Clase 9 y la marca base de rechazo "T SYSTEMS"
Clase 9.

En ese sentido, del contraste ortográfico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca
solicitada "SISTEMA S", y la marca base del rechazo; "SYSTEMS 7'; se encuentran expresadas de diferente
manera. En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias gráficas y fonéhcas entre las marcas analizadas:

SISTEMAS

TSYSTEMS

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

La marca solicitada se encuentra compuesta por el vocablo "SISTEMA" y Ia letra "S"; mientras que la
marca antecedente se encuentra compuesta por la letra "T" y el vocablo del idioma inglés "SYSTEMS", al
diferir en la composición de sus respectivas denominaciones también poseen una diferencia fonética. La
marca solicitada se pronuncia: sis-te-ma / e-se;la marca registrada se pronuncia te-sys-tem

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno
traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro
"Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de 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.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, teniendo en cuenta
los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "SISTEMA
S" pretende obtener la cobertura de los pIadgflgs de la clase 9, presentando su solicitud con la siguiente
descripción: "Disyuntores, cortacircuitos, interruptores, peras eléctricas (interruptores), tomas de
corriente, enchufes y conectores (electricidad)". Mientras que, la marca base de rechazo 'T SYSTEMS"
posee el registro N' 407405 renovada por el registro N" 56538I para prcd¡rctqs de la clase 9 del nomenclador
internacional: "Aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos, ópticos, de medida, ft-qnalzaáln-]
control o de enseñanza (siempre que estén incluidos en la clase 9), aparatos para
procesar y reproducir audio, imágenes o datos, soportes de datos operados por m¿

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 20I3.
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poR I-A cuAL sE REvocA Lá, REsoLUctóN Ns 79 DE FEcHA 24 DE ENERo DE zorT DISTADA poR LA
pmrccró¡¡ DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA lvrARcA "sISTEMA s",
CI-ASE 9, EXPEDIENTE NO LSI'¿a$O,SOLICMADO PORSTECKINDUSTRIAELECTRICALTDA-..--.-

Asunción,0rStP 2020

MSTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de STECK INDUSTRIA ELECTRICA IXDA contra la Resolución Ns 79 de fecha 24 de enero de

2017, dictada por la Dirección de Marcas, yi.------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de STECK INDUSTRIA
ELECTRICA [.XDA, e interpone Recurso Reconsideración y de Apelación en subsidio contra la Resolución
Ns 79 de fecha 24 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 24 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que no hizo lugar al recurso de
reconsideración y concedió el recurso de apelación interpuesto.-----------

Que, en fecha 26 de marzo de 2018, elrepresentante convencional de STECKINDUSTRIAELECTRICA
LTDA., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 8 de noviembre de 2018.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera qte: "(...) Que la solicitud de registro de la marca'SISTEMA
S" 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 'T SYSTEMS",

registrada con el número 391460 en fecha 26 de Diciembre de 2013 a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG.,

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

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiestai "(...) Que, primeramente, afrrmamos
sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial
establecido en nuestra legislación marcaria paru 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, sin 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 maneÍa, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá

determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado .../... es importante destacar que las

palabras "System" y "Sistema" se encuentran presenfes en un gran número de marcas actualmente
coexistiendo pacificamente en la clase 9(...)"

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre
., t: /,rl,r]j ¡;-

---- ---- ---¡J';J:- ----l''
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Resoruciónn,._fig 5 S
poR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUctót¡ Ne 79 DE FEcHA 24DE ENERo DE 2ot7 DISTADA poR LA
ONPCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SISTEMAS",
CLASE 9, EXPEDIENTE N' L515228O, SOLICITADO POR STECK INDUSTRIA ELECTRICA I.XDA----.--

automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, equipos para procesamiento de datos y
computadoras". Del análisis de coberturas se colige que existe cierta similitud en los productos amparados,
no obstante, por las diferencias visuales y fonéticas mencionadas esta Dirección General considera que
podrán coexistir pacíficamente en el mercado

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significativa magnitud, ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto,
son disímiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coeistir pacÍficamente en el
seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha
arribado elA-quo.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la resolución Ns 79 de fecha 24 de enero de 2017 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL le

ArL 2e ORDENAR Ia prosecución de trámites
'SISTEMA S', clase 9, Expediente No I
INDUSTRIA ELECTRICA LTDA_--------.-

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------

de la solicitud de registro de la marca
a nombre de STECK
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Resorución.'-094 0
POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCIDAD DE I.A, INSTANCIA EN EL H(PEDIENTE DE

opostclót¡ A LA SoLIcITUD DE REGISTRo DE L¿, l{ARcA "FoRTRESS y ETreuE"rA', EXrEDIENTE
L862O66, SOUCTIADA POR FORTALEZA IMPORT E)(PORT Sá....-......

Asunción,03SIP2ü26

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución Nro. 620 de fecha l0 de noüembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Liügiosos, y; -- ---- - - ----

RE SULTA:

Que, en fecha 2( de noüemhre de 'o^0 se presenta el representante convencional del oponente

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 620 de fecha 10 de noviembre de 2020, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

agravios el apelante. Notifrquese por cédula."en fecha 07 de abril de2O22.

Que, en fecha 04 de septiembre de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Reüsión de

Trámites.---

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administativa, si no se hubiere efectuado ningun acto de

procedimientoapartirde,lossersmesesdelaúltimaactuación".------------ --

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

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

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

que le causiu:l agraüo y que lo motivan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la

interposición del recurso de apelación en fecha 2s de noüembre de 2020.

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

fecha de la emisión de la proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 07 de abril de 2022, ha

transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso

procesal por parte del recurrente.----------

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

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

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

ornEcclón NAcToNAL DE

PORTANTO,
I.A DTRECTORA GENERAL IN]ERINA DE I.A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca FORTRESS Y ETIQIJE"IA" Expediente Ne 1862066,

clase ?§, solicitada por FORTALEZA IMPORT EXPORT S.A. - - - - - - - - - -

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

NOTIFÍQUESE por cédula. - - - - - - - - - -.,',,:i

.'rt . F
§',í . "'- D,i

FORTRESS Y ETIQLJE"IA, Expediente
FORTALEZA IMPORT EXPORT S.A.- ---.- -;-

§;*#
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA Iá RESoLUcIóN N' r89 DE FEcHA zg DEABRIL DE 2019, DISIADApoRLA
pmncclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA'DEUTScHES
BIERHAUS Y ETIQUETA", CIASE 43 EXPEDIENTE No L79tOl2Ot8, SOLICITADA pOR GERMAN GOODS
INTERNANONAL SOCIEDAD ANONIMA

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la
solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca prevista en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "DELITSCHES
BRAUHAUS' es la combinación de dos vocablos en alemán. La expresión"DeutscheC'proviene del idioma
alemán, el cuál significa "alemán", "Brauhau§', que significa "ceryecerÍa". Por tanto, DEUTSCHES
BRAUHAUS se traduce directamente como "cervecerÍa alemana".

Además, la marca solicitante se encuentra constituida por una etiqueta como se observa a
continuació

Que, a los efectos de determinar si la sohcitud de registro de marca "DEUTSCHES BRAUHAUS y
ETIQUETA" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura
de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad
de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "DEUTSCHES BRAUHAUS y
ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 43, que textualmente describe:
"...Setuicios de bebidas y comidas preparadas, setuicios de bar, comprendidos en la clase 43 (CUARENTA y
IRES) del Decreto N'8562 del año 2012.'. ----------

Recordemos que la denominación solicitada es "DEUTSCHES
traducción "cervecería alemana", para cubrir servicios comprendidos
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Resorución-'-]-9 41
poR L-A cuAL sE coNFIRrrA LA RESoLUcTóN N' r89 DE FEcHA 29 DE ABRIL DE 2019, DISIADA PoR LA
omTccIÓN DE }VIARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DELAMARCA,DEI.-NSCHES
BIERHAUS y ETIQUETA',, CLASE 43 EXPEDIENTE No l79l0l20l8, SOLICnADA POR GERMAN GOODS

INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONTMA

Asunción, 10SIf,2[]20

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

GOODS INTERNAflONAL SOCIEDAD ANONIMA" contra la Resolución N" 189 de fecha 29 de abril de 2019,

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

RE S ULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de GERMAN GOODS

INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución

Resolución N' I89 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 2 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 30 de julio de 2019, el representante convencional de GERMAN GOODS

INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA expresó agraüos. Esta Dirección tiene por contestada la expresión

de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2OI9. --------

CONSIDERANDO:

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

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

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. 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. Art. 2 inc.

e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del

producto o servicio.' "Deutsches Brauhaus" significa, "cervecería alemana", el cual serÍa genérico para la

clase. El Aguila inserta en la parte inferior del escudo de la etiqueta, pertenece al "Escudo de armas de la

República Federal de Nemania", por el cual es una prohibición como uso del Estado Alemán. En

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) "DEUTSCHES BRAUHAUS y
etiqueta" es una marca evocativa para la clase 43... y en consecuencia no puede considerarse incursa en la

prohibición del Art. 2 de la Ley 1294 de Marcas./...1a marca de mi mandante no puede ser considerada desde

ningún punto de vista una marca genérica, más aún, cuando se ha obviado por completo el hecho de que la

marca de mi mandante es una marca mixta, es decir, la denominación DEUTSCHES BRAUHAUS se exPone

junto a los elementos gráficos que le otorgan suficiente novedad y distintividad./ ...1a

compuesta por la denominación DETJTSCHES BRAUHAUS, escrita en letras caracterÍsticas.

esta se observan dos manos brindando. Más aún, a fin de dar mayor viabilidad a,

Crirr^t¿o

l::ti'*lui,iü*r**

ha reivindicado derechos sobre los colores, la bandera y el escudo... (...)" ----,

lll:::ll i;ru,:: i' oii''i'¿ r o'¡"'*a



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I89 DE FECHA 29 DEABRIL DE 2019, DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DELAMARCA"DEI..MSCHES
BIERHAUS y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N' 17910/2018, SOLICmADA POR GERMAN GOODS
INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA

que, la solicitud de autos define al servicio que pretende identificar, por tanto, debe ser considerada incursa

en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. b) del fut. 2.

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaciones genéricas

definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese

objeto;'

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

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

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

evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas 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. Al concederse una marca

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.»r------------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al

servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca

solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art.

2' inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que

consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de

que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o

semicio;"---

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

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S U ELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 189 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas.

.tF .\. GOBIERNO orr I PARAGUÁI
WJr PARAGUAY I nsxuÁI
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ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "DEUTSCHES
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Resorución..og4 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS 413 DE FECHA 12 DE IUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLORARTE,
EMOCIONES QUE FLORECEN (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE, N' 3265U2O18,
SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR.

Que, tal como 1o expresa elArt. 1 de la Ley N' 7294198,Ias 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 resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (Clase 35) y la marca registrada "FLORARTE, EL ARTE DE
TRANSMITIR SENTIMIENTOS" (Clase 44). - - - - - - - - - -

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo
"FLORARTE" constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la
solicitud "FLOR ARTE" reproduce íntegramente la expresión "FLORARTE", con la incorporación de
EMOCIONES QUE FLORECEN'I 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 la memoria
del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea, sin que el

agregado de los slogans en la marca solicitante " EMOCIONES QUE FLORECEN" y enla marca antecedente
"EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS" introduzcan un significado distinto que permita excluir el
riesgo de confusión o asociación. ----------

FLORARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (marca solicitante), y
FLORARTE, EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS (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'FLORARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN" pretende obtener la cobertura para servicios de la
Clase 35, especificamente de: "servicios de importación, exportación y comercialización de flores naturales y
flores secas usadas en la decoración de canastas de desayuno; de coronas de flores; servicios de decoración
de eventos; publicidad; gestión de negocios comerciales; compendidos en la Clase 35.'l Por su parte, la marca
base de rechazo "FLORARTE, EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS" posee la cobertura de "Los

servicios relacionados con Jos sectores de la agricultura, la Horticultura, y la silvicultura, así también los
servicios relacionados con el cultivo de plantas, tales como jardinerÍa. Los servicios relacionados con el arte
floral, tales como arreglos Florales y los servicios prestados por jardineros paisajistas comprendidos en la
clase 44 (cuarenta y cuatro).-"los servicios de la clase 44 del nomenclador internacional. De ello se desprende
claramente que las coberturas casi idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusió
debidamente acreditada. En efecto, Ias marcas analizadas recaen so

.tra

lue
icopresumiblemente compartirán los mismos canales de comercializacj



OIRECCIÓN NACIONAL DE

{r .t& 
PROPTEDAD

\*ép INTELECTUAL
PARAGUAY

ú .\ GOBIERNO orr I PARAGUÁI

- I{, PARAGUAY I REKUAI

Resorución*.o9' 4 2 !

poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLucróN Ne 4r3 DE FECHA 12 DE JUNIo DE 2019, DICTADA PoR LA
pTRgccTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLOR ARTE,

EMOCIONES QUE FLORECEN (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N' 3265L12O18,

SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR.

Asunción, sEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GISELLE ELIZABETH

OVIEDO ESCOBAR, contra la Resolución Ns 4I3 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de

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

RE S U LTA:

Que, en fecha 2 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de GISELLE ELIZABETH

OVIEDO ESCOBAR, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nq 413 de fecha 12 de junio

de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 14 de octubre de 2019, el representante convencional de GISELLE ELIZABETH OVIEDO

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

resolver en fecha lO de diciembre de 2019. '-----'

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FLORARTE, EL

ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS (SLOGAN)", registrada con el número 481089 en fecha 17 de abril de

2019 a favor de Rodrigo Augusto Perez Bogado, 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 óp de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a

lo soli ci tado (...) ".- - - - - - - - -

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

SLOGANS no puede equipararse de ninguna manera con el cotejo entre dos marcas de fantasía. En el
presente caso, si bien tienen en común fonéticamente las primeras palabras "FLOR ARTE" y "FLORARTE"

todas Jas demás palabras que integran el conjunto son diferentes gramatical y fonéticamente impresionando

en el público consumidor como perfectamente distinguibles entre sí y por ende capaces de coexistir

pacífrcamente./... son servicios muy diferente e incluidos en clases también diferentes. Esta última más bien

se refrere al cultivo de plantas mientras que la primera es una florería, comercialización de flores y
decoraciones./ Las palabras ...TRANSMITIR SENTIMIENTOS aleja cualquier similitud que pudiera existir con

la marca solicitada por mi parte que dice: EMOCIONES QUE FLORECEN, haciendo nuevamente alusión a las

flores, ya que tal es eJ ramo de mi negocio. (...)

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver

interpuesto

ctora Gcleral Interina
Gencral dc Propiedad Industrial

cción Nacional dc Iropiedad lntelcctual

urso
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLuctóru Ns 4r3 DE FECHA 12 DE ]uNro DE 2019, DICTADA poR LA
OMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLOR ARTE,
EMOCIONES QUE FLORECEN (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N" 3265U2O18,
SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR.

consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable
la coexistencia pacífica, por tanto, corresponde confrrmarla resolución recurrida.---

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE:

CONFIRMAR Ia Resolución N' 413 de fecha 12 de junio de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art. Ie

Art.2e ORDENAR el archivo de la
EMOCIONES QUE FLORECEN

3265U2018, solicitada a nombre

Art. 3e NOIFÍQUESE .---- - -- ---- - - - - - - - - - - - - - ;

solicitud de registro de la marca "FLOR ARTE,

(sLocAN) Y ', Clase 35, Expediente N'
de GISELLE EDO

lr..tnt' Gtn'
cción Gencral de Yl
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Resorución*.{L9- 4 2
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESor-uctóN Ns 413 DE FECHA 12 DE JUNIo DE 2019, DICTADA poR LA
otRecclÓN DE MARCAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLOR ARTE,

EMOCIONES QUE FLORECEN (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N" 3265U2O18,

SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR.

consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre Ia marca solicitada y la

marca oponente.

Que, además, ambas marcas cuentan con logotipos caracterÍsticos que presentan bastante similitud. --

Marca solicitante marca base del rechazo

florarte
El o¡te do lronsmilir lenlimienlos

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

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

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando qüe "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 yla inclusión de eJementos distintos

no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la

segunda puede ser una imitación de la primera't. ------------

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como Ia 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 consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."2

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

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

servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación
que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es

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

riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor
pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe

magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante

similitud sufici
asociab

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia.
2 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna. 2012. 8va.

H
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Resorución..og4 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I53 DE FECHA 26DEMAMO DEaOLI,DICTADA POR I..A.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ALEX Y ETIQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 107Rl2O19, SOLICnADO pOR ALDO
FLORENTÍN ACOSTA DUARTE

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 "ALEX Y ETIQUETA" y la marca oponente "ALEX SA Y
ETIQUET/r*

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonéüco entre la solicitud de registro "ALEX Y ETIQUETA" y la
marca oponente "ALEX SA Y ETIQUEf,A', cabe resaltar que las denominaciones no resultan confundibles
desde una apreciación integral, sucesiva y de conjunto, pues presentan diferencias sustanciales en su
estructura denominaüva, extensión, composición silábica, elemento inicial, pronunciación, significado
conceptual y configuración gráfica. La coincidencia parcial en el segmento inicial "ALEX" no puede ser
considerada aisladamente ni resultar apropiable con carácter exclusivo, debiendo prevalecer la impresión
general que cada signo produce en el consumidor. La denominación solicitada "ALEX Y ETIQUEIA'
consütuye una expresión compuesta, dotada de un significado conceptual propio, mientras que "ALEX SA
Y ETIQLJE"IA' configura una denominación cuya estructura y percepción global son sustancialmente
diferentes. En consecuencia, la coexistencia de ambos signos no resulta susceptible de generar un riesgo
cierto de confusión o asociación empresarial.--------

ALEX Y ETIQUETA

ALEX Sá" Y ETIQUETA

(marca solicitada), y

(marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la disünüvidad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca
registrada y la solicitada poseen etiquetas que están compuestas de elementos textuales y gráficos
característicos. En sÍntesis, al comparar las marcas en pugna en su conjunto, son diferentes, disÍmiles,
originales y disünüvas una de la otra, en todos los planos de comparación. --------

Marca solicitada Marca oponente

Km AL3X §.i\.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "ALEX SA Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase del nomenclador
intemacional 35: "...Una marca para disünguir los seruicios de la clase 35, referentes a importación,
exportación, representación, distribución y comercialización de automotores, repuestos y accesorios para
los mismos"mientras que la marca en trámite de registro "ALEX YETIQUETA:'solicita la
servicios comprendidos en la clase ?s: "...Comercialización, venta de vidrios,

los
e

,ristaldo

I Intetina
lndusrrirl

observar que ambas marcas se encuentran limitadas en cuanto a la

t. i,o'Pi,t^t tottttttud
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA. RESoLUcTóN Ne 153 DE FEcHA aIDEMAnzo DEzozt,DIctADA poR LA
omgccróN DE AsuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL DGEDIENTE DE soLIcITLJD DE REcISTRo DE
LA MARCA "ALEX Y mQUETA", CLA,SE 35, EXPEDIENTE N" t0n3l20l9, SOLICITADO pOR ALDO
rLonsNTÍN AcosrA DUARTE

Asunción, 10liP 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALEX SA, contra la
Resolución Ne 153 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 3 de diciembre de 2O2l se presenta el representante convencional de ALEX S.A- e

inte¡pone recurso de apelación contra Ia Resolución Ns 153 de fecha 26 de marzo de 202I, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha I de agosto de 2022, el representante convencional de ALEX S.A-, expresó agravios;
dictándose en fecha 6 de septiembre de 2022laproüdencia 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, y en fecha 26 de mayo
de 2025, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante 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 "(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "ALEX"
(marca solicitada) vs. "ALEX 5.A." (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos uisual, fonético e ideológico. Esta dirección
considera relevante mencionar que existen marcas registradas que llevan insertas en su denominación la
raíz o como parte de la denominación la partÍcula "ALE" en la clase j5, y todas ellas se encuentran
coexisüendo pacíficamente./... es posible apreciar que los servicios que pretenden identifrcar son
diametralmente opuestos y por tanto, esta Dirección considera que no existirá riesgo de confusión y/o
asociación de marcas por el público consumidor./Que, esta Dirección considera que la marca solicitada
reúne los requisitos de especialidad y originalidad. (...)".------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (...) Antes que nada, es falso que las

marcas en pugna posean ELEMENTOS DIFERENCIADORES.Como puede apreciarse, la marca solicitada por
la adversa es CASI IDÉNTICA a la marca REGISTRADA por mi mandante. En efecto, la marca solicitada por el
Señor ALDO FLORENTÍN ACOSTA DUARTE, claramente el único signo disünüvo de las marcas
contrastadas es ALEX: para el contraste entre ambas no se debe considerar ni SA (que forma parte de la
marca de mi mandante) ni las demás leyendas que acompañan a la eüqueta cuyo registro se

Que, corresponde a esta dependencia administraüva resolver sobre I

nte¡.r.1 Inte rinaffi"$&.. \,uyz
%,,r*,,
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DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "ALEX y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" l0n3l20l9, SOLICmADO POR ALDO
plonnvrÍN Ac o srA DUARTE

protegen. Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero enfocados

en productos de distinta naturaleza, finalidad y características, Io cual determina una diferenciación clara

en cuanto a su uso y a su desünatario. Esta circunstancia refirerza la viabilidad de una coexistencia pacÍfica
entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los

ütulares.

Que, tras una búsqueda en el sistema informático de la institución, se puede verificar que existen
numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresión, tales como ALEX PUBLICIDAD, clase 35,

Registro Ne 479047, EARMA ALEX, clase 35, Registro Ne 461154, coexistiendo pacíficamente con las marcas

oponentes, circunstancia que evidencia que el vocablo "ALEX" no puede ser objeto de apropiación
exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoración de Ia distintividad debe recaer sobre la
configuración global de cada signo y no sobre un elemento de uso común cuya capacidad

individualizadora se encuentra naturalmente atenuada. --------

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 caracteústicas

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.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución Ns 153 de fecha 26 de matzo de 2021, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALEX
Y ETIQUETA', clase 35, Acta N" 10773/2019, solicitada a nombre de la firma ALDO
FLORENTñ ACOSTA DUARTE. --rl----l\-------------r:j

ArL3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

ffi
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poR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUctóN Ne 97 DE FEcHA 8 DE ENERo DE 2020, DICTADA poR LA
PMECCTÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A I,ÍARCA "SAIA", CIASE
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orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre Ia solicitud de registro de la marca denominativa 'SAIA" Clase li y la marca mixta base de rechazo
"SATE" Clase 11.----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "SAIA" reproduce en el mismo orden, las tres letras iniciales del único vocablo que conforma la
denominación de la marca antecedente "SATE". No obstante, la marca oponente "SATE", termina con una
vocal diferente que Ie otorga una pronunciación fonética distinta de la marca solicitada.--

SATA

SATE

(solicitada), y

(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 y fonético, lo que permitirÍa su diferenciación en el mercado.----------

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 maÍca, 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.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
solicitante de autos APEX BRANDS INC. es titular de los siguientes registros de la marca "SAIA", clase 08,
bajo el N' 591171; clase 08, bajo el N' 546398; clase 09, bajo el N' 499330, clase 37, bajo el N'499330; clase 25,

bajo el N" 499229; clase 20, bajo el N' 499045; clase 06, bajo el N' 499044. Por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenec

Sobre el punto, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. LJna coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusione.s es./a
mejorprueba 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 qu-e las
características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al 'ntro
de las prohibiciones de la Ley N" L294198 de Marcas, corresponde revocar

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas Editorial La Ley. Asunción. 2013.I "DERECHO DE MARCAS'- Jorge Otamendi. g. Ed.. CABA, Abeledo perrot,2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 97 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATy'[*, CI.-A,SE

18, EXPEDIENTE N' 2957 O 1 2OI9,SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.. --.-- ---

Asunción,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de APEX BRANDS,

INC., contra la Resolución Ns 97 de fecha 8 de enero de 2020, drctada por la Dtrección de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 9 de agosto de 202O se presenta el representante convencional de APEX BRANDS, INC.,

e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 97 de fecha 8 de enero de 2020, dictada

por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 9 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020, el representante convencional de APEX BRA}.IDS, INC.,

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

resolver en fecha 8 de enero de 2021.

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada maÍca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SATE" registrada

con el número 413030 en fecha 14 de agosto de 2015 a favor de YING TSENG CHIEH. Comentario: Que
ambas denominaciones sor? 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
6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".------'-'

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)...más allá del ligero parecido que

pudieran tener, SATA, marca solicitada, y SATE, marca registrada, presentan diferencias tanto desde el
punto de vista de su estructura como en el de su fonética..//.. es evidente que el Señor Chien no presentó

oposición porque consideró que no habia posibilidades de confusión entre los

signos.(...)".

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, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su ificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resulta es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibili En ese
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Resoruciónll'-fig 4 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 97 DE FECHA 8 DE ENERO DE2O2O, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE REGTSTRO DE I-A MARCA'SATA, CIáSE
18, EXPEDTENTE NO 29 57 O I 2OI9, SOLICTTADO POR APEX BMNDS, INC..........

Art.Ie

Art.2e

Art.3e

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución Ns 97 de fecha 8 de enero de 2020 dictada por la Dirección

de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "SAIA",
clase ll, Expediente N" 2957012019, sly'i r--a.nombre de APEX BRANDS,

INc.-.---..------...:----..---.-.-----\--.-

ffi''':$.,;lt;:[",1*llll:x]'

NOTTFfQUESE.
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN Ne 1160 DE FEcHA 27 DE Acosro DE 2020, DIcTADA poR tá.
ONTCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SI«PEAK Y
ETIQUEXA", CLASE 9, EXPEDIENTE N' 4O88512OL9, SOLICTTADO pOR VIRTUALDEMAND.COM DE
MEXICO, S.A" DE C.V. -------

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, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en con;unto 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 mixta'SI«PEAI« Clase 9 y la marca denominativa base de rechazo
USI«PE" Clase 9.

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que las
primeras cinco letras de la marca solicitada "SI«PEAK' reproduce en el mismo orden, el vocablo que
conforma la denominación de la marca antecedente "SI(YPE". No obstante, la marca solicitante adhiere el
prefijo "AK", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente más extensa. Mientras que
"SKYPE" se comPone de una sola sÍlaba, 'SKYPEAK" presenta una estructura fonética más extensa y
elaborada al articularse en dos vocablos. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis
semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la
denominación de Ia solicitada está conformada por dos vocablos unidos del idioma inglés: "SKYPEAK", que
significa "cima del cielo o pico del cielo",lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente
diferente a la que podrÍa atribuirse a la adversa "SKYPE" un nombre de fantasía que hace referencia a un
Programa de internet que sirve para hacer llamadas, videollamadas y chats de texto gratis con otras
personas en todo el mundo a través de la red.

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas son muy
distintivas que las hacen más inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de
marca en cuestión, vemos que le otorga un carácter propio y distinüvo:

Marca solicitada rela Cristaldo
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poR LA cuAL sE REvocA l¿, RESoLUcTóN Ne u6o DE FEcHA 27 DE Acosro DE zo2o, DISIADA PoR LA
ompcclÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SI(YPEAK Y
ETIQUEIA", CIASE 9, EXPEDIENTE No 4088512019, SOLICTTADO POR VIRTUALDEMAND.COM DE
MEXICO, Sá" DE C.V. -------

Asunción, X i¡ ,l-, ¿ÜiÜ

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

VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, SA DE C.V., contra la Resolución Ns 1160 de fecha 27 de agosto de

2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----"-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2O2O se presenta el representante convencional de

VIRTUALDEIvÍAND.COM DE MEXICO, SA DE C.V., e interpone Recurso de Apelación en contra de la

Resolución Ns tl60 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 5 de marzo de 2021, el representante convencional de MRTUALDEMAND.COM DE

MEXICO, Sá- DE C.V., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 4 de mayo de2O2I.

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 "SKYPE",

registrada con el número 381046 en fecha jl de mayo de 2013 a favor de MICROSOFT CORPORATION,

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, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) mi representada es la única

titular legitima de la marca "SKYPEAK" y etiqueta, contando con varios registros concedidos y solicitudes

en trámites.../...se puede notar la amplia diferencia entre los productos que cubre la marca antecedente y la

de mi cliente, por ende, no pueden ser consideradas como disimiles, puesto que cubren productos
diferentes en el mercado, ya que la solicitud de mi titular cubre productos específicos... mientras que los

productos que cubre la marca antecedente son programas de cómputo que permiten realizar tareas en un

sistema informático. En otras palabras, debido a poseer naturalezas totalmente diferentes, los productos de

las dos marcas se utilizan para satisfacer diferentes necesidades. (...)" -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la del recurso

interpuesto -------";

Dirci
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Resolución-'§9

POR LA. CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN NE 1160 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA \,IARCA "SI«PEAKY
ETIQIJE"IA", CIASE 9, EXPEDIENTE N" 4O885120t9, SOLICÍTADO pOR VIRTUALDEMAND.COM DE
MEXICO, SA DE C.V. -------
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos están
clasificados en la misma clase NCL 41(...)".------

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 marca.r seat?

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: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. [Jna coexistencia en e] mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es /a
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido

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

POR TANTO,
I.¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le

Art.2e

Art.3e

']Sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marca{ Editorial La Ley. AsunciónI "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017 -

REVOCAR la resolución Ns 1160 de fecha 27 de agosto de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SKYPEAK" Y ETIQUETA, clase 9, Expediente N" ', solicitada a nombre de
VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A" DEd.V. -------..}
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poR LA cuAL sE REVocALARESoLUcIóN Ne n6o DE FEcHA2T DEAGosro DE 2ozo, DICTADApoRLA
onTccTÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SI(YPEAKY
ETIQUETA", C[.A.SE 9, EXPEDIENTE N" 40885/2019, SOLICITADO POR VIRTUALDEMAND.COM DE
MEXICO, SA. DE C.V. -------

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 Ia misma idea conceptual.

Desde esta perspectiva, 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de

productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

marca antecedente "SKYPE" posee el registro N' 569665 en la gfuggl con la siguiente descripción de

Uaducta§: "...Software infotmáüco, a saber, software para la tansmisión, grabación, reproducción,

visualización, organización, gesüón, manipulación y reuisión de mensajes, tertos, imágenes, archivos,

audio, videos y contenidos audio-visuales y otos datos relativos a la facilitación de las comunicaciones
ente dos o mtlltiples usuarios a tavés de redes informáticas, ¡edes de comunicación y la red munüal de
información; henamientas de desanollo de soflware informáüco; Sofurare informático pera su uso como
una interfaz de programación de aplicaciones (applicaüon programming interface (API); dispositivos
inalatnbricos, habilitados con Bluetooth y bus de serie universal (universal serial bus (USB)) para las

comunicaciones es decir, teléfono, equipos portáüles, awiculares, altavoces, microfono, audifono, cámara

wed y cámaras de uideos,, "Clase 09. (NUWO), del Decreto Reglamentario No. 1ó.939/O2."; mientras que la

marca en trámite de registro "SI«PEAK Y ETIQUETA" solicita en la misma clase Ia cobertura de:

"...Productos para uso con computadoras y con equipos portatil p* ofrcina y negocios, a saber, estuches

para tansportar computadoras personales (notebook); estuches y receptaculos especifrcamente accesorios

para tansportar computadoras portaüles; mochilas especificamente accesorios para tansportar
computadoras,' esfucáes, cubiertas, receptáculos, bolsas, bolsas para tansportar, bolsas protectoras, bolsas

de mano, fundas, todos los accesorios especfficamente para tansportar computadoras personales
(notebook). Ordenadores poftatiles conocidos como tablets o tabletas electonicas; telefonos celulares,

smar@hones y accesorios para telefonos celulares como frndas, clips, bolsas, microfonos, audifonos,

cargadores para baterias, adaptadores de energia, carcasas o fundas, power bank (baterias portaüles),

comprendidos en la clase 09 (NUWE).". 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 su uso y público

destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión, dado que los

servicios no compiten entre sÍ. ---------

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIIAY"I señalan cuanto

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

servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en c
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún c
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Ofici
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y

ctor
I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Diret'trices pant el examen de marcas en Paraguay,p.
httos:i /*'u t,. rli naoi.gor,.ny/portal/v3/utopiedad-inclusn'ial/tnat c¿s./di rcctriccs

ión Genct

cción Nrcio¡¿l

siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N9 884 DE FECFIA I DE JULIO DE 2020, DICTADA POR I.á.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE NEqSTNO DE LA MARCA "RICA Y
ETIQUE"TA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 59445/2019, SOLICITADO pOR PASTEURIIZADORA RICd SA--------

Que, dicha aptitud distintiva encuentra sus lÍmites en las prohibiciones absolutas previstas en el
artÍculo 2" de la Ley de Marcas, entre ellas la establecida en su inciso e), que impide registrar los signos que
consistan enteramente en el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o
aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus caracterÍsticas, finalidad,
destino o modalidad de prestación.--------

Al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY'| señala cuanto sigue:
"(...) La razón de politica pública que subyace a esfe motivo de denegación del registro es que no deben
permiürse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes
puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir
normalmente. Para ser considerado "descriptivo", L)n signo debe considerarse siempre en relación con los
productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por
ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como
una información sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el signo
proporciona información, en particular, sobre la canüdad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamaño de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada
una marca evocativa o sugesüva, sino más bien un término descriptivo y carente de fuerza distintiva, que
refiere de manera directa y evidente a las características funcionales de sus productos. Su registro, por
ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común
o necesarias para describir actividades similares.

Que, en el caso de autos, la denominación RICAYETIQUEIA, analizada en relación con los productos
comprendidos en la clase 32, carece de la aptitud distintiva exigida por la legislación
marcaria.---

Que, el vocablo 'RICA' es un adjetivo calificativo de uso corriente en el idioma español que, al
aplicarse al sector de las bebidas, es comprendido de forma directa por elpúblico consumidor como una
alusión a la exquisitez, buen sabor o excelente calidad del producto, transmitiendo un mensaje netamente
laudatorio y descriptivo. En consecuencia, dicho elemento carece de la fuerza distintiva necesaria por sí

solo, ya que no permite al consumidor identificar un origen empresarial especÍfico, sino que resalta una
característica deseable del product

Que, asimismo, la solicitud de marca contiene un logotipo consistente en la representación de una
gota de agua que dentro de la misma contiene la palabra RICA, constituyendo un elemento de naturaleza
predominantemente evocativa que tampoco dota al conjunto de Ia distintividad necesaria al

marca solicitada

a Cristaldo

I Dirección Nacional de Propiedad Intelecrual (DÍNAPI), Dirct'trices puru el exomen de marcas en Paraguuy, p. I 19. Disponible en:
httos:l/rvu,rv.dinani. sov-nv/nortal/v l/nroniedad-i nrhrstri¡ I /r¡rr¡:r qlrl i r¡¡rrices
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Resorución."1)§ 4 6
poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcTóN Ne 884 DE FEcHA l DE JULIo DE 2020, DICTADA poR Lq.
pmgcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA t\¿ARcA 'RIcA y
ETIQUETA',, CI-ASE 32, EXPEDIENTE N'59445/2019, SOLICITADO PORPASTEURIZADORARIC.{ SA--------

Asunción, 1ü§[Plt26

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional PASTET RIZADORA

RICA, S,A.,contra la Resolución Ns 884 de fecha I de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; --
RESULTA:

Que, en fecha ll de septiembre de 2O2O se presenta el representante convencional de

PASTEURIZADORA RICA, S.d, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 884 de

fecha I de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022, el representante convencional de PASTET RIZADORARICA,

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

resolver en fecha 27 de octubre de 2022.

CONSIDERANDO:

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

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

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la

siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracterisüca del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva
y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
solicitado (... )" - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Primeramente, esta solicitud de

registro de marca, cuenta con un logotipo muy colorido, diferente y único.../Cabe además resaltar que estos

productos se venden por AMAZON, y se podrá notar en la página web y demás publicaciones en GOOGLE

que RICA es una marca de alto reconocimiento en República Dominicana y otros paises de América Latina.

(...)" ------

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

interpuesto

Que, conforme al artÍculo l" de la Ley N" 1294198,Ia función esencial de una marca consiste en

distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de sus com

consecuencia, únicamente pueden acceder al registro aquellos signos q

distintiva y permitan al consumidor identificar el origen empresarial de

sufici
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Resorución.'-09 4 6
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ns 884 DE FEcHA I DE JULIo Dgzozo, DrgrADA poR LA
ompcctóN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE sollcrruD DE neGrsrRo DE LA MARcA 'RIcA y
ETIQUE"[A", CI-A,SE 32, EXPEDIENIS N" 59445/2019, SOLICmADO PORPASTEURIZADORARICA, SA.--------

Que, admitir el registro solicitado implicarÍa conceder una marca que no genera una impresión
suficientemente distintiva que permita al público identificar el origen empresarial de los productos,
resultado que precisamente procura evitar la prohibición contenida en el artículo 2', inciso e), de la Ley N"

t294198.

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

de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que

no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las

prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especÍficamente el inc. e) delArt.2. de la Ley1294l98,

por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONRRMAR la Resolución N" 884 de fecha I de julio de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2s ORDENAR el archivo de la solicitud de re "RICA"

clase 32, Expediente N' 5944512019, solicitada a nombre

ATE 39 NOTIFÍQUESE.

Clau
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Resorución."-09 4 7
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTót¡ Ns 883 DE FECHA I DE IULIo DEzozo,DICTADA poR tá,
ORECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcmUD pe nE.csTno DE LA MARCA "RICA Y
ETIQUE"IA", CI-ASE 29, EXPEDIENTE N" 594612Ot9, SOLICITADO pOR PASIEURIZADORA RICA" Sá"--------

Que, dicha aptitud distintiva encuentra sus lÍmites en las prohibiciones absolutas previstas en el
artículo 2' de la Ley de Marcas, entre ellas la establecida en su inciso e), que impide registrar los signos que
consistan enteramente en el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o
aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus características, finalidad,
destino o modalidad de prestación.--------

Al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY"I señala cuanto sigue:
"(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben
permiürse derechos exclusivos respecto de términos puramente descnptivos 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.../...La Oficina denegará el registro de un signo por
ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como
una información sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el signo
proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamaño de los productos o senticios.(...)". Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada
una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un término descriptivo y carente de fuerza distintiva, que
refiere de manera directa y evidente a las caracterÍsticas funcionales de sus productos. Su registro, por
ende, podrÍa afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común
o necesarias para describir actividades similares.

Que, en el caso de autos, la denominación RICA Y ETIQUETA, analizada en relación con los productos
comprendidos en la clase 29, carece de la aptitud distintiva exigida por la legislación marcaria.---

Que, el vocablo 'RICA' es un adjetivo calificativo de uso corriente en el idioma español que, al
aplicarse al sector de los productos alimenticios, es comprendido de forma directa por el público
consumidor como una alusión a la exquisitez, buen sabor o excelente calidad del producto, transmitiendo
un mensaje netamente laudatorio y descriptivo. En consecuencia, dicho elemento carece de la fuerza
distintiva necesaria por sí solo, ya que no permite al consumidor identificar un origen empresarial
específico, sino que resalta una característica deseable del product

Que, asimismo, la solicitud de marca contiene un logotipo consistente en la representación de una
gota de agua que dentro de la misma contiene la palabra RICA, constituyendo un elemento de naturaleza
predominantemente evocativa que tampoco dota al conjunto de la distj

marca solicitada

f e ctof a uqne f al lnf cilna
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Resorución."$$ 4 7
poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUctóN Ns 883 DE FEcHA l DE JULIo DE 2ozo, DISrADA poR LÁ.

oRgccIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICA Y
ETIQUE'[A", CLASE 29, EXPEDIEN'IE N" 59M612O19, SOLICTTADO POR PASTET RIZADORA RIC,{ Sá.--------

Asunción, 'X'fi SIP 2í]20

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional PAS'IEURIZADORA

RIC,\ SA.,contra la Resolución Nq 883 de fecha t de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; --
RE SULTA:

Que, en fecha ll de septiembre de 2O2O se presenta el representante convencional de

PASTEURIZADORA RICA, Sá., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 883 de

fecha I de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022, el representante convencional de PASTEURIZADORARICA,

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

resolver en fecha 27 de octubre de 2022.

CONSIDERANDO:

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

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

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuit marcas: La marca se encuentra incursa en la

siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio Para
calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva
y sin disüntividad alguna con relación a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
solicitado (... )" - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) Primeramente, esta solicitud de

registro de marca, cuenta con un logotipo muy colorido, diferente y único.../Cabe además resaltar que estos

productos se venden por AMAZON, y se podrá natar en la página web y demás publicaciones en GOOGLE

que RICA es una marca de alto reconocimiento en República Dominicana y otros países de América Latina.

(...)" ------

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

interpuesto

Que, conforme al artÍculo l' de la Ley N' I294198,1a función esencial de una consiste en

distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de res. En

consecuencia, únicamente pueden acceder al registro aquellos signos idad

tora Geileral Interina
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Resorución.'S-9 4 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN Ng 883 DE FECHA I DE JULIO DE2O2O, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICA Y
ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 5944612019, SOLICITADO PORPASTEURIZADORARIC,\ SA.--------

Que, admitir el registro solicitado implicarÍa conceder una marca que no genera una impresión

suficientemente distintiva que permita al público identificar el origen empresarial de los productos,
resultado que precisamente procura evitar la prohibición contenida en el artículo 2", inciso e), de la Ley N'
t294198.

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

de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que

no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las

prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294198,

por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML TNTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRN,ÍAR la Resolución N' 883 de fecha I de julio de 202O dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "RICA" Y ETIQUETA,

clase 29, Expediente N" 5944612019, solicitada a nombre de PASTEURIZADORA

Art.3e

Abg.
D ircct

Dirccción Gentt

Direcció¡ )'iacior
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Que, esta dependencia administrativa considera que
idéntica a la solicitud oponente "TECNO DAY". Debido a su

Resorución.'-0-9 4 B
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N. 1385 DE PE¿HA + oÉ DIcTEMBRE DEk»L4,DICTADA PoR
I.-A, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE oPoSIcIÓN A Tá,
SOLICITUD DE REGISTRO DE I..lq, MARCA "TECNODAY" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9848612022,
SOLICITADA POR CATTECH SA...---

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(..) la supuesta diferencia gráfica
derivada de la supresión del espacio entre los vocablos 'TECNO'y "DAY" no representa una alteración
significativa desde el punto de vista de la percepción global del consumidor medio. En condiciones
normales de mercado, este no realiza un análisis desagregado ni técnico del signo, sino que lo percibe como
una unidad fonética y visual. En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en que la atención
debe centrarse en la impresión de conjunto que los signos generan, principio ampliamente reconocido en
el derecho marcario comparado y en la práctica administrativa. / Tanto 'TECNO DAy" como ,TECNODAY,

reproducen idénticos elementos léxicos en el mismo orden y con la misma carga semántica: la conjunción
de la noción de tecnologÍa ("tecno") y la temporalidad ("day'). Esta unidad conceptual permanece incólume
incluso cuando los vocablos se fusion an en una sola secuencia tipográfica. La diferencia alegada es
meramente formal y no alcanza, por su naturaleza, a configurar una distintividad suficiente desde ta
perspectiva del consumidor medio (...)". --------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La
contraparte confunde solicitar el registro de una marca can "el uso indebido de una marca" (inciso'h'del
mencionado Art. 809), en la ejemplificación de casos de competencia desleal. Mi mandante NO está usando
la marca TECNODAY; sólo busca registrarla... (...)" --------

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

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, bajo tales parámetros, corresponde determinar si la marca solicitada "TECNODAY puede
coexistir pacíficamente con la solicitud de marca 'TECNO DAY', invocada como fundamento de la
oposición. Que, efectuado el cotejo integral de ambos signos, esta Dirección General considera que resulta
idéntica a la denominación invocada por la oponente, circunstancia que hace necesario efectuar con
particular rigurosidad el análisis de la relación existente entre los servicios. Desde el punto de vista
ortográfico, la configuración visual de los signos presenta un elevado grado de similitud

lECNODAY

TECNO DAY

(marca solicitada),y

(marca oponente)

Que, la firma TECNOMYL S.A., ha formulado oposición contra la solicitud de registro de la
denominación "TECNODAY", pretendiendo hacer valer como derecho anterior la solicitud de registro de la
misma denominación presentada en la clase 35 con fecha I de noviembre de 2022. -------

V \ GOBIERNO onr. PARAGUÁI\üI PARAGUAY I REKUAI

la denominacrón
especial rel
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Resorución.'$$ 4 8
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1385 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2024, DICIADA POR

1A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE OPOSICIÓN A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'TECNODAY, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9848612022,

soucmADA PoR cAUrEcH sA.-----

Asunción, 1 0 sEP 202ri

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por Ia representante convencional de TECNOMIII- S.A.,

contra la Resolución Ns 1385 de fecha 4 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos

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

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2024 se presenta la representante convencional de TECNOMYL

S,áu, e inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución Ns 1385 de fecha 4 de diciembre de 2024, dictada

por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 7 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 23 de julio de 2025, Ia representante convencional de TECNOfuIYL SA., expresó

agravios; dictándose en fecha 25 de julio de2025la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito

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

Que, en fecha 8 de septiembre de 2025, contesta la expresión de agravios la adversa, en consecuencia

se llamó autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2025. --------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al realizar un análisis detallado de las marcas en

conflicto, se puede observar que TECNODAY y TECNO DAY presentan diferencias significativas en varios

aspectos. Desde una perspectiva visual, las marcas están representadas de manera distinta, ya que una se

presenta como una palabra unificada (TECNODAY) mientras que la otra está separada Por un espacio

(TECNO DAY). En el plano conceptual, aunque ambos comparten una referencia a tecnologia y üempo, la

forma en que se expresan sugiere una identidad propia para cada una. Fonéticamente, las marcas también

se distinguen debido a la pausa natural que genera el espacio en TECNO DAY/TECNODA\ lo que altera

Iigeramente su pronunciación y ritmo en comparación con una diferencia sustancial entre ambas. Estas

caracteristicas, en conjunto, evidencian una diferencia sustancial entre ambas denominaciones./ Que, esta

distinción en los sectores y objetivos, de los servicios protegidos por ambas marcas demuestra que oPeran

en ámbitos distintos lo que reduce considerablemente cualquier posibilidad de confusión entre los

consumidores./ ...TECNO DAY oponente, se dirige principalmente a empresas interesadas en actividades
comerciales y publicitarias generales, tales como promoción de ventas y administración de programas de

fidelización, lo que indica un enfoque más amplio en el ámbito cotporativo. Por otro lado, TECNODAY

solicitada, tiene un público objetivo especifico en el sector agrÍcola, incluyendo empresas o ,:9¡
requieren servicios técnicos, asesoramiento y apoyo en operaciones relacionadas

que
:ión

Cristaldo
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Resorución..-0-9 4 8
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1385 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE2O24, DICTADA POR
LA DIREccróN o¡ ASUNToS NdARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE oposlctóN e Ln
SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECNODAY" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9848612022,

SOLICTTADA POR CALIECH S.4.. --..

componente asume el papel principal y protagónico, captando la atención del consumidor de manera

absoluta. Por ende, al ser TECNODAY el elemento decisivo para la idenüficación comercial, su

incorporación íntegra en el signo solicitado anula cualquier distinción, configurando asÍ una identidad
absoluta y total entre ambos signos. I--------------

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 auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público
consumidor.----- -- ------

En cuanto a las coberturas de las marcas enfrentadas, la marca solicitada pretende el registro para los

servicios de la clase 35: "servicios de publicidad y negocios; servicios de asesoramiento de productos y
servicios agrícolas; servicios técnicos agrÍcolas, para todas las fases del cultivo; intermediación y
asesoramiento en operaciones comerciales comprendidos en la clase internacional j5 (TREINTA Y
CINCO)."; mientras que, la marca oponente pretende cubrir los siguientes servicios de la misma clase:

"...Organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, gestión interina de negocios comerciales,
información sobre negocios, consultoria sobre organización y dirección de negocios, promoción de ventas
para terceros, administración de programas de fidelización de consumidores. No se reivindican los
derechos de uso exclusivo sobre la palabra DAY' -----

Que, 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 las marcas

son idénticas. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la

marca "TECNODAY no podrá coexistir en el mercado, ya que es idéntica a la marca oponente "TECNO

DAY", coincidiendo plenamente además en la nomenclatura internacional. ---------

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

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos $o y 2o

incisos 0 y g) de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que

correspond e revocar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art. ls REVOCAR la Resolución Ns 1385 de fecha 4 de diciembre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca TECNODAY", clase 35,

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

I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

Expediente N" 98486/2022, solicitada a
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ResoruciónN'09 4 g
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DEaO}4,DIqTADA POR I.á,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y mQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N" 0327912023,
SOLICITADA POR BM TRADING S.A. _-----.

que es tratada {unica y propiamente en los humanos, situación que comprobaria que la oponente no utiliza
su marca "MAGNUS" para "TODOS" los productos de la clase 05, y que los mismos no podrán ser
confundidos por el público consumidor. / ...1a mera coincidencia parcial es una denominación no implica
que las marcas sean idénticas ni confundibles. Por el contrario, el elemento adicional "NUTRICIÓN
ANIMAL" de la marca de mi representada no solo refuerza su carácter distinüvo, sino que también delimita
claramente su ámbito de uso, otorgándole mayor atractivo visual y conceptual frente a la marca oponente.
(...)" -

Que, la representante convencional de LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A) manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) las marcas en

Pugna comparten la misma particula "MAGNI,J", y a pesar de que la contraparte cambió de consonante, en
este casq la letra "5" por la "M", no logra en absoluto la disüntividad necesaria para el registro de la marca.
Además, es sumamente importante hacer notar que las palabras "NIJTRICIÓN ANIMAL" son PALABRAS
GENERICAS gue no pueden ser reivindicadas, por lo que la marca principal es MAGNI,JM, por lo tanto, el
registro de la referida marca a nombre de la firma BM TRADING 5.A., seria a todas luces contrario a nuestro
ordenamiento juridico marcario.../Resulta obvio que la competencia utilizó la marca de mi mandante para
crear la suya, Por dicha razón consideramos que en caso de que la marca solicitada sea concedida causará
un daño irreparable para los rhfereses de mi mandante./Las maÍcas en pugna se solicitaron en la MISMA
CLASE 05, en donde mi cliente tiene registrada la marca para TODOS los productos de la clase, razón por la
cual la limitación de los productos en la marca de la adversa no es sufrciente para la concesión de la misma...
(.. )" --

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

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---------

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "MAGNUM
NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUEIA" (Clase 05) frente a la marca oponente registrada "MAGNUS" (Clase 05),
se advierte que, si bien ambas marcas comparten Ias cinco letras iniciales (MAGNU), dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. ----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sÍlabas, asÍ
como su orden, ritmo y acentuación. Al respecto, la marca en trámite se articula en ocho sílabas como
"MAG-NUM-NU-TRI-CIÓN-A-NI-ir¿AL" y la marca oponente presenta una extensión de dos sílabas,
'MAG-NUS". Igualmente, las denominaciones de la marca solicitada y la oponente difieren en la
composición de la última letra de la palabra "MAGNU", siendo la solicitante con la letra M" y
oponente con la letra "S", es asÍ que, aunque las mismas compartan sus
terminaciones ortográficas genera distinción fonética, debido que alpronu

taldo

iil],f,{rlna
i-hopitrlrdlndusrri

Pro¡iedarl Intelcctr:
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Resorución.'Og 4 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 829 DE FECHA I DE AGOSTO DEaOZ4, DISTADA POR I.A
DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "MAGNUM NUIRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" Clase 05, EXPEDIENTE N" 0327912023,

SOLICÍIADA POR BM TRADTNG S.A'. _--.--.

Asunción, l0StP 2016

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BM TRADING SA,
contra la Resolución N" 829 de fecha I de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

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

RESULTA:

Que, en fecha 3 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma BM

TRADING SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 829 de fecha I de agosto de 2024,

dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 5 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 2 de abril de 2025, el representante convencional de BM TRADING S"4.. expresó

agravios; dictándose en fecha 7 de abril 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 13 de junio de 2025 el representante convencional de LABORATORIOS SIEGFRIED

SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED SA.) contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la

providencia de Autos para Resolver en fecha 20 de junio de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al cotejar las marcas solicitadas MAGNUM
NUTRICION ANIMAL Y ETIQUETA Y MAGNUS oponente, podemos notar que entre las denominaciones la

marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la palabra oponente (MAGNU). Si bien tiene

importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de

conjunto. Y desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la

confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tiene un mismo

ongen de producción), y que con al inclusión de la palabra "NLJTRICION ANIMAL", no le aporta la
diferencia necesaria y suficiente para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto la que más

resalta es la denominación "MAGNlJ"./...entre la denominación solicitada se obsetva 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 existirá riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no
reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibiüva de registro...

(...)" ------

Que, se agravia el apelante BM TRADING SA, y entre otros argumentos expresa: "(...) si bien las

marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase, están destinadas a Ltsos totalmente distintos,la marca

registrada por la oponente "MAGNLIS" protege "TODOS" los productos de la clase 05, sin

menos cierto que en la práctica la firma adversa utiliza la misma para productos.
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HUMANO, siendo comercializada como medicamentos para combatir la
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Resorución.'Sg 4 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2024, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAGNUM NL,nRICIÓN ANIMAL Y mQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N. 0327912023,
SOLICITADA POR BM TRADING Sá.. _------

conceder el registro de forma delimitada para proteger el interés del público sin lesionar el derecho del
solicitante, señalando que: "...la Dirección de la Propiedad Industrial en interés delpúblico, podrá denegar
el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con
notifrcación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registo
solicitado Podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o
concederse con una limitación para determtnados productos o servicios, cuando no se jusüfrca una
denegación total...

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, ya posee con las siguientes marcas registradas: "MAGNUM NUTRICIÓNANIMAL'en g]qgg!! con
Registro Ne 576836 y en clase 35 con Registro N' 590773. Es decir, el ütular de la solicihrd de autos ya cuenta
con dos 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a

la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ y podrán coexistir
pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.le

ArL 2e

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 829 de fecha I de agosto de 2024 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
NUTRICIÓN ANIMAL", Clase 05, Expediente N" 0327912023, solicitada
TRADING SA -----.-

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

marca "MAGNUM
a nombre de BM
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Resorución."0g 4 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE2O24, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N' 0327912023,
SOLICITADA POR BM TRADING S.A. _---.-.

la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disÍmil: MAGNUM NUTRICIÓN
ANIMAL/MAGNUS. Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortográfica y auditiva
relevante, como se ilustra a continuación: -------

MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA (marca solicitada), y
MAGNUS (marca oponente)

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que otorga cierta
distintividad a la marca

MamHm
Que, por consiguiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su estructura,

composición gráfica y configuración fonética, circunstancias que reducen significativamente cualquier
riesgo de confusión o de asociación indebida en elmercado.-----------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) Al analizar el riesgo de confusión entre dos signos aplicados a productos o servicios similares es

necesario tener en cuenta el grado de atención que suelen ejercer los consumidores pertinentes.../...E1
grado de atención de un consumidor puede depender del tipo de producto o servicio de que se trate, y si el
consumidor es profesional o especializado. Cabe suponer que los consumidores que operan en un campo

profesional o especializado tendrán menos probabilidades de confundirse cuando adquieran productos o

servicios que les sean familiares o que estén acostumbrados a comprar. lJn factor que determina el grado de

atención del consumidor es su nivel de implicación en la compra de un producto o servicio. Esto a su vez

puede depender del nivel de importancia de la compra es para ese consumidor. Cuanto mayor sea la

importancia de la compra de un producto o sen¡icio, mayor será la atención del comprador. Esto, a su vez,

tenderá a reducir la probabilidad de que el comprador sea confitndido o engañado ante marcas similares.
Cabe suponer que habrá un alto grado de atención de parte de los consumidores que compran productos o
servicios que son caros, de adquisición poco frecuente o potencialmente peligrosos. Por ejemplo, las

compras de productos como un automóvil o una computadora, o servicios como asesoramiento médico o

financiero, generalmente conllevan un mayor cuidado por los consumidores. Lo mismo si se trata de

productos como los medicamentos, dependiendo de que el producto sea vendido solo bajo prescripción
médica o que esté en venta libre. Por el contrario, cabe esperar un menor nivel de atención con respecto a
las compras rutinarias de productos de la vida cotiente o poco costosos, como los alimentos básicos y
produ ctos simil ares.t (...) ". - - -' - - - - - -

Que, la tutela del interés general y la protección del consumidor constituyen el eje rector de las

decisiones de la Dirección General de la Propiedad Intelectual. En este contexto, al quedar en evidencia
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que los elementos de hecho no justifican una denegación total de la solicitud, el registro
MAGNUM NLIRICIÓN ANIMAL deviene viable mediante una aplicación
normativa vigente. Al respecto, el artículo 6' de la Ley N' 7294198 facul

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual @fNAPI), Dircctrices para el examen de marcus en Paraguay.

httns: ,u'u'u.dinarri.!:or'.pv ounal,/v-3/propicdad-industrial/nrarcas,/dircctriccs
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ResoluciónN" 095 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 602 DE FECHA 12 DE MARZO DEaO}4,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE T,IARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA'GX3', CLASE
12, EXPEDIENTE No l7925l2O23,ANOMBRE DE ZHEJTANG GEELYHOLDING GROUP CO., LTD.

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objeüvo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en 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 "GX3/X3", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra, de distinta extensión y dejan una impresión muy diferente que
aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la
diferencia existente entre las mismas:

cxl (solicitada), y

Xl (base de rechazo)

Que, la letra "X" y el número "3" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados
en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio'. -----------

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

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "[Jna
partÍcula de uso común no puede ser manopolizada 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, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad
está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de
fantasÍa, son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación,
de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. --------------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utili,
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas m

g0!ú¡t¿:

to
as

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusjón de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
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Resoruciónr.r'-sg 5 0
POR LA CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' 602 DE FECHA 12 DE N{ARZO DE2O24, DICTADA POR LA
PMECCTÓN DE IVIARCAS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE I.á,[,ARCA,GX3,, CIáSE
12, EXPEDIENTE No t792512O23,A NOMBRE DE ZHEIIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

Asunción, 10SEP2020

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

GEELY HOLDING GROUP CO., LID.. contra la Resolución N" 602 de fecha 12 de marzo de2O24, dictada por

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

RE SULTA:

Que, en fecha 9 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de ZHEIIANG GEELY

HOLDING GROUP CO., UTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 602 de fecha

12 de marzo de2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 4 de julio de 2024, el representante convencional de ZHEJIANG GEELY HOLDING

GROUP CO., LTD. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha ll de julio de2024.

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente

2013-1321546 Denominación X3 Clase 12 Registro 398741 Titular Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft [DE], Comentario: Que las denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los

consumidores.../... No ha lugar a lo solicitadon. -------'-'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Que en lo que respecta a las

denominaciones, la marca antecedente "Xi", está compuesta por la conjunción de la letra X y el número 3,

constituyendose asi en una "denominación simple"; mientras que la marca solicitada "GX3" si bien también

se constituye en una "denominación simple", la misma está compuesta por la coniunción de las letras G, X y
el número 3, en donde la letra G hace alusión a la marca GEELY altamente conocida de mi comitente, sin

pasar por alto este último término se constituye en el nombre comercial de mi representada, por lo cual la

letra G incluida en la denominación en estudio hace alusión directa al nombre de mi titular en ese

sentido./...1a firma ZHEJIANG GEELY HOLDING GROIJP CO., LTD., es una emPresa de la industria
automotriz altamente reconocida a nivel internacional, comúnmente conocida como GEELY y mi
comitente solicitó y registró la marca "GX3" en varios paises del mundo.../...nos encontramos en la posición
de afirmar que la solicitud de la marca "GX3" logra distinguirse del antecedente citado y no provocará

confusión pública alguna dentro del mercado.. ( )"

%,Yqffi

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia
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Resorución..1)§ 5 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 602 DE FECHA 12 DE MAMO DE2O24, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIR'O DE I.A MARCA UGX3", CLASE
12, EXPEDIENTE No 1792512023,A NOMBRE DE ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre,

no es elemento suficiente para inclinar Ia balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los

demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, adrcionalmente, ahondando en el análisis relativo a Ia cobertura de productos, si bien las marcas

en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, glg¡gll, del cotejo se

evidencia que el solicitante presenta sus productos limitados a un sector bien determinado:",-Vehlculos de

locomoción teneste, eéÍea, acuática o por fenocaril; cítrros; crhasr's de automóuiles mecanismos de
propdsión para vehfculos ter::esÍ:es; cajas de cambios para vehiculos tenestes; motores para vehiculos
tenestes; neumáticos para ruedas de vehfculos; frenos para vehiculos; caroceñas para vehfculos; asientos

de vehÍcdos; vehÍculos elécticos; motocicletas; üsposiüvos anünobo para vehiculos, comprendidos en la
clase 12 (DOCE).", mientras que la marca base de rechazo protege en la misma clase: "...Productos tales

como vehiculos a motor y partes de los mismos excepto neumáücos y cámaras de aire para neumáücos".

Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá

confundir de ninguna manera, un producto por otro.

Que, es relevante tener en consideración que la firma ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.,

titular de la marca solicitada GX3, cuenta con registros en el extranjero conforme manifestaciones obrantes

en el expediente administrativo. Así, el solicitante simplemente desea extender a nuestro paÍs, los derechos

adquiridos que ya posee en el signo solicitado.

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad

de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo

anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. '-----"----

Art.ls

Art.2e

PORTANTO,
La Directora General De La hopiedad hrdustrial (lnterina):

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 602 de fecha 12 de marzo de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GX3",

clase 12, Expediente. N" 1792512023, solicitada a nombre de ZFIEIIANG GEELY

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

lna
ad lndusrrill

¡d lntdtctu¡l
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Resorución..I§s 1
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA. RESoLUcIóN N" 786 DE FEcHA zzDEMAyo DEzoz4,DIcrADA poR LA
pmgcctóN DE MARcAs, EN EL ExrEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo DE LA MARcA "stARe y
ETIQUE"TA", CLASE 42, EXPEDIENTE N', 2431912023, SOLICITADO pOR SAI{DRA ISABEL ARZAMENDTA
RIOS.

SI,ARq Y ETIQUETA

SUN TN CPI,II PNi¿, ARQU ITE CTURAY ETIQUETA

(solicitada)
(marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "SIARQ Y
EflQUE"IA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. Esto es asÍ, ya que el elemento en
común, "SIAR" es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel
principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colaclón doctrina sobre la
MOT VEDETTE'. "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado
tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o
predominio de los componentes de una marca compleja a frn de precisar su elemento "decisivo" que es
lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."t--

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud 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 recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embhrgo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no pimultánea, vemos que elresultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia admirustraüva considera que la solicitud de registro de la marca "SIARQ Y
ETIQUE"IA" no podrá coeistir con la marca base de rechalo "SIAR INGENIERíA AR7UITECTURA y
ETIQLJE"IA', con la cual presenta más semejanzas que diferencias, considerando la naturaleza de los
servicios por ambas comercializadas. ----- ------- ---:--

Que, a este respecto debe sulnarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma
clase 42. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuestb eá el Art. 2 Inc f) de la Ley lzg4lgS,el cual
expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similargs para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causarriesgg de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la
cobertura de servicios, vemos que la solicitante "SIARQ Y ETIQUEIA" pretende cubrir los servicios de:
"...diseño de interiores; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico;
peritajes [trabajos de ingenieros]; planificación urbana; estilismo fdiseño industrial]; diseño de artes
gráficas; realización de estudios de proyectos técnicos;prueba de materiales; diseño industrial; decoración
de interiores; elaboración de planos para la construcción; consultoría sobre arquitectura; servicios de
arquitectura,'-" comprendidos en la clase 42, mientras que la marca base de rechazo "SIAR NGEMERfA
ARQUITECTURAY ETIQUEIA" cubre los siguientes servicios: "...ConsultorÍa sobre arquitectura; diseño de
interiores; ingeniería; peritajes ftrabajos de ingenieros]; planificación urbana; prospección geológica;
servicios de agrimensura; servicios de arquitectura." de la clase 42. Teniendo en cuenta que
marcario lo determinante es proteger a qüen tiene uso exclusivo de la m
caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o
de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común
pacífica entre las mismas.

nterina
pitdad lndusrriel

¡iedad lnrelectual
¡ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
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Resorución-"Xg 5 1
poR I-A cuAt sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 786 DE FEcHA zzDEMAyo DEzoz4,DICrADA poR LA
onpcctóN DE MARcAs, EN EL EXrEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "slARe y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 2431912023, SOLICITADO POR SANDRA ISABEL ARZAMENDIA
RIOS.

Asunción, 1 0 sEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SANDRA ISABEL

ARZAMENDIA RIOS contra la Resolución N'786 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de

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

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de SANDRA

ISABEL ARZAMENDIA RIOS e inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución N'786 de fecha 22 de

mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 9 de octubre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando

agraüos el apelante en fecha 5 de noüembre de 2024. Por proüdencia de fecha 9 de noüembre de 2024

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: 2020-2056ó60
Denominación: SIAR IngenierÍa Arquitectura, Clase 42, Registro 555594, Titular: Siar SRL [PY] Comentario:

Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una

misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6" de
la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado.'-------------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) las

diferencias ex¡stenfes entre la marca solicitada y la marca base de esta objeción, no podemos dejar de
mencionar que ambas marcas son "MIXTAS" uno de los principales diferenciadores es justamente el
elemento figurativo es decir, "la etiqueta", diferencia esta que ayuda de manera irrefutable a que el público
consumidor NO se confunda o relacione la marca solicitada por mi persona "SIARQ" con la marca "SIAR

INGENIERIA ARQUITECTIJRA", pues ambos logotipos cuentan con figuras extremadamente distintas en su

diseño del logotipo, además de poseer colores muy diferentes que destacan una de la otra, que hace que na
exista confusión alguna, tal como lo notaremos a continuación... (...f ----'

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

interpuesto

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

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

NGENIERtAARQWTECTURAY ETIQUETA'y la solicitud de registro de la marca "SLARQY

evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra

base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "SIARQ Y ETIQUETA" es muy
"slAR INGENIERÍA ARQUITECTURA Y ETIQUETA", diferenciándose la

letra "Q", como se puede apreciar a continuación: -------
ión Gentral

irección Nacrcn¡l de

,se



DIRECCIÓN NACIONAL DE

,É*\ PRoPTEDAD
\1dF INTELECTUAL

,V \GOBIERNOonr. I PARAGUÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY
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POR [á, CUAL SE CONFIRMA T^A, RESOLUCIÓN N" 786 DE FECHA L}DEMAYO DE2O}4,DICTADAPORI.-A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIARQ Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 2431912023, SOLICITADO POR SANDRA ISABEL ARZAMENDLA
RTOS.

Que, en cuanto a las etiquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud
en la tipografia utilizada, especialmente en el término preponderante "SIAR", Io cual se puede percibir en el

siguiente cotejo:

marca registrada

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

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2

inciso f) de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Art.le

Art.2s

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

RESUE LVE:

CONFIRMAR la Resolución No 786 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la
Dirección de Marcas.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "SLARQ Y ETIQUETA",

clase 42, Acta N" 2431912023, solicitada a nombre de SANDRA ISABEL ARZAMENDLA

Art.3e

:la Cristaldo

,lih: u::' ft,";: lL i tili i3
illlliiü,, Ñ"ion; u' f rr¡itii:ri lnttlt crul

marca solicitada

SIARA

RIOS.
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN I.AS RESOLUCIONES N9 1340 DE FECHA 25 DE SEMEMBRE DE 2024 Y NS
zg73 DE FEcHA 6 DE ocruBRE DE 2025, DICTADAS poR LA DIREcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SI(1 /AN", Clase 05, EXPEDIENTE N' 2971U2O23,
SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COM LTMMADA.

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: "(...) entre la marca solicitada por mi
mandante "SKWAN" y la marca "KIVAN" por la cual se me rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGIJNA DE
CONFUSIÓN./ ANALIZADAS EN SU CONJUNTO resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión
entre las mismas, debido a las DIFERENCIAS de orden VISUAL, GRÁFIC), oRToGRÁFICo y F)NÉTICI
existentes entre las denominaciones en pugna (...)" --- - --

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

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 ohos 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 confusión entre la solicitud de registro
"SI«VAN" (Clase 05) y la marca registrada "K[VAN" (Clase 05). ---------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "SKYI/AN"
constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "KIVAN"
reproduce íntegramente la expresión "KIVAN/KYI/AN', incorporando únicamente la letra "5" y
reemplazando la "1" por la uY" en una posición secundaria, circunstancia que no resulta suficiente para
dotar al conjunto de una idenüdad 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 perrnanecerá en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva conceptual,
ambos signos evocan la misma idea, sin que el agregado de la letra 's" introduzca un significado distinto
que permita excluir el riesgo de confusión o asociación. ---------

KIVAN (marca solicitante), y
SKYVAN (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramaücal, 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 "SI(\VAN" pretende obtener la cobertura para todos los produsJos de la Clase 05. Por
su parte, la marca base de rechazo "KIVAII" posee la cobertura de los siguientes plgduclgs de la misma clase
del nomenclador internacional: "...Exclusivamente INSECTICIDAS, HERBICIDASY FUNGICIDAS". De ello se
desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibili
se encuentra debidamente acreditada. En efecto,las marcas analizadas no solo

lcrinr

sino que además recaen sobre Ios mismos productos, que presumiblemente

-h¡i,dadlndustrial.
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Resorución..Ag 5 2
POR I-A CUAL SE CONFIRI,ÍAN LAS RESOLUCIONES Ne 1340 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y Ne
zB73 DE FEcH,A 6 DE ocruBRE DE 2025, DICTADAS poR LA DIREccróN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKYV,A,N", Clase 05, EXPEDIENTE N" 2971U2023,
SOLTCITADO POR FRANCTSCO VIERCI Y COM LIMITADA

Asunción, 10S{.p ?,ijtl'

MSTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de FRANCISCO VIERCI Y COM LMIIADA contra las Resoluciones Ne 1340 de fecha 25 de

septiembre de 2024 y Ne 2873 de fecha 6 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de FRANCISCO

VIERCI Y COM LIMITADA e interpone Recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra de la
Resolución Ne l34O de fecha 25 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 3l de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

reconsideración interpuesto.

Que, por Resolución Ns 2873 de fecha 6 de octubre de 2025 se confirma la Resolución Np 1340 de

Que, en fecha 6 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 15 de octubre de 2025, la representante convencional de FRANCISCO VIERCI Y COM
LIMIIADA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 20 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ne 1340 de fecha 25 de setiembre 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 2019-1987055 Denominación KIVAN Clase 5 Registro 512178 Titular Tecnomyl S.A. [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de

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

Que, la Resolución Na 2873 de fecha 6 de octubre de 2025, considera que: "(...) tras un análisis más

profundo, se advierte que entre la marca solicitada "SKWAN" y la marca base del rechazo "KIVAN" existe

una posibilidad signifrcativa de confusión. Aunque existe una mínima diferencia visual en una letra, la

marca solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca antecedente y, existe una notable similitud
fonética./Además, es importante resaltar que la marca solicitada busca proteger todos los productos de la

clase mientras que la marca registrada protege "insecticidas, herbicidas y fungicidas" y, al respecto, las

Directrices para el Examen de Marcas establece que "pueden darse los siguientes casos de identidad total o
parcial de productos o servicios: ...todos los productos o servicios de la marca anterior
dentro de una categoría más amplia de productos o servicios cubiertos por la
cuasi-identidad en las denominaciones y la similitud en los productos que se
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Resorución..-0-9 5 2
POR LJq, CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Ne 1340 DE FECHA 25 DE SEffiEMBRE DE 2024 Y Ne
zg73 DE FEcFIA ó DE ocrtJBRE DE 2025, DICTADAS poR LA DIREcclóu DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICfIUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SI(YVAN", Clase 05, EXPEDIENTE N" 2971112023,
SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COM LIMIIADA

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicrtud de registro de la marca "SI(YVAN", Clase 05,
Expediente N' 2971U2023, solicitada a no VIERCI Y COM
LIMNADA

Arr 3e NOTIFÍQUESE.----------
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Resolución."@5 2
POR LA CUAL SE CONFIRMAN TAS RESOLUCIONES N9 I34O DE FECHA 25 DE SEMEMBRE DE 2024 Y N9
zg73 DE FECHA 6 DE ocruBRE DE 202s, DICTADAS poR rá, DIREcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N{ARCA "SI(YVANI", Clase 05, EXPEDIENTE N" 2971U2O23,
SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COM LIMIIADA.

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 tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, Ia

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 puede ser 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 ésfe. 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 Ia Ley 1294198, el cual expresamente
prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

Que, en 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 coeústencia pacÍfica, por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR las Resoluciones Ns 1340 de fecha 25 de

de fecha 6 de octubre de 2025, dictadas por la Di

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de lndustria y Comercio. Colombia. 2O05.
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': OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. Sva. Ed. Pág. 458.



PARAGUAY

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N9 65 DE FECHA rl DE FEBRERO DE 2O25Y Ng 2088
DE FECHA 6 DE JLJLIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
soLIctTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANMARY mQUE"rA", CIASE 37, EXPEDIENTE N" 4904312023,
SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT SA -......

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)SANMAR es un signo de fantasia
en relación con los servicios que ampara: no es un término descripüvo, genérico, ni evocativo de la
construcción a los servicios inmobiliarios, sino una combinación arbitraria de particulas (SAN + MAR) sin
relación conceptual directa con "construir", "edificar" o "desarrollar inmuebles". Ello lo ubica conforme la
doctrina de fuerza marcaria, como un signo fuerte que goza del máximo nivel de protección.../A esta
distintividad intrínseca se suma una distintividad adquirida por el uso: SANMAR cuenta con presencia real,
sostenida y profesional en el mercado -sitio web propio (sanmar.compy).../En el plano gráfico, el logotipo
de SANMAR está construido sobre una base tipográfica moderna en color azul marino, con las letras 'SAN"
ligeramente separadas del resto de la palabra y un sÍmbolo triangular en tonos naranja-rojizo ubicado entre
ambas partes, evocando una flecha o montaña ascendente que transmite solidez, modernidad y progreso
sobre un fondo claro./... al contar la marca solicitada con eüqueta, esto crea una distinción entre las marcas,
lo cual puede resultar decisiva para permitir la coexistencia, otorgando más importancia a la pafie gráfica
que a la fonética./En el plano fonético, "Sanmar" se compone de dos sÍlabas (SAN-MAR) con pÍesencia de la
consonante nasal "N" que no existe en "Samar" (SA-MAR)/ Cabe destacar las diferencias entre las marcas
que, a pesar de estar en la misma clase el rubro es distinta, dirigidos a públicos diferentes, otorgando un
concepto diferente cada uno del servicio que prestan dichas marcas, además de que las denominaciones e
ideolo gÍas son diferentes. (...)"

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

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

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"SANMARYETIQUE"IA'(Clase 37)ylamarca registrada "SAMARYETIQUETA" (Clase 37).----------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "SAMAR"
constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "SANMAR"
reproduce íntegramente la expresión "SAMAR', con la incorporación de la letra media "N', circunstancia
que no resulta suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el aspecto
fonético, Ia coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserva 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 "N"en la marca
solicitada introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o asociación. ---------

SANMARYETIQUEIA (marca solicitante), y
SAMAR YffiQUETA (marcabasederechazo)

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 "SANMAR Y E"IIQUETA" pretende obtener la cobertura para servicios de la
especÍficamente de: "...Constucción; consultoría sobre constucción; Asesoramiento
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N9 65 DE FECHA II DE FEBRERO DE 2025Y N9 2088
DE FEcHA 6 DE IULIo DE 2026, DICTADAS poR LA omgccróN DE MARcAs, EN EL EXeEDIENTE DE
soLlcITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANMARY ETIQUETA.', C1ASE 37, EXPEDIENTE No 4904312023,
SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT SA.

Asunción, 1 tl s[P 2026

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

convencional de SANMARDEVELOPMENT SA., contra la Resoluciones Ne 65 de fecha lt de febrero de 2025

Y Ne 2088 de fecha 6 de julio de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de SANMAR

DEVELOPMENT Sá-, e interpone Recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra de la
Resoluciones Ns 65 de fecha ll de febrero de 2025 Y Ne 2088 de fecha 6 de julio de2O26, dictadasporla
Dirección de Marcas.

Que, en fecha 26 de marzo de 2O25 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

reconsideración interpuesto y IIama autos para resolver. En consecuencia, por Resolución Ns 2088 de fecha

6 de julio de2026, se confirma la resolución Ns 65 de fecha ll de febrero de2025.

Que, en fecha ó de julio de2O26, se concede la apelación interpuesta

Que, en fecha 2l de julio de 2026, el representante convencional de SANMAR DEVELOPMENT SA.,

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

en fecha 22 de julio de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ns 65 de fecha 1l de febrero de 2025, 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 20122-22ó3407 Denominación "SAMAR" Clase i7 Registro 567259 Titular SALVADOR

ESCOBAR ZAYAS [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por
lo que de conformidad al articulo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----'-----

Que, la Resolución Ne 2088 de fecha 6 de julio de 2026, considera que: "(...) N respecto, se observa

que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una notable similitud, que podría generar

riesgo de confusión en el público consumidor. Desde elplano visual, a diferencia entre las marcas en pugna
recae únicamente en la letra intermedia N, mientras que en el plano fonético, existe una cuasi identidad
sonora innegable al momento de pronunciar las mismas./...a1 comparar signos mixtos, los elementos

denominativos prevalecen normalmente sobre los elementos figurativos, ya que los consumidores tienden

a leer y retener las palabras más que los elementos visuales que las acompañan. Por ende, la estilización o la

presencia de etiquetas en los signos son insufrcientes para desviar la atención al que

resulta altamente confundible. En consecuencia, esta Dirección concluye finalmente
los requisitos necesarios para ser registrada. (...)"

reune
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN I.¿.S RESOLUCTONES NS 65 DE FECHA TI DE FEBRERO DE 2O25Y N9 2088
DE FECIIA 6 DE IT LIO DE 2026, DICIADAS POR LA. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'SANMAR Y ETIQUETA", CIlq'SE 37, EXPEDIENTE No 49U312O23,
SOLICIIADO POR SANN,ÍAR DEVELOPMENT Sá" - - - - - - - -
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Que, como se puede notar al cotejar dichas ma-rcas, las marcas analizadas se leen de la misma manera,
y representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, es

suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las marcas no
presentan diferencias significaüvas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que no permitiría su
diferenciación en el mercado

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 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 consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (... )."' - - - - - - - -

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en ArL 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 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 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 confrrmar las resoluciones recurridas. -----------

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

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR las Resoluciones Ne 65 de fecha ll de febrero de

fecha ó de julio de2026, dictadas por la Dirección de M
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POR I-A CUAL SE CONFIRMAN I.AS RESOLUCIONES N9 65 DE FECHA II DE FEBRERO DE 2025Y N9 2088
DE FEcHA 6 DE JULIo DE 2026, DIcTADAS poR LA pnrccróN DE MARcAs, EN EL EXrEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANMARY ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 4904312023,
SOLICNADO POR SANMAR DEVELOPMENT SA.

Constucción de edifrcios de apartamentos; Consúttcción de edifrcios; Constucción de inmuebles
residenciales; Constucción de interiores de edificios; Consultoría en constucción de edifrcios; Dirección
de proyectos de constucción in situ; Instalaciones técnicas de eüfrcios; Pintado de edificios; Hntura de
uiuiendas; Seruicios de constucción y de edificación; Semicios de gesüón de obras; Seruicios de gestión de
proyectos de constucción..'. Por su parte, la marca base de rechazo "SAMAR Y ETIQUETA" posee la

cobertura de "...Seruicios comprendidos en la clase 37 tales como: senicios de albañileña, aislamiento de
constucciones, alquiler de máquinas banedoras, alquiler de bombas de drenaje, servicios de estuctural
catpinteña de papel pintado de empapelado de papel tapiz, tabajos colocación de ladrillos [a]bañileúal,
colocación de cables, compostwademuebles consetvación, alquilerdemáquinas de constucción, alquiler
de excavadoras de canteras explotación, alquiler de [máquinas de constucción] gruas de constucciones"
de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas
resultan muy similares y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente

acreditada. En efecto, las marcas analizadas recaen sobre servicios srmilares, que presumiblemente

compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor,

incrementando asi las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca

antecedent

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

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

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

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

los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". 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 afrrmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera'r

Que, en un cotejo de la etiqueta de la solicitud de marca en cuestión, vemos que le un carácter

propio y notoriamente disímil a la marca antecedent ----;.#ñ------

Marca solicitante

SANMAR

Marca antecedente

I Compendio de Doctrina de Propiedad lndustrial. Supenntendencia de lndustria y Comercio. Colombia.2005.



WiW PRoPTEDAD
\i# INTELECTUAL

V ,iW coBIERNo nu. I PARAGVÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resoruciónll'-flg 5 5
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N9 65 DE FECHA II DE FEBRERO DE 2O25Y N9 2088
DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR Iá DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL H(PEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA'SANI{ARYETIQUETA" CLASE 37, EXPEDIENTE No 4904312023,

SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT SA -......

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca'SANMARYETIQUEXA',

clase 37, Expediente N" 4904312023, solicitada a nombre de SANMAR

orneccróx NActoNAL DE

Art.2e

Art.3e

DEVELOPMENT SA.,

irecto¡a G

cción Crneral

Dirección Nacional

NOTTFÍQTJESE
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Resorución..og 5 4
POR LA CUAL SE CONFTRMA I.A RESOLUCIÓN N' 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE}O}S,DICIADA POR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS IVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
Tá. MARCA "URTICALMA', CI.A.SE 05, EXPEDIENTE N" 55559/2023, SOLICTIADO POR LABORATORIOS
GALENO SA _-...--

En este senüdo, puede ser calificada como una marca evocativa: una denominación que no describe
directamente el producto ni sus componentes, pero que alude simbólicamente a sus efectos. Las marcas
evocativas poseen un mayor grado de distintividad que las descriptivas o genéricas, y son plenamente
registrables por su capacidad de diferenciarse en el mercado sin incurrir en descripciones técnicas o
funcionales./La inclusión del término "URTICA', vinculado a la ortiga, aporta una referencia botánica que,
combinada con "CALMA", genera una impresión conceptual única, sin caer en la descripción directa de
principios acüvos ni en una denominación técnica. Esta construcción refuerza la originalidad del conjunto
marcario y lo distingue claramente de otras marcas que emplean prefijos comunes como 'Ultra'./En
consecuencia, el análisis comparativo revela que no existe riesgo de confusión ni de asociación indebida
entre ambas marcas, dado que sus elementos distintivo.s, su esfructura fonética y su carga conceptual son
sustan c i almente difere nte s. (... ) "

Que, entre otros argumentos, el solicitante contesta la expresión de agravios y manifiesta: "(...) Desde
el plano gramatical, es evidente que ambas denominaciones no sólo poseen la misma ESTRUCTURA
GRAMATICAL COMPUESTA DE UN SOLO ELEMENTO, sino también que de las 12 (DOCE) letras que
componen la denominación registrada a nombre de mi mandante, S (OCH0) de ellas son reproducidas por
la denominación solicitada, por Io que existe una innegable coincrdencia ortográfica, que no consigue
distinguir las marcas en pugna./Desde el plano visual, la denominación solicitada en autos "URTICALMA', es

una transcripción casi literal de la denominación 'ULTRACALMANS' de mi mandante, ya que en un
frustrado intento por volver su marca novedosa, la solicitante simplemente se limitó a reemplazar el radical
"ULTI¿qu" de la marca de mi mandante por el radical'URTI'en la solicitada y a reemplazar la desinencia
"MANS' por "MA' manteniendo íntegra el resto de la estructura gramatical de mi mandante, en un vano
intento de otorgar a la marca solicitada la novedad y el carácter distintivo exigidos por la ley... (...)"

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.
Analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo
registro se solicita üene una estructura bastante similar a la registrada. De dichas semejanzas ortográficas se

Senera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos
que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar.-----

"URTICALI,ÍA"
"UUIRACALMANS'

(marca solicitada)
(marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa consldera que la denominación solicitada "URTICALMA",
resulta indudablemente evocadora de la marca oponente "UUrRACALMANS". Cabe resaltar
de autos es una solicitud denominativa, sin etiqueta, que no aporta suficient9lffisg¡

C

ión Gencra

las semejanzas .---------

ó¡ Naciona
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Resorución-"!-9 5 4
POR I]q, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE2O25, DISThDA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGTOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICTfl.JD DE REGISTRO DE
LA tvlARCA "URTICALMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 55559/2023, SOLICITADO POR LABORATORIOS
GALENO SA _--...

Asunción, 1 0 StP 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de IáBORAIORIOS
GALENO SA., en contra de la Resolución N' 248 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ---------

RES ULTA:

Que, en fecha 2 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de IáBORATORIOS

GALENO SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'248 de fecha 25 de marzo de

2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 7 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025, el representante convencional de IABORATORIOS GALENO

S.A- expresó agravios.

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025, se presenta la representante convencional de SOUBEIRAN

CHOBET S.RL., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la

expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2025. -----'

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, realizado el cotejo marcario entre la

denominación salicitada "URTICALMA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de la oposición LILTRACALMANS, se percibe que entre las mismas existen
elementos que las hacen prácticamente idénücas en los planos fonético, visual y conceptual./Que, en razón
de las identidades existentes entre la marca solicitante y el oponente, el público consumidor puede verse

inducido a error y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada

procedente. (...)" -' --'

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante del apelante y manifiesta: "(...) es

contradictorio afirmar un "mismo origen" cuando la DINAPI admite la coexistencia de signos con iguales

partículas comunes en la misma clase y de distintos titulares. La mera semejanza en elementos comunes no
basta para excluir un registro; debe prevalecer la distintividad del conjunto, que en URTICALMA reside en

su raÍz inicial URTICA, la cual le otorga un carácter único y claramente diferenciador. /La marca

URTICALMA se compone de dos elementos: IJRTICA, que remite a una referencia botánica (la ortiga), y
CALMA, que alude al efecto terapéutico esperado. Por su parte, ULTRACALMANS integra el prefijo ULTRA,

comúnmente utilizado para denotar intensidad o potencia, junto con el sufijo - mans, conformando una

estructura fonética y conceptual completamente diferente. Esta denominación no contiene ni,

referencia a ingredientes naturales o botánicos./En su conjunto, URTICALMA constituye

?r..*t, GÜ,.t'l In.tr:r.ina. 
.
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ResoruciónN" 09 5 4
POR I.A CUAL SE CONFIRTVIA IJq, RESOLUCIÓN N' 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE}O}S,DISTADA POR TA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS }VIARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
IrA, MARCA "URTICALMA", CIASE 05, EXPEDIENTE N' 55559/2023, SOLICITADO POR IáBORATORIOS
GALENO SA _.-----

PORTANTO,
I.á. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE T.A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art le CONFIRMAR la Resolución N' 248 de fecha 25 de marzo de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "URTICALMA', clase 05,

Acta N'5555912023, solicitada a nombre de la firm

ArL 3e NOnFfQt ESE por Cédula.----- ------------)

Art.2s

ral-.lntertna
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 248 DE FEcHA 25 DE MAMo DEzozs,DIgIADA poR LA
omEccIÓNDEASUNToS MARcARIoS LITIGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA 'URTICALMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 55559/2023, SOLICTTADO POR IABORATORIOS
GALENO SA. _-..-.

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 ambas

marcas cubren '...Todos los productos comprenüdos en la clase 5(cinco)...". Fácilmente se colige que el

contenido de la cobertura es idéntico y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas

analizadasnosolopresentansimilitudgráfica,sinoquealproteger,
estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la

marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----------

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

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

cuenta las semejanzas y no las diferencias que 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
disüntos no üene otra finalidad que afrrmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primerad. "-'----

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

defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Sr 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 lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual expresamente

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

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

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

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

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

que el consumidor pueda creer que 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 en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de

clases existentes entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y
conclusión de que no es viable la coexistencia pacÍfica

de derecho expuestas, ésta

entre las marcas en

c o nfi rmar I a re sol u c ión re cuni da.- -

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia.

' OTAMENDI, f orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexrs Nexis. Argentina. 2012. 8va.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' TU8 DE FECHA 27 DEAGOSTO DEaO}4,DTSIADA POR
LA DIRECCTÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITT'D DE REGISTRO DE I.A MARCA "AGRUS",
CLASE 1, EXPEDIENTE NO 5585712023, SOLICITADO POR LTMA & PERGI{ER TNDUSTRIA E COMERCIO S/A. .

Que, tal como Io 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 sr 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
"AGRUS" (Clase 1) y la marca registrada "AGRUN Y ffiQUETA" (Clase t). -----------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "AGRL/"
constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "AGRLIS"
reproduce integramente la expresión 'AGRU", con incorporación de la 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 térmrno 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 la modificación de la letra "S" por la letra "N" en la
marca antecedente introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o
asociación.

AGRUS (marca solicitante), y
AGRUN Y ETIQUETA (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 "AGRUS" pretende obtener la cobertura para Eductos de la kL, especÍficamente
de "...aditivos agrÍcolas, (sustancia quimica destinada a la agricultura y ganaderia, indispensable para la
eliminación de plagas y malas hierbas en silvicultura, agricultura y horticultura".Por su parte, la marca base
de rechazo "AGRUN Y ETIQUETA' posee la cobertura de "Todo.s" los ploductos de la misma clase del
nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénücas y, en
consecuencia, Ia 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 asÍ las probabilidades de
asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que Por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclara
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Resorución."j-9 5 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA I"A. RESoLUcTóN N" 1158 DE FEcHA 27 DgAcosro DEzoz4,DIc'rADApoR
LA DIREcctót¡ o¡ MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "AGRUS",

CLASE I, EXPEDIENTE NO 5585712023, SOLICITADO POR LTMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A -

Asunción, 1 0 stP 2rl|i6

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional LIMA & PERGHER

INDUSTRIA E COMERCIO S/A contra la Resolución N" 1158 de fecha 27 de agosto de2024, dictada por la

Dirección de Marcas, y;------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 3 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de LIMA & PERGIIER

INDUSTRIA E COMERCIO S/A, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" ll58 de fecha 27

de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 3 de julio de 2025, el representante convencional de LIMA & PERGHER INDUSTRIA E

COMERCIO S/A expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 17 de julio

de2025.

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 2019-19103572

Denominación AGRIJS Clase I Registro 514009 Titular Cesar Zwarovski [PY], Comentario: Que ambas

denominaciones san 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'i-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (.,.) ..las marcas "Agrus" y "AGRUN"

presentan diferencias fonéticas y gráficas sustanciales. Si bien ambas comparten el prefijo "AGR-", las

terminaciones "-LIS" y "-IJN" presentan una diferencia clara en cuanto a pronunciación, entonación y
percepción general. / Por otro lado, la coincidencia parcial en la raÍz "AGR" (en referencia a AGRO) no
resulta suficiente para impedir el registro, toda vez que las terminaciones "-UN" y "-US" dotan a los signos

de una impresión fonética y conceptual diferenciada, y que dicha raíz es habitual en el sector agricola y
agroquimico./ Además, es frecuente la coexistencia de marcas con raíces similares dentro de sectores

especializados, sin que ello genere conflictos. Por tanto, sostener que Agrus y AGRUN Y ETIQUETA no
puedan coexistir implicarÍa una restricción desproporcionada del principio de especiali'

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la

inte¡puesto -'---'--)

ístaldo
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PoR Lá, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' rI58 DE FEcHA 27 DEAGosro DEzoz4,DIcrADApoR
LA DIRECCTÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I.A MARcA "AGRUS",
CIá,SE I, EXPEDIENTE NO 5585712023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A .

Art.2e

CoMERCTO S/A -----
ArL 3e NOrrÍqUESe

ORDENAR el archivo de

Expediente N' 55857/2023,

la solicitud de registro de la marca "AGRUS", Clase l,
solicitada a nombre de LIMA & PERGHER INDUSTRIA E
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LA DIREccTÓN pp MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE LA MARCA.AGRUS,,
CLASE I, EXPEDIENTE NO 5585712023, SOLICTTADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. .

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 puede ser una imitación de la primera"l

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de Ia 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 lo establecido en Art. 2 lnc f) de la Ley 1294198, elcualexpresamente
prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos

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

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

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

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

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

las mismas.

Que, además de todo Io 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 CESAR

ZAROVSKI (titular de Ia marca antecedente), ya cuenta con las siguientes marcas registradas bajo la misma

denominación: "AGRUN Y ETIQUETA.' clase ?§ Registro Ns 514010; "AGRUN Y ETIQUETA." clasg4Z
Re gistro Nq 5 14011 ; "AGRUN Y ETIQUETA" ClaS4 Re gistro Ns 514012.

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 la resolución recurrida.'-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 1158 de fecha 27 de

Dirección de Marcas.

I Compendio de Doctr¡na de Propiedad Industrial. Supenntendencia de lndustria y Comercio. Colombia. 2005.
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