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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1312 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VIDRIERIA LIDER ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49266/2016, SOLICITADA POR FELIX RAMON
GONZALET st

Que, el oponente no contestd el traslado de la expresion de agravios, por lo que se la declaré en
rebeldia y se llamé a autos para resolver. —-sscsscesem s st st

Que, entonces corresponde a esta Direccidon resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: *VIDRIERIA LIDER " (solicitada en Clase 35) y
“COMPANIA LIDER y etiqueta” (oponente de la clase 35).------=remmsmmmm o

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 confusion en
el publico 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 denominacion "COMPANIA LIDER y etiqueta”, configurando cada una una impresién visual,
fonética y conceptual diferenciada. En consecuencia, las diferencias existentes entre los restantes
elementos que integran los signos permiten al consumidor distinguirlos y alejan la posibilidad de confusion
directa o indirecta en el mercado:----s====sssmememenree s e s e

VIDRERIA LIDER {marca solicitada), y
COMPANIA LIDER y etiqueta (marca oponente)

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna VIDRERIA LIDER Y
ETIQUETA (solicitada), y COMPANIA LIDER y etiqueta (base de oposicion) no se leen de la misma manera,
siendo fonéticamente disimiles y por lo expuesto en el parrafo anterior, no representan la misma idea
COMCEPAUAN. = st fen s e s e s s ns

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: (...} La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
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 estard determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién 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 mas al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte ﬁnaf de los signos
dfnammat.rms Las coincidencias que se produzcan respec to de fa pam:' final de lgs-signe:

e
i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1312 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VIDRIERIA LIDER ", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 49266/2016, SOLICITADA POR FELIX RAMON
GONZALEZ. -

A.SLIHC]L‘!I"I. ﬂ F,: [l"!‘: ?njﬁ

VISTO: El Recurso de Apelacion interpuesto por el representante convencional de WILLREY
COMPANY S.A. en contra de la Resolucion N® 1312 de fecha 13 de Julio de 2018, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LitiBI0s0s, f;==-=-====mm==mmm s e e e e e e e e e e e et e Sm e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Julio de 2018 se presenta el representante convencional de WILLREY COMPANY
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1312 de fecha 13 de Julio de 2018,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ~---=-=-=r-=-rmrmmmrmmmr oo

Que, en fecha 20 de Septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso
. e o et b S i U A e 3 b i ety i et —_

Que, en fecha 23 de Noviembre de 2018, el representante convencional de WILLREY COMPANY S.A.
expreso agravios; en fecha 17 de Diciembre de 2018 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley, —-----eoeememccmmnmcceeaaes

Que, en fecha 29 de Abril de 2020 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama @ AUtOs Para Pe80IVeT.-——--mmm e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)Que, analizando las marcas "VIDRIERIA LIDER"
(marca solicitada) vs. "COMPANIA LIDER 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 35; servicios prestados exclusivamente por una vidrieria.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *(.. \JEn resumidas cuentas, las marcas
COMPANIA LIDER / VIDRIERIA LIDER son extremadamente confundibles entre si, por lo que el piblico
consumidor inmediatamente las asociaria 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 impresion de que
la marca pedida es una divisién o un servicio mas ofrecido por mi representada, parte de su familia de
marcas, situacion 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
resolucién por el vertida son insuficientes y ademas no se ajustan a derecho ni a_la reahdad Resulta
imposible creer que el Sr. Director haya desconocido el principio general y remndcrdn en mageria marcaria
que dice que basta una sola causal de confundibilidad para que la caex:stenaa de-jds mi
e Lo ) B e e i LT ST S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1312 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VIDRIERIA LIDER ", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 49266/2016, SOLICITADA POR FELIX RAMON
GONZALEZ.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccioén arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas una de
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida,---------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1312 de fecha 13 de Julio de 2018 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIgiosns, -----=-=-ss=csmrmmmrrme e

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“VIDRIERIA LIDER ", Clase 35, Expediente N® 49266/2016, solicitada a nombre de
FELIX RAMON GONZALEZ, -+ +--eecaseresseseeonne gz B

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, --------=s-==ssssee- e
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Resolucion N®*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1312 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VIDRIERIA LIDER ", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 49266/2016, SOLICITADA POR FELIX RAMON
GONZALEZ. - - --

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “LIDER", no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, la misma constituye una
designacion genérica o usual para el producto ha ser comercializado,---======sssmmmmmm e

Que, siendo asi, el vocablo “LIDER" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el andlisis ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa ~Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comtin o necesario en el comercio”. Asi las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolucién
recurrida, ello implicaria permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asi la libre competencia en el
mercado dispuesto en la Constitucidn Nacional, Art. 107, --=«-sssermmmem e

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es bastante disimil. s=s=s=sesremermerme e

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 comercializacion, venta, importacion, exportacion de bienes para el consumo,
productos para el hogar, alimentos, articulos de limpieza y afines, comprendidos en la clase 35. No se
reivindican derechos sobre las palabras que no forman parte de la denominacion. Se reivindican los colores
tal como se observan en la etiqueta adjunta.-", mientras que la marca en tramite de registro solicita la
cobertura en la clage 35 para; “Servicios comprendidos en la clase 35, servicios prestados exclusivamente por
una vidrieria, importacion, exportacion y comercializacion de vidrios para la vivienda, como asi tambien
para FUTOVENICLIIDS. ~====s=rssmsnssnsssscsnsssanssssmnssnmssnnsmanasesm s ssmsmss s msessssessmsssmeesseesee e .. ——e . ———————————

En este sentido, si bien ambas coberturas se encuentran comprendidas en la misma clase
internacional, ello no implica por si solo que los servicios resulten idénticos o relacionados, puesto que se
encuentran orientados a ambitos comerciales claramente diferenciados. Por un lado, la marca oponente se
encuentra vinculada a la actividad propia de un supermercado, destinada principalmente a la
comercializacion de productos de consumao, alimentos, articulos para el hogar y de limpieza; mientras que
la marca solicitada se circunscribe especificamente al rubro de la vidrieria, comprendiendo la importacion,
exportacién y comercializacion de vidrios destinados a viviendas y autovehiculos. En consecuencia, la
naturaleza, finalidad y dmbito de comercializacion de los servicios amparados por cada signo presentan
diferencias suficientes para que el consumidor pueda distinguirlos y asociarlos con distintos origenes
) = L R

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica gﬁﬁ‘e]a marcas VID
LIDER en la clase 35 y la marca oponente COMPANIA LIDER registrada en las clﬂes 35 i, A -|
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1094 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AGERA",
CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 71629/2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. .

Que, en primer lugar, al iniciar el anilisis de las denominaciones, debe tenerse presente que el mismo
debe realizarse desde una visién de conjunto, conforme a la regla general del derecho marcario, evitando
desmembraciones artificiales y procurando determinar si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. En ese sentido, corresponde a esta instancia administrativa establecer si los signos en
cuestion pueden ser confundidos en el mercado, a partir de un analisis efectuado desde la perspectiva de
D D S LT I T N B, st oo vt o s e e e s e e g i s e e 8.8 e e

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 grifico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. Ademas 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 |a siguiente COMPAraCion: = sssssss s e e e s s s s

AGERA (solicitada), y
AGERAR (base de rechazo)

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el anilisis fonético,
corresponde considerar el niimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y sonoridad. En
tal sentido, la marca solicitada “AGERA" se encuentra compuesta por tres silabas, “A-GE-RA", mientras que
la marca antecedente "AGERAR” se encuentra integrada por tres silabas, “A-GE-RAR". Si bien ambos signos
presentan coincidencia en su estructura inicial, la diferencia existente en su terminacién modifica el sonido
final de las denominaciones, generando una variacion perceptible en su pronunciacion y sonoridad, En
consecuencia, consideradas las marcas en su impresién de conjunto, las diferencias sefialadas resultan
suficientes para distinguirlas desde el punto de vista fonético, no advirtiéndose un grado de semejanza
susceptible de generar confusion o asociacion en el ptblico consumidor.--=-«--=-s--seeercae e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
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 estara determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los sigutentes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (..)"=r=s=srsemmsammsmns e

Asimismo, conforme se manifiesta en el escrito de expresion de agravios, la firma GLYMAX
PARAGUAY S.A. ya cuenta con derechos registrales sobre el vocablo “AGERA”, correspondiendo sefalar
como antecedente el Registro N® 541274, en la clase 01, correspondiente a la marca “AGERA PLUS". En
consecuencia, dicho antecedente resulta relevante a los efectos del presente anilisis, toda vez que
evidencia que el vocablo *AGERA" ya forma parte de la esfera de proteccion marcaria de la misee

constituyendo un elemento que ha sido previamente incorporado y remnomdn deritra.g
LB T T T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1094 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “"AGERA”",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 71629/2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. .----

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A., contra la Resolucidn N2 1094 de fecha 12 de Septiembre de 2019, dictada por la Direccitn
dE MArCas Y;=====r==rmmsrrmrrms s e s e e 2 S e e S e SR e S s s s e R s

RESULTA:

Que, en fecha 24 de Septiembre de 2019, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1094 de fecha 12 de
Septiembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas,----=----z=cessssrmmammmm e e

Que, en fecha 22 de Octubre de 20219 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
e e o e e B B e

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2022, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A.
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 16 de Enero de 2023 -«=«-csmemmsmmmm s st s s s m s s e s o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién 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 biisqueda de antecederjes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "A GERAR", registrada con el
nimero 417734 en fecha 1l de Diciembre de 2015 a favor de DUTRIEC S5.A., Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la

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 latin “ago, agere, - egi - actum’, (de ahi se derivan agente, agenda, agil, agitar) y es un
verbo que traducido al espanol significa actuar / hacer / obrar / proceder / accién’; mientras que la marca "A
GERAR" considerada como base del presente rechazo, primeramente cuenta con la palabra de A que en
portugués significa jpara, seguida de la denominaciéon 'GERAR’ que también tiene origen portugués y que
traducida al espaniol significa generar / concebir / engendrar / producir, por lo que en su conjunto la marca
"A GERAR" se traduce como: "PARA PRODUCIR", 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 (v de derecho) una MARCA ESLOGAN o de FRASE
Fan ¥ /1. Don /.1 A1) St

——

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o
i e e Lo ity
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1094 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGERA",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 71629/2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. .

Que, si bien es cierto que la marca solicitada fue presentada para distinguir 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
“Exclusivamente insecticidas, herbicidas y fungicidas, comprendidos en la clase 05 (CINCO)". En ese
sentido, la especificidad de los productos solicitados permite delimitar claramente el &mbito de proteccidn
pretendido, encontrandose ademas vinculados con la actividad comercial desarrollada por la solicitante
bajo el signo "AGERA PLUS". Por tanto, la presente solicitud puede ser entendida como una extension de la
proteccion de un signo que ya identifica productos de la titular, sin que ello implique, por si solo, la
existencia de un riesgo de confusion con la marca antecedente analizada.-------------sseeemmmmmmmnno

Que, en conclusién, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurrida. --=--==s-sseesme e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1094 de fecha 12 de Septiembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas, —-------rmrmrmrmrmerreeee s oo cn e e e s e s e s e

Art. 282 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *"AGERA",
clase 05, Acta N°® 71629/2018 solicitada a nombre de{] MA s

Art. 32 Nm'[FjQUEsgl WERY 1 - S A R SIS

3 Diippcalive Bk d: Ty
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1445 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALASKA”",
CLASE 09, EXPEDIENTE N2 10853/2019, SOLICITADA POR VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA. --=-===--~=-

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion 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 validos como el
derecho a constituir una marca. Atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor, corresponde a
esta instancia administrativa realizar el analisis de la solicitud en tramite 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 *ALASKA”, ha sido presentada para cubrir: *Todos.-" de los
servicios de la clase 09. En ese sentido la denominacién estad compuesta por el vocablo “ALASKA™, es el
estado mas extenso de los Estados Unidos.----—----sommmmmm

n relacién con el uso de términos geograficos, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUAY™ sefalan lo siguiente: *(...) Si un ﬂgm:r estuviese c&nﬁ:rnnado porun nﬂmbre geogréﬁ{'ﬂ gue se
refiere a un lugar, region o pais famoso o potora ]
servicios que se originan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descnpnm En tal caso Ja Oficina
denegari el registro de ese nombre geogrifico como marca pues presumiri gue ese nombre serd asociado a
esas productos o servicios en la mente de los consumidores y del ptiblico (..)" En ese sentido, si bien
“ALASKA" constituye una referencia geografica al estado de Alaska, Estados Unidos, no se advierte que
dicha denominacion mantenga una relacion descriptiva directa e inmediata con la totalidad de los
productos comprendidos en la clase 09. En efecto, el término no describe la naturaleza, calidad,
caracteristicas, finalidad ni procedencia de los productos reivindicados, por lo que, considerado en relacion
con dicha cobertura, reviste un caracter evocativo y no descriptivo. En consecuencia, no se configuraria el
supuesto previsto en el articulo 2, inc. b), de la Ley NP1294/98. oo emmmm e

En respaldo de esta interpretacion, el Dr. Carmelo Médica sostiene en su obra Derecho Paraguayo de
Marcas que: *(...)Debe tenerse en cuenta que no estd prohibida la utilizacién 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 utilizacion oficial. Cuando se nombre va acompanado de
otros vocablos de los que resulta ewdenre que el mn;unm cﬂnsnmye una marca de fantasia, no se puede
impedir su registro. En lineas ge ; : 25 de :
giudades (..)". En la misma linea, resu]ta pertmenre ccnsnderar ias Dp]ﬂlﬂnES de Ir;)s mlembms del comité
permanente sobre el derecho de marcas, disefios industriales e indicaciones geograficas, donde se ha
tratado “la proteccién de los nombres de paises contra su registro y uso como marcas: Comentarios
Singapur: seria admisible si el nombre geografico aparece en la marca sélo como una asociacién fantasiosa”,

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccidn considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristu:as p[ﬂplas cuenta con suﬁmente distintividad v no se encuentra m:;ursa dertT

! hittpsses wikimedin orgrwikil Alaska
* Direccion Nacional de Propicdad Intelectual (DINAPL, Direcivices para of examen de mareas en .P‘.u'agul.u, . L40. Disponible en:
b’ weww dinaps. gov oy poah v propredad -indusirial imurcasdinectnges

" “DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS® — Carmelo Madica. Ed.. La Ley. Asuncidn, 2018, pag. 130,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1445 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ALASKA”",
CLASE 09, EXPEDIENTE N¢ 10853/2019, SOLICITADA POR VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA ---+--=-----

Asuncion, o 2 CEP 08

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de VICSA SAFETY
COMERCIAL LIMITADA contra la Resolucién N2 1445 de fecha 11 de Noviembre de 2019, dictada por la
DirecciOn die Marcas, ¥; - s s e o e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de VICSA SAFETY
COMERCIAL LIMITADA e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N2 1445 de fecha 11 de
Noviembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, ------=-====-s==sssmmmsmmmmmmme e oo

Que, en fecha 13 de Diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
B T . o o o e e A A Ll S e L e i

Que, en fecha 18 de Mayo de 2020, el representante convencional de VICSA SAFETY COMERCIAL
LIMITADA exprest agravios. Esta Direccion General tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 23 de Junio de 2020.--------s-ssmsermmsmrmmss i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...)Que Ja 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 Direccién 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 demas personas junidicas de derecho publico

las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas®, Alaska, al noroeste de
Canadi, es el estado mis grande y menos poblado de los Estados Unidos. Es conocido por su terreno
diverso de espacios abiertos, montanas y bosques, con fauna abundante y muchos pueblos pequenios. Es un
destino para reahzar actividades al aire libre, como el esqui, el ciclismo de montana y el kayak. El enorme
Parque Nacional Denali cuenta con el monte Denali (antiguamente llamado MoKinley), la cima mds alta de
América del Norte. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(... )" =============ss=srmerenzerssmcacsnssamsanssansaas

Que, se agravia el apelante y expresa: “(..)Afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de
registro de mi representada retine el requisito primordial establecido en nuestra legislacion marcaria para
ser merecedora del pertinente registro. En tal sentido, expongo que mi mandante VICSA SAFETY
COMERCIAL LIMITADA es ampliamente reconocido en el mercado extranjero debido a la comercializacion
de su linea de productos de excelente calidad. En este sentido, 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 ficilmente
comprobado por el Sefior Director a través de su presencia web: Sitio web oficial de mi mandante
B WWWVIESZ L (o) o= mmmmm et m s e e s e e n e e s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia g
interpuesto contra la Resolucion N® N2 1445 de fecha 11 de Moviembre de 2019, dir:l:a
o = - e et bt bl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1445 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ALASKA”",
CLASE 09, EXPEDIENTE N2 10853/2019, SOLICITADA POR VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA.----=---=---

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N2 1445 de fecha 11 de Noviembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas.

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “ALASKA",
clase 09, Acta N2 10853/2019, solicitada a nombre de VICSA SAFETY COMERCIAL

Art. 3¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 725 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADAS POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FUNCIONAL
Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N°® 51790/2019, SOLICITADO POR MAINCAL S A, ~---es-snsssunsmsnsannn

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o servicios. Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca *FUNCIONAL” fue presentada para cubrir productos de la
Clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “calzado de proteccion contra los
accidentes (calzado de SegUIIdad)” - meemr e e e

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: "(..) La evaluacién de este motivo de denegacién requiere necesariamente Ja consideracién de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicadops: e
"ALGODON" para telas o productos textiles; » *MANZANA" para productos frutales o confituras y
campotas de fruta. Sin embargo, la palabra “MANZANA", 0 “APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
usual ni necesaria para productos come computadoras o dispositives electrénicos. El término ‘MANZANA’
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacién usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aphmra
confiere aptitud distintiva al SIgRo. (...) " -==+=====smmmr e e e e e e

Que, analizado el aspecto de la etiqueta, se observa que la marca solicitada se encuentra conformada
por la denominacion “FUNCIONAL", representada en letras mayisculas, de estilo itilico 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 graficos adicionales, configurando una impresion visual particular, — ------=----seeeeenes

marca solicitada

ViFUNCIONAL

Que, tanto la configuracion grifica de la etiqueta como la denominacién “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 caricter evocativo, pues no retine los requisitos doctrinarios
para ser calificado como genérico o descriplivo. -« sesmsommm e

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 caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualguier persona tiene el derecho de evocar en sus ma
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellg
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, gue otras marcas eve
mismas propiedades 0 CaracterfSticas, " --------=--=-=s=somessmmmsrmr e fze==rs

! Mreccion hm:lunal de me::du.d Intelecrual {DINAPT), .I"-'-lrc'ﬂnrr.rpﬁrﬂ of examen de mareas en Paraguay, p 109, Disponible en: h 7S ,____..-"
hilipss Www. il v ¥ propiedad-indist mprcasilirectrices —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 725 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADAS POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FUNCIONAL
Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 51790/2019, SOLICITADO POR MAINCAL S.A. -==s=ssssssesennccaas

Asuncion, I]Ea ELP J:"DEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MAINCAL SA.,
contra la Resolucion N2 725 de fecha 21 de Mayo de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y;--=«=========2=

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Agosto de 2020, se presenta el representante convencional de MAINCAL S.A. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidn N2 725 de fecha 21 de Mayo de 2020, dictada
por [a Direceiin de Mareas. - e ot e st o K s S i e it e

Que, en fecha 19 de Noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelatiin INHETPUBEID,«—=—ese et e e e e e e e e S e s S S s s

Que, en fecha 02 de Febrero de 2021, el representante convencional de MAINCAL S.A. expreso
agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 11 de Marzo de 202], s wemmseseemmmem oo et e e e e s e m i s et S s e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: ‘(. )Que la solicitud de registro de la marca
"FUNCIONAL y etigueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de [a citada marca, ésta Direccién 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 designacién del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio.”, ",. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. (...).--=-=-==s=sssmssassmmsmnsmiomom.

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de MAINCAL S.A. y manifiesta
que: (.. )los registros de FUNCIONAL van de la mano de la oferta de calzados de seguridad de dicha marca,
lo que pone de manifiesto la presencia cada vez mas extendida de dicha denominacion. Basta con colocar
el término FUNCIONAL en el buscador de Internet para percibir como todos los resultados se refieren a los
calzados de seguridad que fabrica y vende Maincal 5.A.- (... ) ====sresmsmmmsemmmm e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L e e M i

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion 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 vilidos como el
derecho a CONStTUIT UNE MATCA.=======mssmsm e e e s e e o oo oo oo o ca o a sttt e s m s e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *FUNCIONAL” resulta descriptiva
o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne@ 725 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADAS POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FUNCIONAL
Y ETIQUETA”", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 51790/2019, SOLICITADO POR MAINCAL S.A. .-====s=ssssssasssmannen

Que, como se ha mencionado, la Resolucion 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
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo 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 basica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea 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 Direccién considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, —---------------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 725 de fecha 21 de Mayo de 2020, dictada por la
Direccion de Marcas, ==-===sssscssmmsmmmmsscmsssmmnssss s e e re s e e e r S
Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

“FUNCIONAL", Clase 09, Expediente N% 51790/2019, solicitada a nombre de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1095 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VISION
TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 54816/2019, SOLICITADA POR FADI CHAHINE EL KASSIS, —-----=--=-==cs==ox

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 grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. -«-=--===sesesmmmm e e s

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “VIZZION®
registrada en la clase 09 y la solicitud de registro de la marca “VISION TV" en la clase 09, se evidencia que la
marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marea solicitada. El hecho de que ambas marcas se
encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el analisis
de riesgo de confusion 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 asociacién indebida,
lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y proteccién al consumidor. Tenemos que la
denominacion solicitada “VISION TV* es muy semejante a la marca registrada “VIZZION", como se puede
APreCiar 3 CONMMUACION: —===mr=mmrm e e s s e m s s e s et nn s e

VISION TV (marca solicitada) v,
VIZZION (marca base de rechazo)

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, y ademas de la coincidencia de clases sefalada,
corresponde confrontar la marca solicitada “VISION TV" con la marca base de rechazo “VIZZION®, de cuyo
andlisis se advierten semejanzas relevantes. En el aspecto ortografico y fonético, ambas presentan una
marcada similitud en la expresion “VISION" y “VIZZION", diferenciindose la solicitada inicamente por la
incorporacion del elemento “TV", En este sentido, dicha adicion no resulta suficiente para desvirtuar la
semejanza existente, maxime cuando el elemento predominante de la marca solicitada mantiene una
estrecha similitud con la marca antecedente. Por consiguiente, consideradas en su impresién de conjunto,
los signos presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusion, —------====ss=sssremmrrrmsreran

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: *(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del niimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
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 estard determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién 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 mis 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 causan una

similitud wsu.u menor que .-'os efemenrm que apa.recen al comienzo. &meg,m_gdg._{gs_ﬂa_hg;_g

“Todos los productos Camprendidos en la Clase 09 (CLASE NUEVE)."; mientrag .que
rechazo "VIZZION" se encuentra registrada en la clase 09 para los servicios: “Todos®. —---

1 r_hﬂ:';{.lﬂﬂ Nacional de Propiedad Imelectual {H[N.A.‘Plh Directrices para ef examen de marcas en Parapuay, pp. 147, 266 y 294 Lilupmhl;,nn
e W rov v/ pontal vl propiedad -imddwste prcasdirecices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1095 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VISION
TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N® 54816/2019, SOLICITADA POR FADI CHAHINE EL KASSIS.

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FADI
CHAHINE EL KASSIS en contra de la Resolucion N® 1095 de fecha 12 de Agosto de 2020, dictada por la
Direccitn de Marcas, ¥; «s--rrsrsssmssmmom srrssnnss s aaamsha st et me s m s en a tmn s tns sa s s nn se ek s e s m e s

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Diciembre de 2020, se presenta el representante convencional de FADI CHAHINE
EL KASSIS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1095 de fecha 12 de Agosto de
2020, dictada por la Direccion de Martas.--=s-=s-rr==esimesesrsemesmmmsmme s nesmmmsans e mera s se dadn s ne s ainsn iias

Que, en fecha 21 de Enero de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuestc.‘ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 23 de Abril de 2021, el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS
exprest agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 03 de Junio de 202].--+--=-serermrrermrrm e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion 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 bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "VIZZION",
registrada con el niimero 471713 en fecha 9 de Octubre de 2018 a favor de RIGSTAR S.A., Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
6°de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)", —=========s=mmmmeesmmm e

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia Iegmlacmn marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a ia.f ara de gonsidesar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derfchm'- oi

e i
\

como el derecho a constitUIr UN@ MArea, ===--===-ss=smsmssmrosoosmsrossionsaien s fhe=
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1095 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VISION
TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N*® 54816/2019, SOLICITADA POR FADI CHAHINE EL KASSIS. —------------=-----

De la cobertura senalada, se advierte que tanto la marca solicitada “VISION TV" 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 ambitos de proteccion 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 relacion entre los dmbitos de
proteccién enfrentados. En este contexto, atendiendo al significativo grado de coincidencia entre las
coberturas, corresponde aplicar un mayor nivel de exigencia en el analisis de la distintividad de los signas
CONTTONERIOE, =i bt o o e i i e i il i o S e e s 8

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025; “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacién de doble identidad sino por la ocurrencia de algiin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mas detenido. En estos
casos, la objecién al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiguen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicién o percepcion errénea
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
vincitlo.en realidad no existe.'s m=rsresreresmmrsscronnsnasusssaamnsnrananssn e s e s ta e nm b s s euune s pmename

Que, tras el cotejo y analisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva ¥y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusién entre las marcas en pugna, mds adn teniendo en cuenta que las marcas
enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador, —=====s=rsmrermmrmeneamneacace e

En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“VISION TV" no puede coexistir con la marca base de rechazo “VIZZION", con la cual presenta mayores
semejanzas que diferencias en los aspectos visual y fonético, maxime considerando la similitud y naturaleza
de los servicios que amparan ambas MarCas, ——=r--==-s==s=sssmtmm et e e oo o

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, —-----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1095 de fecha 12 de Agosto de 2020 dictada por la
Direcciin de Marcas. -+--=--ssssesensemsrasensnnaenne o s me s e e m e oo s o sm e des oot st e se i

Art. 29 DISPONER el archwc- de la solicitud de registro de la marca "'\FISIGH

AIt.32  NOTIFIQUESE.---sessmsesermsesnmassmesacmmesmcemesnsnneane S

“Direcesin hintmal de |"r|vl1u|:|.Ld Inteleeraal, (20230 Dhirseirser parvw of Fxaamen de Mivrear ow Paragaay.
L 3 pecad o toal Smarcas ) direcomices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA®", CLASE 32, EXPEDIENTE N°
12070/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L..-----sssszssexnnen

ResolucionN® " WJ

consideramos que con ese elemento sin ninguna duda el publico consumidor se familiarizaré e identificara
COMN NUESHTa MACa.(... )" === smermr e rmre e oo s s et et n s e e e e e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA (solicitada en clase
32) y la marca YUKITA (registrada en clase 29).-««-seees e e e e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la 6ptica de los eventuales
CONSUMIAOTES. ~++-nvemmm s emm e et e s s Sa s e e oo o s e it e e et e e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “YUKO - DIGEST YORADOR Y
ETIQUETA”", clase 32, con la marca oponente *YUKITA”, clase 29, —--------nrmsmmmmmmmmmai i

YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA (marca solicitada) y,

YUKITA (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, — e

Que, siguiendo esta linea 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 comiin, siendo que como se sabe el anélisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbiraria (747 ). - == smm s s

Que, al analizar los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitada “YUKO - DIGEST YORADOR
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 composicion, 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, composicién
y configuracion de las denominaciones les otorgan una fisonomia ortografica propia y una pronunciacion
claramente diferenciada.-=--=« - ommmmm o

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefg

Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editonal: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003 -QL M it e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YORADOR Y E'I'[QUETA' CLASE 32, EXPEDIENTE N°
12070/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L..-------=r=ssr=srsrreansreeses r———————

0 8 SEP 7006

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de HALTEN S.A.
en contra de la Resolucion N°® 683 de fecha 21 de Septiembre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigiosos, ¥; =emssrmssssemass s samn s s sennnsin i tns Sl s S mna e sanssa dmn RS Sxant s xmat n St s S e SR RS

RESULTA:

Que, en fecha 05 de Octubre de 2023 se presenta el representante convencional de HALTEN S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 683 de fecha 21 de Septiembre de 2023,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, ------------=smmmsmrmmm e

Que, en fecha 24 de Octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso
interpuestﬂk_ ....................................................................................................................

Que, en fecha 20 de Noviembre de 2023, el representante convencional de HALTEN S.A. expreso
agravios; en fecha 23 de Febrero de 2024 e| representante convencional de BETECH S.R.L. contesta la
expresion de agravios, Esta Direccion General llam6 autos para resolver en fecha 27 de Febrero de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion 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 conjunte diferente, como en este caso que nos ocupa. Que,
cabe sefialar que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que posee un disefio distintivo y original que
la diferencia de la marca oponente. Asi podemos hacer énfasis al visualizar Ia tipografia u otros aspectos
grificos que hacen que la etiqueta sea tinica y haga la diferencia con la marca de la oponente. Por lo tanto
la demanda deviene aprocedente.(.. ) -« -mm=mr s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(..)JAsimismo, 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 actiia como principal y preponderante, el cual corresponde en estos autos a fa palabra YUKO,
dado que es la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su
atencion, sobre todo, debido a la posicion que ocupa, la primera, a mas del hecho de que Jas palabras
agregadas a continuacion 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 designacion
descriptiva, pues describe cualidades o caracteristicas del producto, en tanto que la segunda de ellas, la
palabra en guarani YORADOR alude también a la cualidad de desintoxicar al organismo de ciertas
sustancias o alimentos, es decir, también hace referencia a una designacion descriptiva.(..)” -==-==ssssseeaeas

Que, contesta la expresion de agravios BETECH S.RL. y, entre otros argumentos, expresa:
(...)Debemos considerar que tal como lo resolvié el a-quo del Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, no
habri riesgo de confusién y asociacién por sus diferencias fonéticas, tenemos que a todas luces las visua
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N°®
12070/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.. ===

ResoluciénN°__ " */ Y

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposicion, ampara productos
que se detallan a continuacion: YUKITA, Registro N° 545279, clase 29, para: “Productos de la clase 29, tales
como came, pescado, carne de ave y camne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, patatas fritas, copos de patata, jaleas, confituras,
compotas, huevos, leche y productos licteos, aceites y grasas comestibles”. Mientras que la presente
solicitud YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA pretende su registro para amparar los productos
comprendidos en la clase 32 tales como: “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 alcohélicas,
comprendidas en la clase 32 Internacional de Niza (treinta y d0s)".—-=----==-===-==rsmremmmsremee e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sisterna seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ng comparten la misma
clase del nomenclador internacional. — === srmmmemm e e

Que, conviene mencionar lo sehalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay”aprobado por Resolucién DINAPI N° 259/2025: “En virtud de Ja regla de la especialidad el registro
de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro.” En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo ademis sus
productos plenamente distinguibles-, — oo o amm s

Que, tal como lo sefala el solicitante, BETECH S.R.L. es titular en Paraguay de diversos registros
marcarios que incorporan las denominacion *YUKO", entre ellos: YUKO TERE BAR, clase 43, Registro N°
567935; YUKO carrulim, clase 33, Registra N° 567858; YUKO - DIGEST YORADOR (eslogan), clase 35,
Registro N® 557497; HAKEMATE by YUKO, clase 5, Registro N® 591382. Que, este extremo demuestra que la
marca base de oposicién coexiste registralmente con otras marcas a nombre de BETECH S.R.L.
circunstancia que evidencia que la incorporacion del elemento comtn "YUKO* no ha constituido un
impedimento para el otorgamiento de registros Marcarios, «--==«--=-«=sssesmms el

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 Resolucion N° 259/2025 establecen:
“Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusion y la posibilidad de
coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de
marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 22.5.1 Familias de marcas: Una familia de
marcas es un grupo de marcas que comparten uno o mas elementos distintivos comunes y pertenecen a la
ﬂnsma persana. Esos Eff‘menros comunes pueden ser mmnsecamenre d:srmrrms o pueden haber

especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la mfnnn '
comercial de los productos o servicios que ostentan esos Signos(..)™, —----------s-s--s sl

' Direconin Macional de Pmr-u,d-m Imchecwal. (2025) Directniver pavw of Exawen de Maecer em Parapaay,
L S Rinapl ooy sl v propicd gl induserl S marees ) digeyng

* Dir r:-':':llﬁn Macional de P'rupl-r.'diri Intelectual [DIN.'\P[] Drrﬁ'rn{ ‘es para e examen de marcas en Pamaguay (2025), Disponible en
LR FRELVR LW TR T TR L STVTL RSN i 3 4
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N*
12070/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L..-========ssssssusrasanzsanns T —— -

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un

signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. Fl examen de fas silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POStErIOr AL EOSAN (. ) mmm e e e e s e s

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sf mismos el signo distintivo.”. En ese orden de ideas, como es sabido,
la proteccion marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no scbre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la proteccidn conferida a la marca registrada “YUKITA" recae
sobre la denominacion 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-I1-T-A), el cual puede formar
parte de otros signos, siempre que estos, apreciados en su conjunto, incorporen elementos suficientes que
les confieran una impresion de conjunto diferenciada. En el presente caso, la marca solicitada incorpora el
término "DIGEST YORADOR®, que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca
antecedente, razon por la cual la coincidencia en el elemento "YUKITA" no resulta, por si sola, suficiente
para generar riesgo de confusion. — s rmmr e

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, mientras que la marca
oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominacion *YUKO - DIGEST YORADOR® y elementos graficos y cromaticos
particulares. En la parte superior se destaca la expresian *YUKO”, representada en letras estilizadas de color
blanco, incorporando en su disefio elementos grificos que evocan hojas. Debajo de dicha denominacion se
encuentra la expresion "Digest Yorador”, dispuesta en letras blancas sobre un recuadro de color verde y
con una tipografia diferenciada. Asimismo, la composicion presenta un fondo predominantemente de
color amarillo ocre, generando un contraste visual con los elementos denominativos. En consecuencia, la
combinacion de los elementos denominativos, graficos, tipograficos y cromaticos confiere a la marca
solicitada una configuracién visual propia y diferenciada respecto de la marca oponente..que carece de
elementos grificos y cromiticos, circunstancias que contribuyen a reducir la posibilidad de usion emel

S

pUblico consumMidor: ——---=rsessssssrmssnimsssisansrsensrs s sn s s s s s e s e fn e ) S

Marca oponente

Digest
orador DENOMINATIVA

! Direceitn Macional de Propiedad Tntelecal (DINAPLY, Dircerrices para of svamen de mareas en Paraguay, pp. 147 v 266 . Disponible en:
[t alina ov oy podal v 2 prepiodpd-industrial mancas directnces
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 683 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO - DIGEST YCIRADDR Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N°
12070/2022 ANOMBRE DE BETECH S.R.L..-omnsmmsm e e ettt

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas *YUKO -
DIGEST YORADOR Y ETIQUETA" en la clase 32 y la marca “YUKITA" clase 29, —----------ssemmmmmmmmanacannananns

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas una de
otra en todos los planos de comparacién, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.---------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 683 de fecha 21 de Septiembre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitIE10sos, -------=--smsmmmm s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"YUKO - DIGEST YORADOR Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N°® 12070/2022 a

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 12160/2022
A NOMBRE DE BETECH S.RL..---srsrsssenrsnnsrannnnssecncssnnnmssnsasassnsasnsssnmnnsanesass -=-

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas YUKO LA E\J’DLUCI{‘.'N DEL TERERE Y E‘I‘[QLIT:TA {so]acntada
en clase 32) y la marca YUKITA (registrada en clase 29).- S enec i

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la optica de los eventuales
T L TR R et s e e a7 e o - o e i e i o i e o o e s i

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y

ETIQUETA", clase 32, con la marca oponente “YUKITA®, clase 29, ——-sees et
YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA (marca solicitada) y,
YUKITA (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causardan confusién en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
IMpresian visual MUy diferente, — e et

Que, siguiendo esta linea 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 comun, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, ¥y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747, ===« == e

Que, al analizar los aspectos ortogrifico y fonético de la marca solicitada “YUKO LA EVOLUCION DEL
TERERE 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 compaosicion, 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, composicién
y configuracion de las denominaciones les otorgan una fisonomia ortografica propia y una pronunciacion
claramente diferenciada.---»----r==semrommemme e s e e e e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: *...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del numero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separgdos o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonénca si el sonido de la pmﬂ s 'r.r deylos

elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente .-:'?rcan : a D se
¢ !

! Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrot ANO; 2003 "\:\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 12160/2022
A NOMBRE DE BETECH S.R.L..-==--==rsermz==nnmmmammssamsesamseaamnesnmsssemmenssmnas

Asuncidn, []E CF

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de HALTEN S.A.
en contra de la Resolucion N® 157 de fecha 09 de Marzo de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios Litigiosos, ¥, «ssesssmcnsmnnssssnnns e e ans s sen an s snn s an s ks ad RS S S m s 4 S S R S R S A AR

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Marzo de 2023 se presenta el representante convencional de HALTEN S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°® 157 de fecha 09 de Marzo de 2023, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. ------=====mmmmmmm e

Que, en fecha 01 de Junio de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.—--

Que, en fecha 03 de Agosto de 2023, el representante convencional de HALTEN S.A. expres6 agravios;
en fecha 06 de Octubre de 2023 el representante convencional de BETECH S.R.L. contesta la expresion de
agravios. Esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 14 de Octubre de 2023, —------------n oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion 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 ideoldgico, si bien comparten en comin ciertas letras, en su conjunte son plenamente
diferenciables. Que esta direccion considera que, aunque las mismas compartan pequerios aspectos en
comun, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el

registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacifica entre las mismas no sea
Pﬂﬂb;ﬂ'(.) B R R L B A

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(..)Niego categdricamente que la
marca YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE (ESLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en estos autos, sea un
signo registrable pues, al ser muy similar y altamente asociable a la marca de mi mandante, invocada como
base de esta oposicion, la misma carece de los requisitos para el registro de marcas nuevas, ya que para qgue
una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atencion (especial) y diferente
de aquellas empleadas por los competidores (novedosa).(...)" -«-===ssssmmmssmmm st

Que, contesta la expresion de agravios BETECH S.R.L. y, entre otros argumentos, expresa:
{...)Debemos considerar que tal como lo resolvié el a-quo del Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, no
habra riesgo de confusién y asociacion 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
Yukita a YUKO, la fmfuucin del Tereré Como ya lo hemos me-nmmada la solicitud de rgg;srm de autos

por lo que consideramos que con ese elemen m sin ninguna duda el pubfm:: COnSuT dm_‘.i-‘e amiliarizard e
identificard con NUEStra MArca.(...) . -=======sesssessmmn o s sm s e e Iﬁ:’----;—-_— )




DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD @ GOBIERNO pri. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

o 0952

Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12160/2022
ANOMBERE DR BETBOH S RL. i e il

compotas, huevos, leche y productos licteos, aceites y grasas comestibles”. Mientras que la presente
solicitud YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA pretende su registro para amparar los
productos comprendidos en la clase 32 tales como: “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 alcohélicas,
comprendidas en la clase 32 Internacional de Niza (treinta y dos)”.—---------=cseememmmmmimmmie e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sisterna seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna pg comparten la misma
clase del nomenclador internacional. ——===s=smssemmcem el

Que, conviene mencionar lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: “En virtud de la regla de la especialidad el registro
de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro.” En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo ademais sus
productos plenamente distinguibles-, —-=--mremmre e

Que, tal como lo sefala el solicitante, BETECH S.R.L. es titular en Paraguay de diversos registros
marcarios que incorporan las denominacion "YUKO", entre ellos: YUKO TERE BAR, clase 43, Registro N°
567935; YUKO carrulim, clase 33, Registro N° 567858; YUKO La evolucién 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 oposicion coexiste registralmente con otras marcas a nombre de BETECH S.R.L,
circunstancia que evidencia que la incorporacion del elemento comin "YUKO" no ha constituido un
impedimento para el otorgamiento de registros Marcarios. ««=--==-s=ssssc oo

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 Resolucion N® 259/2025 establecen:
"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el nesgo de confusion y la posibilidad de
coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de
marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pafs; (..) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de
marcas es un grupo de marcas que comparten uno o mas elementos distintivos comunes y pertenecen a la
misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrinsecamente distintives o pueden haber
adquirido cardcter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el pais. Los elementos distintivos
espec:ﬁms compartidos por radas fas marcas de la misma ﬁimf.’m refuerzan la informacion sobre el -:::ngfn

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica eg{;ﬁ}é las
EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA" en la clase 32 y la marca “YUKITA”

' Thrcccidm '\-mnnnl de Progicdad Intelectual. (20255 Dhwnetrner v of Focamen de Marra oo Praragegy
A II|I LA L l_l_I”Ll_l___'.'l_lllu_ S imausinnl meare s Urgean e
¥ Dire-l:ufm Mac I.clmd dH Fmpwdud Inrelectual liDIN.n\PJII D.errrm o5 pa'm ef examen de marcas en Paraguay (2025), Disponible en:
https iwww dingpigovpylportaliviipropiediad-ir i | \
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12160/2022
A NOMBRE DE BETECH S.R.L..-~--r=rs=mssmsammsamensameas e -

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

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por efemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un nitmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN (... ) iraer-rrarsensassareansnensscmressossrrassensasseresassssasceaetaesernssenssnsenssessssennnssassnnsenar

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintive.”. En ese orden de ideas, como es sabido,
la proteccién marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la proteccion conferida a la marca registrada “YUKITA” recae
sobre la denominacién 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-1-T-A), el cual puede formar
parte de otros signos, siempre que estos, apreciados en su conjunto, incorporen elementos suficientes que
les confieran una impresion de conjunto diferenciada. En el presente caso, la marca solicitada incorpora el
término "LA EVOLUCION DEL TERERE", que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la
marca antecedente, razon por la cual la coincidencia en el elemento "YUKITA" no resulta, por si sola,
suficiente para generar riesgo de confusion, ——===s-smemrmmem e s

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, mientras que la marca
oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominacion “YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE" y elementos grificos y cromaticos
particulares. En la parte superior se destaca la expresion “YUKO", representada en letras estilizadas de color
blanco, acompanada de elementos graficos que evocan hojas y vegetacion. Debajo de dicha denominacion
se ubica la expresion “La evolucion del tereré”, igualmente en color blance y con una tipografia
diferenciada. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo predominantemente verde,
generando una composicién visual caracteristica. En consecuencia, la combinacién de los elementos
denominativos, grificos y cromdticos confiere a la marca solicitada una apariencia de conjunto propia y
diferenciada respecto de la marca oponente, que carece de elementos graficos y cromaticos, circunstancias
que contribuyen a reducir la posibilidad de confusién en el publico consumidor: —-------------------smmmeeeen

Marca solicitada Marca oponente

UKO

La evolucién del tereré

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposicion, ampara productos
que se detallan a continuacién: YUKITA, Registro N° 545279, clase 29, para: Prnduc'tmr__fe.".? clase-29 tale
como carne, pescado, camne de ave y came de caza, extractos de carne, frutas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, patatas fritas, copos de pamta, aleas

[T,

* Direccion Nacional de Propiedad Imelectual (DINAPL, Direcirices para e examen de marcas en Paraguay, pp, 147 ¥ "M:

Ittpss wweay il g g porgel v Vpropdedad- industial mareas/diregirices ERririin enenghls 7
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 157 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA”, CLASE 32, EXPED[ENTE N° 121150.-'2022
A NOMBRE DE BETECH S.R.L..------sseommmmesmmm oo

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas una de
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.---«----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 157 de fecha 09 de Marzo de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitiZIosos, «=s-sessess s mmmm i

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"YUKO LA EVOLUCION DEL TERERE Y ETIQUETA", clase 32, Expedlente N®
12160/2022 a nombre de BETECH S.RL.- —------ e ETnEE - smsmmscscresessaree

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 597 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REGENERIST", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 14/16902, SOLICITADA POR THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, mmsaesasmmasssasai s

GOBIERNO pr1. | %-:Rlég Al

Que, la denominacion *REGENERIST” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 03 del nomenclador internacional, tampoco proporciona informacion sobre las
caracteristicas de los productos sobre los que pretende la proteccion. Al respecto, las “DIRECTRICES PARA
EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto sigue: “(...) La evaluacion de este motivo de
denegacion requiere necesariamente la consideracion de los productos o servicios especificos, o del tipo
de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un término que es comin o genérico para un tipo
particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o
servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o
necesarias para los productos o servicios indicados:  "ALGODON" para telas o productos textiles; e
"MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta Sin embargo, la palabra
"MANZANA'", 0 "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como
computadoras o dispositivos electronicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos
pues no corresponde de modo alguno con su designacién usual, coloquial o técnica. Esa desvinculacién
conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicara confiere aptitud distintiva al signo. (...)".---

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. De igual manera, se considera que un signo es descriptivo, si el
significado del mismo fuese percibido inmediatamente por el publico pertinente como una informacién
sobre los productos o servicios especificados, sucede cuando el signo proporciona informacién, en
particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamafio de los productos o
B o e e e e e e e i i s S a A e e e e g

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “REGENERIST" representa una creacién
lingilistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. —-==sesems e e saas st a e

Que, esta combinacién 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 0 descriptiva.-----«-=sssesmmremmm e

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 caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
prapiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas EvoqUen.
mismas propiedades 0 Caracteristicas, "-=--===r====sssssms sl e S,y gt -

! D1mnldll1 NBUEI'III de Pmplcdnd Intelecnaal I.DIN:'hH}. ﬁm:trrrrr.: pun'.'r el examen de marcas en Paragiay, p. 109, Disponible en:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 597 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REGENERIST", CLASE 3, EXPEDIENTE N® 14/16902, SOLICITADA POR THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY.

Aanno
e - i 11 _'I-
Asuncién, [} § bLr LD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY contra la Resolucion N° 597 de fecha 22 de abril de 2016, dictada por la Direccion de
MBTEES, R e e L

RESULTA:

Que, en fecha 4 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY, e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 597 de fecha 22 de abril de
2016, dictada por la Direccién de Marcas, —---+-sssseseemssomcmseionee ot eene e s cnnaes e nen e nassssn s sens s s

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
e e S S R

Que, el representante convencional de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY expresa agravios en
fecha 28 de agosto de 2018. Por providencia de fecha 1 de febrero de 2019 esta Direccion llama Autos para
Re_sﬂ,l'lurer_ ............................................................................................................................

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(... )Que la solicitud de registro de la marca "REGENERIST" ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién 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 designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o
Lo Lo I I e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)En primer lugar, mi mandante
niega categdricamente que la marca "REGENERIST" sea genérica; por el contrario, "/REGENERIST" es una
marca evocativa para la clase 3 /.. En segundo lugar, cabe mencionar que mi mandante The Procter &
Gamble Company tiene registrada en nuestro pais la marca REGENERIST en fa misma clase 3 por lo que ya
tiene derecho adquirido sobre la mismay.. )" — === smmmmm e

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “REGENERIST" resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designaciﬁn usual del pmductu que solicita o si brinda informacién acerca de las

para cubnr productos de la clase 3 del nomenclador internacional, que textus
“Preparaciones para el cuidado de la piel, comprendidos en la clase 3." —=------- foremmmmns
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 597 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REGENERIST", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 14/16902, SOLICITADA POR THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, —---=rrenn emeremnae s

Que, la Resolucién 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 basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligindolo 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 basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es
eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un
producto, linea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma
1T R e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta
dentro de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. —

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N® 597 de fecha 22 de abril de 2016 dictada por la Direccién de
B, e e e e e s e e e S e

Art 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“REGENERIST", clase 03, Acta N° 14/16902, solicitada a nombre de THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY.--=--=+==s=ss=zsnnsenn--

ATt32  NOTIFIQUESE. -srs-serrersesememsmmmmsmmnennssians:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 872 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MONSERRAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N°® 14/23538, SOLICITADO POR GUAYAKI

SA A B S et 3 IR R A

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *"MONSERRAT" en la Clase 30 y la marca base de rechazo
“MONSERRAT Y ECLAIR" Clase 30, —-nssmmmmmmm oo

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

diferencias graficas y fonéticas entre las marcas analizadas: —--------==semrmrmemm e
MONSERRAT (solicitada), ¥
MONSERRAT Y ECLAIR (marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, — - e e

Que, siguiendo esta linea 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 comtin, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacién “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y no sus partes integrantes

Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones, el grado de similitud visual decae
drasticamente al observar el resto de la conformacion 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 Direccion General considera oportuno traer a colacién los
argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas”
explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el unico 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, mis atin, teniendo en cuenta los demas
elementos que seran analizados en conjunto en la presente resolucion, ----------=sscrrrrmmrnir e

' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editarial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003
* sanchez Herrero, Andrés. *Confusion de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn, 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 872 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*MONSERRAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 14/23538, SOLICITADO POR GUAYAKI

Asuncion, U8 SEP :ﬂzﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GUAYAKI S.A.,
contra la Resolucion N2 872 de fecha | de junio de 2015, dictada por la Direccion de Marcas, y;.--=-=======s==s==

RESULTA:

Que, en fecha 4 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de GUAYAKI S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 872 de fecha 1 de junio de 2015, dictada por
Ja DTN o M - et e e e e e e e i

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
Ty 1T B

Que, en fecha 11 de abril de 2019, el representante convencional de GUAYAKI S.A., expreso agravios.
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
20 de JUNIO de 2019.--=--rs-srrmrsermresreremsrmsesse s smamesiess e sesa s e e e e s e s e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)Que la solicitud de registro de la marca
"MONSERRAT" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"MONSERRAT Y ECLAIR", registrada con el niimero 352463 en fecha 9 de Setiembre de 2011 a favor de
LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas,
muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion
entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar
a lo solicitado...)" —=-=samssssmrimm s s R s e e S e e e RS m s e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) Si bien resulta evidente que en
el plano fonético y visual se presenta una situacion de inconfundibilidad entre las denominaciones en
pugna, ya que la composicién (y en consecuencia las articulacion) de los signos son disimiles, y por ende
tendrian impactos diferentes en el consumidor; no obstante, es notoriamente reconocido por la doctrina,
que la dimensién ideolégica prepondera sobre las demds dimensiones, por ser justamente la percepcion
del consumidor la que se veria gravemente afectada en caso de acaecer la temida confusion .../.. Resulta
que tal es el presente caso, puesto que mientras que la marca antecedente -"MONSERRAT Y ECLAIR"-
posee un contenido ideoldgico -al evocar el nombre comercial de Ia firma LABORATORIOS MONSERRAT' Y
ECLAIR S.A.; la marca solicitada por mi mandante carece de contenido ideolégico alguno (... )7=-<=-===ssseeee

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vikdosTomo el
derecho a constituir UNa Marca. ---—--------=--sssrsseressimmeneenaenca s nnne se e ee e pfnane e mnesar
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 872 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MONSERRAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N°® 14/23538, SOLICITADO POR GUAYAKI
UL smsresessesssuneste e aan e R A 4 R e st i i

bebidas a base de frutas y zumo de frutas y demds articulos comprendidos en la clase 32", Extremo que nos
permite colegir que la presente solicitud constituye la pretension de la firma solicitante de extender su
registro para los productos de la clase 30, ——-=-resermerrmsmmr e e e

Que, esta dependencia administrativa considera que entre la marca antecedente y la marca solicitada
existen elementos diferenciadores y que en su conjunte, son disimiles, originales y distintivas una de la
otra, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidar, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo. -----------=mmmrmmmm e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, ------------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 872 de fecha 1 de junio de 2015 dictada por la Direccion
8 MAFCAS, == mm s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“MONSERRAT", clase 30, Expediente N® 14/23538, solicitada a nombre de GUAYAKI
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1570 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA
HOLANDA", CLASE 30, EXPEDIENTE N® 14/51662, SOLICITADO POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES
DE LECHE LA HOLANDA LTDA. e meemememans

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “HOLANDA"
registrada en la clase 30 y la solicitud de registro de la marca “LA HOLANDA" en la 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 analisis de riesgo de confusion 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 asociacion
indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y proteccion al consumidor, Tenemos que
la denominacién solicitada “LA HOLANDA" es muy semejante a la marca registrada < HOLANDA", como se
puede Apreciar @ COMEIMUACION: ——=smrs s e

LA HOLANDA (solicitada)
HOLANDA (marca base de rechazo)

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, al enfrentar la marca solicitada "LA HOLANDA" frente a la
marca base de rechazo "HOLANDA" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortogréfico,
comparten integramente el vocablo "HOLANDA", el cual constituye el (inico elemento en la registrada. Se
diferencian tinicamente en la particula “LA” presente en la marca solicitada. El elemento preponderante o
protagonico tanto de la marca registrada como de la marca solicitada es “HQLANDA". —----==-=====cseemzzana-

Esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada ‘LA HOLANDA' es
sumamente parecida a la marca registrada, la particula "LA” de la marca solicitada no aporta la distintividad
suficiente para evitar el riesgo de confusion, Esta Direccion General considera que el vocablo "HOLANDA'
es el vocablo protagonista o preponderante en las denominaciones de las marcas en pugna'. De lo
analizado se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre las marcas, y que de las
semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresién auditiva que generan
ambas podria causar confusion en el piiblico consumidor. ===« em e

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 30 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, salsas
(condimentos), especias, hielo”, la marca antecedente posee el registro de su marca en la clase 30 para los
ProdUCtOSs: “TOd0S" — = mrmmm s e et e e

De la cobertura senalada 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 Resolucion N*® 259/2025, establecen claramente que cuando una
categoria amplia de productos de la marca anterior (en este caso, todos los productos de la clase) incluye
totalmente a los productos especificos detallados por la marca posterior/solicitada, se produe
“identidad total por inclusion®. En ese sentido, al considerarse que los productos qué identificay son

idénticos, el nivel de exigencia de distintividad de los signos aumenta, —------------ -
):a.-' L

' Ctamendi, jorge. Derecho de Mareas, LexisNexis - Abeledo-Perrot, Afio 2003,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1570 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA
HOLANDA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 14/51662, SOLICITADO POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES
DE LECHE LA HOLANDA LTDA. rememeereea e e s

Asuncion, U § SEP 2078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de COOPERATIVA DE
PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra la Resolucion N° 1570 de fecha 24 de junio de 2016,
dictads por B Direcciim de MEaEgan, ¥ — e s i e e e e e et e

RESULTA:

Que, en fecha 6 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de COOPERATIVA
DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién
N° 1570 de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la Direccion de Marcas, ------=-===-====r=smmmsmrrrmmmme e

Que, por proveido de fecha 11 de marzo de 2019 se concede el recurso de apelacion interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 11 de abril de 2019. Por providencia de fecha 20 de agosto de 2019
esta Direccion llama Autos para Resolver, «seseeseseremeeommmmenntsnst et e e oo e e et

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion 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 bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "HOLANDA',
registrada con el nimero 375164 en fecha 22 de Enero de 2013 a favor de ARCOR S.A.LC., Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof...)" «=-s=sssmmssmmsmssmemamsesamnsmscmssn e e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (... JEn
primer lugar, note Sefior Director General de la Propiedad Industrial que Ja marca solicitada por mi
mandante difiere de la marca que se menciona como antecedente en la resolucion cuestionada. Bien es
sabido que es el conjunto el que debe ser objeto de analisis y no sus partes integrantes separadas de forma
arbitraria ../.. Como puede apreciarse, Ja manera en que se presentan tanto una marca como la otra deja
una impresion diferente en el consumidor. No basta con un hipotético riesgo de confusion 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 confusién en la mente del pablicoy..) ™ ---=-====-====srrmmmmmrrmm e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1570 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA
HOLANDA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 14/51662, SOLICITADO POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES
DE LECHE LA HOLANDA LTDA, —-=---=--s-=ssrzsmznnraseas . -

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores; sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que las marcas son idénticas. En conclusion, esta dependencia
administrativa considera que la solicitud de registro de la marca *LA HOLANDA" no podra coexistir en el
mercado, ya que es idéntica a la marca base de rechazo "HOLANDA", coincidiendo plenamente ademas en
la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. —---=«--eeemmmmmr e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1214/18 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, —----s-vee-

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 1570 de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la
Direccion de Marcas. =-s-==s==ssssssesmsesmmmmrmrmmas i s s e sn s n s s n e s s s e

Art, 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *LA HOLANDA", clase
30, Acta N° 14/51662, solicitada a nombre de TIVA DE PRODUCTORES DE

Art. 32 NDT[F‘IQUEEE-F“
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1692 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LUCKY
LADY'S CHARM", CLASE 28 EXPEDIENTE N® 15/14493, SOLICITADO POR MNOVOMATIC
AG ssvasisesensssenssssnsersiannoressonsaserrssassssedansassasisasesss e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “LUCKY LADY'S CHARM" en la Clase 28 y la marca base de rechazo
*LUCKY" registrada en la Clase 28, —----vsmmmmm e s e et

En ese sentido, del contraste ortogrifico 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;
diferenciindose la marca registrada que cuenta con solo un elemento principal “LUCKY". En el siguiente
cotejo se corroboran las diferencias graficas y fonéticas entre las marcas analizadas; ----------=-=-ssrmsremenenaen.

LUCKY LADY'S CHARM (solicitada), y
LUCKY {marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, — e

Que, siguiendo esta linea 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 comun, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). -«

Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones, el grado de similitud visual decae
drasticamente al observar el resto de la conformacion de la marca solicitada. Como se ha mencionado,
existen diferencias en la longitud de las denominaciones. A este respecto, esta Direccion General considera
oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su
libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de
utilizar el dnico 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, més ain, teniendo
en cuenta los demas elementos que serin analizados en conjunto en la presente resolucion. ----=---====s=-=---

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, vemos que la marca en tramite de registro “LUCKY
LADY'S CHARM" pretende obtener la cobertura de los productos en la clase 28, presentando su solicitud
con la siguiente descripcion: “Aparatos destinados a casinos, especificamente mesas y ruedas para ruletas,
entretenimientos de casino, dispositivos automdticos de apuestas y maquinas de azar, disepados
principalmente para explotacion industrial en salas de juego y casinos, operen o no”medianté la

' Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexs - Abeledo-Perrot ANO: 2003 i
* Ginchez Herrero, Andrés, “Confusién de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn, 2003, \ H L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1692 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LUCKY
LADY'S CHARM", CLASE 28, EXPEDIENTE N°® 15/14493, SOLICITADO P’DR NOVOMATIC

F I —— e S——————————"

Asuncion, ﬂE ol LULC

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de NOVOMATIC AG,
contra la Resolucion N2 1692 de fecha 1l de julio de 2016, dictada por la Direccion de Marcas,

T

RESULTA:

Que, en fecha 2 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de NOVOMATIC AG, e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1692 de fecha 11 de julio de 2016, dictada
por la Direccion de Marcas, =««-ssssssssasmrmmsmmmera e s s s e s s e e e e e e e

Que, en fecha 10 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedit el recurso de apelacion
inteq}uestn_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 20 de abril de 2018, el representante convencional de NOVOMATIC AG, expresé
agravios. Esta Direccidn General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 9 de octubre de 2018, == =ereesmmmrme s s s s s s m s s s s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion 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
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"LUCKY", registrada con el numero 323054 en fecha 25 de Agosto de 2009 a favor de ROLF DIETER
KEMPER, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por fo
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: “(..)La denominacién “LUCKY
LADY'S CHARM" suena diferente a "LUCKY™ ../.. si bien contienen palabras en comun, la marca de mi
mandante es denominativa que la hace inconfundible con las marcas citadas como antecedente, razén
fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que la pronunciacion es totalmente
distinta de modo que no existiendo identidad en la denominacién, , la pronunciacién de cada marca no
permitird confusién alguna ../.. En segundo lugar, cabe agregar que la marca de mi mandante LUCKY
LADY'S CHARM se encuentra limitada a los productos de la clase 28(...)™--========sssmsammsmmemammnnnaa e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
tn[erpues[g_ .........................................................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion »
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de con ldemr la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, t
derecho a constituir una marca. $ .

arcaria, cierts
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1692 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LUCKY
LADY"S CH&RM CLASE 28, EXPEDIENTE N°® 15/14493, SOLICITADO POR NOVOMATIC

AG.===== S - S —— —— IS —

estima que podran coexistir pacificamente, la marca antecedente y la marca solicitada contienen elementos
diferenciadores y en su conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra, por ende, esta
dependencia administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo. -=----==ssememmsennnnee

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la resolucion N® 1692 de fecha 11 de julio de 2016 dictada por la Direccion
de Marcas: --=-s-cvaeesimssmmmssnsretncr it ommias s taessnanas sttt s s et e s s s e L et s

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“LUCKY LADY'S CHARM", clase 28, Expediente N' 15/14493, solicitada a nombre de
NOVOMATIC AG.——-——-r=mrmer—emeeene " memesreremmrme—— e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 364 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FREE
ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA", 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 ETIQUETA" corresponde a

un conjunto de palabras en el idioma inglés, —---=c- e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “FREE ITASTE 3.0 F FREE Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual del producto que solicita o si brinda
informacion acerca de las caracteristicas 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 ITASTE3.0 F
FREE Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 34, que textualmente describe:
"Cigarrillos, 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
denominacion y al final de ella y en tamafo preponderante en la etiqueta solicitada informa de forma
inmediata al consumidor acerca de caracteristicas de los productos o hace una descripcion directa de la naturaleza,
ingredientes o cualidades de los productos a distinguir (en particular, en la clase 34 podria referirse a productos
libres de nicotina o alquitrin); el vocablo “TASTE" significa “gusto” o “sabor” y hace referencia expresa
acerca de la propiedad gustativa del producto; *3.0” serd interpretado como una nueva versién o una nueva
generacion del productn. —--s--m=-mrmm e e e

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos cudl seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro, mas atin teniendo en
cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario
cuya factibilidad no resiste el menor analigis.---«----«-eemmrme e e

Que, la simple combinacion de palabras donde cada una de ellas es descriptiva o genérica -sin afiadir
ningtn elemento de fantasia o inusual- da como resultado un signo en su conjunto descriptivo. La
denominacion solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informativo. —--==--==-===--

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado “FREE ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA" es, en su
vision de conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningun elemento de fantasia o arbitrario.
Aunque el mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene caracter distintivo
contundente por hallarse compuesta con una tipografia usual y en la misma se aprecia la prependerancia
del vocablo “FREE", tal como puede notarse a continuacion; —----=----=--ssseemman S

marca solicitada:

al £ g
\ —

—
—
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 364 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FREE
ITASTE 3.0 F FREE Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 1516944, SOLICITADA POR SOUZA CRUZ S.A.-

Asuncion, U8 St IO

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de SOUZA CRUZ S.A.
contra la Resolucién N° 364 de fecha 07 de febrero de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y; —--------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de SOUZA CRUZ SA. e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 364 de fecha 7 de febrero de 2017, dictada por la
Direccion de Marcas. =« === e s e s s e e

Que, por proveido de fecha 24 de agosto de 2017 se concede el recurso de apelacion interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 17 de noviembre de 2017. Por providencia de fecha 08 de julio de
2020 esta Direccion llama a Autos para Resolver, ---«--- = emeeemem sl

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn 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 Direccion 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 designacién del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.---------=--===sseemommomcene

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (... )Que,
la A-quo no detalla cual de las tres taras de irregistrabilidad corresponden al caso de autos .../.. mi parte
considera que “FREE itaste 3.0 F FREE Y ETIQUETA" no caracteriza al concreto producto que se pretende
proteger con la marca ../.. Que, la denominacion "FREE itaste 3.0 F FREE" Y ETIQUETA", solicitada por mi
mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erréneamente afirma el DIRECTOR de Marcas(...)" -------

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién 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 vilidos como el
derecho a CONSHtUIr UNA MArca. == ssees e st e s e e

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pubh
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud ef trimite y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 364 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FREE
ITASTE3.0 FFREE Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N® 1516944, SOLICITADA POR SOUZA CRUZ S.A.-

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: joudl seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro? ---------=--szeuseneees

Que, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay™ aprobado por Resolucion DINAPI N°® 259/2025: (... )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 funcién esencial de una marca. La razon de politica publica que subyace a este motivo de
denegacion 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 "descriptive’, un signo debe considerarse
siempre en relacion con los productos o servicios para los que se utilizara la marca(...)" —-======-=ssesssmsanee-

Que, tras el analisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que el signo “FREE ITASTE3.0F
FREE Y ETIQUETA" debe ser considerado como una simple combinacién de términos. Cada uno de los
vocablos que componen esta frase posee un caracter marcadamente descriptivo, sin aportar un distintivo o
elemento de fantasia que lo haga susceptible de exclugividad, —eeeees e

En este sentido, la utilizacion de tales vocablos no puede ser monopolizada por un tnico 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 implicaria conceder una
ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes econdmicos para describir sus propios
productos o servicios. Por lo tanto, la designacion, al carecer de fuerza distintiva intrinseca, 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 prohibicion establecida en el art. 2°
inc. e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas. ——-«-«-=sr=ssssmrmsmmmsnnes s s m e st s e s s s s s s s e s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién arriba a la conclusién de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida. -------------=---------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 364 de fecha 7 de febrero de 2017, dictada por la
Direccitn te Marcas, - oscmieaii ittt ke h i s iad ehos i s G amn oma

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “FREE ITASTE 3.0 F

FREE Y ETIQUETA", clase 34, Acta N° 1516944, ane SN
S.A.rrresesmeammnerrenmsaseneennes ,

Art.32  NOTIFIQUESE. ------s-rsrsenmsmrsemmesemssnenanescnnes At o g A /

| i
' Direccion Nocional de Propledad Intelectual (DINAPL, Direcrvices para ef exannen de mavcas en Paragigy, Disponible en:
et v di 5 srtal v propedad-indusial marcas'direstnggs \ faz i Bt

| Ry Y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 528 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"COLONIAL", CLASE 36, EXPEDIENTE N*® 46982/2015, SOLICITADA POR COLONIAL SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL. v

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 grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. - omem s

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “AGRICOLA
COLONIAL S.A1C." registrada en la clase 36 y la solicitud de registro de la marca "COLONIAL" en la clase 36,
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 analisis de riesgo de confusion 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 asociacion indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y proteccion al
consumidor. Tenemos que la denominacion solicitada “COLONIAL" es muy semejante a la marca registrada
"AGRICOLA COLONIAL S.A.LC.", como se puede apreciar a CONtMUACION; ——--s-s=-sssmmssmmsmmeeeennennans

COLONIAL {marca solicitada)
AGRICOLA COLONIAL 5.ALC, (marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde sefialar 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, estimacién de bienes
inmuebles”, mientras que la marca base de rechazo “AGRICOLA COLONIAL S.ALC. se encuentra

registrada en la clase 36 para "Servicios de seguros, de negocios financieros, negocios monetarios y
Negocios INMObIlarios”. —--seerrerrm e

De la cobertura senalada vemos que la marca solicitada pretende el registro de su marca para
tasaciones, evaluacion, administracion, estimacion 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/relacion de los servicios
amparados por la marcas enfrentadas. —-------m e

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, a mas de la igualdad de clases sefalada, al enfrentar la
marca solicitada "COLONIAL" frente a la marca base de rechazo "AGRICOLA COLONIAL S.ALC" se
verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortografico, comparten integramente el vocablo
“COLONIAL", el cual constituye el Gnico elemento en la solicitada. Se diferencian Gnicamente en los
elementos "AGRICOLA - S.ALC." presentes en la marca antecedente. El elemento preponderante o
protagonico de la marca registrada es “COLONIAL", que es el que tiene en comin y constituye Gnico
elemento de la solicitada. —-----==smem e

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: “La mayorfa de los casos de conflicto

similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un and ‘ ido) En estos
casos, la objecién al registro de una marca se basard en el principio del riesgo dé
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los element.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 528 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"COLONIAL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 46982/2015, SOLICITADA POR COLONIAL SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, —+s=sssssssesnsessssnsresnmsnnessmsanesnsasssmmsensnss s mse mnnsanes

Asuncion, 0 © SEP 206

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Colonial Sociedad
Anonima Inmobiliaria, Comercial e Industrial contra la Resolucion N® 528 de fecha 28 de febrero de 2017,
dictada porla Direcclon de Marcas, ¥; =~rrmrssmminsinoimsimniimion ddasberiiarssanimetsmoe s

RESULTA:

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 Apelacion contra la Resolucion N°
528 de fecha 28 de febrero de 2017 dictada por la Direccion de Marcas, ««-«-s«sssssemmmmmmmme

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 13 de agosto de 2018 la representante convencional de Colonial Sociedad Anonima
Inmobiliaria, Comercial e Industrial expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de febrero de 2019, —-----—---------sememmmnnee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que la solicitud de registro de la marca
“COLONIAL" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado Ja
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
“AGRICOLA COLONIAL S.A.LC.", registrada con el niimero 416419 en fecha 04 de noviembre de 2015 a favor
de AGRICOLA COLONIAL S.A.LC., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre
los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
DO CTEREION, . ) v i st it A e i i A S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )La denominacién “COLONIAL"
suena diferente a *AGRICOLA COLONIAL S.A.1.C." en razén de que, si bien contiene una palabra en comiin,
la marca de mi mandante es denominativa y cubre servicios especificos 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 ademds es una marca compuesta, que aumenta atin
mis el grado de distineion(.)", = —====wr=rreemrerrrrereestcrssrrsaseeteasasamnesntsertorassetase et an et aee e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
'EﬂtE.‘l'PllEEtD. ........................................................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
pmducms O Servicios. Sirl embargo, se encuentran reguladas en la pmpia Iegislaciﬁln marcaria, ciertas
iderar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos ointfresed, tan validos

N

como el derecho a constituir UNA MarCa. =-=-==-ssmsssemrmss e cdenenanieee D
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 528 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"COLONIAL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 46982/2015, SOLICITADA POR COLONIAL SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL. —---=-----==ssozsunnne-

indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicion o percepcion errénea
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
VINCUIO e realidad 1o eX e, N e e

Que, la recurrente alega diferencias en el aspecto visual por la etiqueta de la marca registrada, no
obstante, al cotejar la etiqueta con la denominacion de la marca solicitada se verifica la preponderancia del
término “COLONIAL", tal como se puede apreciar en el siguiente cotejo: —------=-rmsmmmmemrrmm e

marca solicitada marca antecedente
COLONIAL y
(DENOMINATIVA) E\I mﬁm
SALE

Que, tras el cotejo y andlisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna, mas ain teniendo en cuenta que las marcas
enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador, —----cocemmm i

En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“COLONIAL" no podra coexistir con la marca base de rechazo "AGRICOLA COLONIAL S.A.LC.", con la cual
presenta mas semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la
naturaleza de los servicios comercializados por ambas, —-----=---=s-emem sl

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. —-----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 528 de fecha 28 de febrero de 2017 dictada por |
Direccin dié MATCES, ssmcrcsacsiasiosrsresasesraosrsrisonriionisiotaissrnns sibnariisaeisiassnsase

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *COLONIAL", clase 36,
Expediente. N°® 46982/2015, solicitada a nombre de Colonial Sociedad Anonima
Inmobiliaria, Comercial e Industrial —---------------

Art. 32 NOTIFIQUESE. -++=+=ssssssesemsesressssmmsssasnnannnees

! Dircecion MNacional de Propeedad Tneckeomal. (2025) Divetriees para of Focmen ge Marcus ew Poragouy, |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 79 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SISTEMA §",
CLASE 9, EXPEDIENTE N* 15/52280, SOLICITADO POR STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA. -=-+==-=-=====-2-=-

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion 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 validos como el
derecho 2 COMSHILLIT LNa MaCa, =s=msme e e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “SISTEMA 8" en la Clase 9 y la marca base de rechazo “T SYSTEMS”
ClABE Y, e rrrm e mm e e mmmr s mman e e e £ e A e e

En ese sentido, del contraste ortogrifico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca
solicitada “SISTEMA 5", y la marca base del rechazo; “SYSTEMS T"; se encuentran expresadas de diferente
manera. En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias grificas y fonéticas entre las marcas analizadas:

SISTEMA S (solicitada), y

T SYSTEMS {marca base de rechazo)

La marca solicitada se encuentra compuesta por el vocablo “SISTEMA” y la 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 composicién de sus respectivas denominaciones también poseen una diferencia fonética. La
marca solicitada se pronuncia: sis-te-ma / e-se; la marca registrada se pronuncia fe-sys-tems, —--------==-===--

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccion General considera oportuno
traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sianchez Herrero, quien en su libro
“Confusion de Marcas”explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el
tinico 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, mas atn, teniendo en cuenta
los demas elementos que serdn analizados en conjunto en la presente resolucion. --------------s-smememmremmmnna

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, vemos que la marca en tramite de registro “SISTEMA
§" pretende obtener la cobertura de los productos de la clase 9, presentando su solicitud con la siguiente
descripcion: “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° 565381 para productos de la clase 9 del nnmencladur
internacional: “Aparatos e instrumentos eléctricos, electrénicos, épticos, de medida, de-sefializs :
control o de ensefianza (siempre que estén incluidos en la clase 9), aparatos para graba
procesar y reproducir audio, imigenes o datos, soportes de datos operados por méguin

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn. 2003
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 79 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SISTEMA §*,
CLASE 9, EXPEDIENTE N° 15/52280, SOLICITADO POR STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA. ---------==--=-----

Asuncion, [ \EF 1028

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA. contra la Resolucion N2 79 de fecha 24 de enero de

2017, dictada por la Direccion de Marcas, yi.-====-==sss=sremrmrmrmnmecme e arn s see s e s ee e s s e
RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de STECK INDUSTRIA
ELECTRICA LTDA., e interpone Recurso Reconsideracion y de Apelacion en subsidio contra la Resolucion
N 79 de fecha 24 de enero de 2017, dictada por la Direccion de Marcas.----------=======sressmrsmmmmem e

Que, en fecha 24 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que no hizo lugar al recurso de
reconsideracion y concedid el recurso de apelacion inferpuesto,-----=«---sssemsemmsmmmmn e

Que, en fecha 26 de marzo de 2018, el representante convencional de STECK INDUSTRIA ELECTRICA
LTDA., expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 8 de noviembre de 2018.--r==ssr=sesmerannnmnssssnsen s snn s ssnaenn s mas e emss s smee s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que /a solicitud de registro de la marca "SISTEMA
5" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la buisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "T SYSTEMS",
registrada con el numero 391460 en fecha 26 de Diciembre de 2013 a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG.,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"===+===s=nremmssmmsssucune

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: (...) Que, primeramente, afirmamos
sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada retine el requisito primordial
establecido en nuestra legislacién marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales
circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una vision
de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma
sucesiva y no simultinea procurando advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con
la otra y de esta manera, el juzgador, colocindose en la posicién de los eventuales consumidores deberad
determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado .../.. Es importante destacar que las
palabras “System® y “Sistema” se encuentran presentes en un gran nuimero de marcas actualmente
coexistiendo pacificamente en la clase 9(... )" —-===remmrmmmmm e e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 79 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SISTEMA S”,
CLASE 9, EXPEDIENTE N*® 15/52280, SOLICITADO POR STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA_ ------=----=--=-=--

automdticos y mecanismos para aparatos de previo pago, equipos para procesamiento de datos y
computadoras”. Del analisis de coberturas se colige que existe cierta similitud en los productos amparados,
no obstante, por las diferencias visuales y fonéticas mencionadas esta Direccion General considera que
podran coexistir pacificamente en el mercado, — === = e

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 disimiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el
seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decision final a la que ha
ATibado el A-qUO. ==xmmmmme e e e e TEE

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -------------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 79 de fecha 24 de enero de 2017 dictada por la Direccién
T L 1 e S

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SISTEMA §", clase 9, Expediente N° IEISEZEQ._iuhcnada a nombre de STECK
INDUSTRIA ELECTRICA LTDA—-+-+-rsssssermemmnsenn-

S R T R --.f_—""“x
Art. 32 NOTIFIQUESE .--------=+===rssssssamssannes e e e
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORTRESS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE
1862066, SOLICITADA POR FORTALEZA IMPORT EXPORT S.A.

o g 0N AmA
asuncion, [ 0 SEP 7078

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucién Nro. 620 de fecha 10 de noviembre de 2020, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LI@Eoa0s, ¥ e srnesnsensmess s srrs s e s e o e e e —————

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N°® 620 de fecha 10 de noviembre de 2020, dictada por
la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos. --sestaemm st iioss cairasiicssise s nss s saasnnssssnsars

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.”en fecha 07 de abril de 2022, =--sssessssmsmmmmsmmmmsse e

Que en fecha 04 de septiembre de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revision de
Tramites.-- o e e

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producird
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningiin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la tiltima actuacion”. ---==---=====-=-emesrmmmene e

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacion, 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 providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelacion. ——---=--s--esssmmrmmm s

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tiltima actuacién del recurrente ha sido la

interposicion del recurso de apelacién en fecha 25 de noviembre de 2020, -«-=--==-=s-sssssmcsmsmmmsannnsanncnnes

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revision de Trimites, desde la
fecha de la emisién de la providencia que autoriza a expresa agravios 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 Al DBCUIITETIER. -=«esasmonesnaonmn e e o i e i e

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. ---=-----=-=-=----=-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en
la solicitud de registro de marca FORTRESS Y ETIQUETA, Expediente N® 1862066,
clase 35, solicitada por FORTALEZA IMPORT EXPORT S.A.-==--==r==r=ssssmsmmsrmameass

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de marca
FORTRESS Y ETIQUETA, Expediente gﬁr"ia . clase 35, solicitada por
FORTALEZA IMPORT EXPORT S.A.-—#+ces— Ll N

Art. 30 NOTIFIQUESE por cédula, ---------- r\

Ay
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 189 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *DEUTSCHES
BIERHAUS Y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 17910/2018, SOLICITADA POR GERMAN GOODS
INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA. —--====s=nn=- S —

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
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. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion 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 validos como el
derecho a CONSHTUIr UNA MAICE, ==--=reemrm e e et s s te e s e e mnmnnn

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa realizar el analisis de la
solicitud en tramite 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 *DEUTSCHES
BRAUHAUS" es la combinacion de dos vocablos en aleman. La expresién “Deutsches” proviene del idioma
aleman, el cual significa "aleman”, “Brauhaus’, que significa “cerveceria®. Por tanto, DEUTSCHES
BRAUHAUS se traduce directamente como “cerveceria alemana”, —--=-==-===sssmsmmmmme e

Ademas, la marca solicitante se encuentra constituida por una etiqueta como se observa a
Cﬁntinuaciﬁn: e o 0 0 R

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “DEUTSCHES BRAUHAUS Y
ETIQUETA" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion 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:
“..Servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de bar, comprendidos en la clase 43 (CUARENTA Y
TRES) del Decreto N° 8562 del 80 2012.%, — ----<---=s=searaae et cessssmerensssamsenesmmams s nse s smme e e smmmen

Recordemos que la denominacién solicitada es “DEUTSCHES B
traduccién “cerveceria alemana”, para cubrir servicios comprendidos denjtd’ deta 43D o ige
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 189 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEUTSCHES
BIERHAUS Y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N°® 1?910!2{]13 SOLICITADA POR GERMAN GOODS
INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA. —

Asuncion, 10 SEP

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GERMAN
GOODS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA, contra la Resolucion N° 189 de fecha 29 de abril de 2019,
dictada por la Direccion de Marcas; ¥; «==ss=sessmmasnse e o oo e s

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de GERMAN GOODS
INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion
Resolucién N° 189 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, —-----------------=n2ooeenee

Que, en fecha 2 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
AL EETEHIBBT, s e il et 3 8 0 o o et i S e S A A 4 s e B S R R e p s s ek e St

Que, en fecha 30 de julio de 2019, el representante convencional de GERMAN GOODS
INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion
de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019, -----«-sssssssmssmsamsmmmmmsmmanssmnseasas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *..) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ia
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 demis personas juridicas de
derecho ptiblico 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 designacién del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio.” "Deutsches Brauhaus" significa, “cerveceria alemana”, el cual serfa genérico para la
clase, El Aguila inserta en la parte inferior del escudo de la etiqueta, pertenece al “Escudo de armas de [a
Republica Federal de Alemania®, por el cual es una prohibicién como uso del Estado Aleman. En
consecuencia, no ha lugar a 1o solicHado”, —--==--====r=mmmrmrrmmme et oa e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) "DEUTSCHES BRAUHAUS y
etigueta” es una marca evocativa para la clase 43.. y en consecuencia no puede considerarse incursa en la
prohibicion del Art. 2 de la Ley 1294 de Marcas./..Jla marca de mi mandante no puede ser considerada desde
ninguin punto de vista una marca genérica, mis aun, cuando se ha obviado por completo el hecho de que Ia
marca de mi mandante es una marca mixta, es decir, la denominacion DEUTSCHES BRAUHAUS se expone
junto a los elementos grificos que le otorgan suficiente novedad y distintividad./ ..Ja etiq estd
compuesta por la denominacién DEUTSCHES BRAUHAUS, escrita en letras caracteristicas. En el centro te
esta se observan dos manos brindando. Mas atin, a fin de dar mayor viabilidad a su-:ma; rmandgnte nc




DIRECCION MACIONAL DE

3 PROPIEDAD
INTELECTUAL

PARAGUAY %)
Resolucion N® Q Y

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 189 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEUTSCHES
BIERHAUS Y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 17910/2018, SOLICITADA POR GERMAN GOODS
INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA.

GOBIERNO o | PARAG Al
PARAGUAY | REKUAI

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, especificamente el inc. b) del Art. 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
Ubjﬂ'm“ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, ahondando ain mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engariosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algtin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva,” -------------==---z--

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos si 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 prohibicién establecida en el art.
2° inc. €) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: “(...)No podrdn registrarse como marcas: .../.. los que
consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de
que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o
sen:'} E’_"Jﬂ." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion arriba a la conclusién de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, ------------sszsoeeemeses

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 189 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la
Direcciéin de Marcas, —----------sesmem et e et s e s

Art. 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “DEUTSCHES
BIERHAUS Y ETIQUETA", clase 43, Acta N* 175 8.5
GERMAN GOODS INTERNATIONAL SDCIEDJH.D ANONIMA.

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 413 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION 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° 32651/2018,
SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR. --+-++--+-srsstssssssasemsanseameammmrnmmmemmamneans

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién 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 validos como el derecho
2 CONSHTLIT TUMNA ITIANCE, === e st o o e e 4 B S oo o i et o o e = T T T A SR S A e e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN (Clase 35) y la marca registrada “FLORARTE, EL ARTE DE
TRANSMITIR SENTIMIENTOS" (Clase 44). === ssmesmessma it e s s e e

Que, efectuado el cotejo ortogrifico 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 integramente la expresion “FLORARTE", con la incorporacion de
"EMOCIONES QUE FLORECEN”, 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 sera el elemento que permaneceri 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 en la marca antecedente
"EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS” introduzecan un significado distinto que permita excluir el
riesgo de confusion 0 aSOCIACION, ———-- - = mmrr e e

FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN  (marca solicitante), y
FLORARTE, EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS (marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis 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 “FLOR ARTE, EMOCIONES QUE FLORECEN" pretende obtener la cobertura para servicios de la
Clase 35, especificamente de: “ Servicios de importacion, exportacion y comercializacion de flores naturales y
flores secas usadas en la decoracion de canastas de desayuno; de coronas de flores; servicios de decoracion
de eventos, publicidad) gestién de negocios comerciales; compendidos en Ja Clase 35" Por su parte, la marca
base de rechazo “FLORARTE, EL ARTE DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS"® posee la cobertura de “Los
servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la Horticultura, y la silvicultura, asi también los
servicios relacionados con el cultivo de plantas, tales como jardineria. Los servicios relacionados con el arte
floral, tales como arreglos Florales y los servicios prestados por jardineros paisajistas comprendidos en Ja
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 confusiép-seeneyentra

presumiblemente compartirin los mismos canales de comercializacii, puntos “de~hy publico

/3
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 413 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION 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° 32651/2018,
SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR, +-+---=snrsxssrszsssmmrmmmrans smsmememsanesmem s ssees

Asuncion, ] ] SEP 207§

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de GISELLE ELIZABETH
OVIEDO ESCOBAR, contra la Resolucion N® 413 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Direccién de
Marcas, e e B e e R e e R S i A e

RESULTA:

Que, en fecha 2 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de GISELLE ELIZABETH
QVIEDO ESCOBAR, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 413 de fecha 12 de junio
de 2019, dictada por la Direccidin de Marcas, - —«=-esss s e s

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
inl‘em“est“_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 14 de octubre de 2019, el representante convencional de GISELLE ELIZABETH OVIEDO
ESCOBAR expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 10 de diciembre die 2019, —--- oo mmmrm e e

CONSIDERANDO;

Que, la mencionada Resolucién considera que: *..) Que habiéndose realizadoe la biusqueda 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 nimero 481089 en fecha 17 de abril de
2019 a favor de Rodrigo Auguste Perez Bogado, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas,
muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion
entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6° de fa Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a
JO BT ICTBE . e eams et et et e e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: (.} ef cotejo entre dos marcas
SLOGANS no puede equipararse de ninguna manera con el cotejo entre dos marcas de fantasia. En el
presente caso, si bien tienen en comtin fonéticamente las primeras palabras “FLOR ARTE" y "FLORARTE”
todas las demdis palabras que integran el conjunto son diferentes gramatical y fonéticamente impresionando
en el publico consumidor como perfectamente distinguibles entre si y por ende capaces de coexistir
pacificamente./ .. son servicios muy diferente e incluidos en clases también diferentes. Esta titima mds bien
se refiere al cultivo de plantas mientras que la primera es una floreria, comercializacion de flores y
decoraciones./ Las palabras .. TRANSMITIR SENTIMIENTOS aleja cualguier similitud que pudiera existir con
la marca solicitada por mi parte que dice: EMOCIONES QUE FLORECEN, haciendo nuevamente alusion a fas
fores, ya que tal es el ramo de mi REgoCiQ. (o) " —==++s=ssssemmtr ettt cn s s e cesecon e d e e

aTymela Crstaldo
crota Geleral Interina

Ip Faagiedad [adevrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 413 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION 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° 32651/2018,
SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDOQ ESCOBAR, --==-+-ssssszssessmtasessssassssassansansansaaneansansas

consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arnba a la conclusion de que no es viable
la coexistencia pacifica, por tanto, corresponde confirmar fa resolucidn recurrida.——--------csooceeeimaanens

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 413 de fecha 12 de junio de 2024 dictada por la
DIreccion de Marcas. « -« e e oemsmm o e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “FLOR ARTE,
EMOCIONES QUE FLORECEN (SLOGAN) Y ETI ", Clase 35, Expediente N°

Art, 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 413 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION 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° 32651/2018,
SOLICITADO POR GISELLE ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR, --s-r-rs=sszaszseresmssmsmmemsssmssrmmases s e

consumidor, incrementando asi las probabilidades de asociacién o confusion entre la marca solicitada y la
marca ﬂponenter ...................................................................................................................

Que, ademas, ambas marcas cuentan con logotipos caracteristicos que presentan bastante similitud. --

Bdarca solicitante marca base del rechazo

(g

-4

florarte

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
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 disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que en
la mayoria de los casos, “a confision no es un hecho de la casualidad, sino de la intencion de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos distintos
no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que fas marcas son inconfundibles, cuando en el fondo fa
segunda puede ser una imitacion de fa primera™, - e

e e

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas comao la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi,
en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teoria de la dilucion ha sido creada para defender la relacidn
marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. 5i se permite que coexistan con
ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabri el origen de los productos (. )™ ---------------=---

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marca, situacion
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 confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor
pueda creer que tienen un origen comn, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas. -----------

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficieptge significativa
magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociabless-Por ta tavert]base a Jas

! Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. ;'.LK.'I%
P OTAMENDL jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Alres. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina, 2012, Sva. B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 153 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ALEX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10773/2019, SOLICITADO POR ALDO
FLORENTIN ACOSTA DUARTE, —--------------

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunte, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea v, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “ALEX Y ETIQUETA" y la marca oponente “ALEX SA. Y
ETHRUETA®, wwveesseserrorrruasnersrnsancrrssmmmmmmmmmms s e mmmommm s em s mmmmse o oo s e ane s ame oo

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “ALEXY ETIQUETA" y la
marca oponente *ALEX S.A. Y ETIQUETA", cabe resaltar que las denominaciones no resultan confundibles
desde una apreciacion integral, sucesiva y de conjunto, pues presentan diferencias sustanciales en su
estructura denominativa, extension, composicién silabica, elemento inicial, pronunciacion, significado
conceptual y configuracion grafica. La coincidencia parcial en el segmento inicial “ALEX" no puede ser
considerada aisladamente ni resultar apropiable con caracter exclusivo, debiendo prevalecer la impresion
general que cada signo produce en el consumidor. La denominacion solicitada “ALEX Y ETIQUETA"
constituye una expresién compuesta, dotada de un significado conceptual propio, mientras que "ALEX S.A.
Y ETIQUETA" configura una denominacion cuya estructura y percepeion global son sustancialmente
diferentes. En consecuencia, la coexistencia de ambos signos no resulta susceptlhle de generar un r:esgo
cierto de confusion o asociacion emMPresarial, -« oo

ALEX Y ETIQUETA {marca solicitada), y
ALEX S.A. Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad 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 estin compuestas de elementos textuales y graficos
caracteristicos. En sintesis, al comparar las marcas en pugna en su conjunto, son diferentes, disimiles,
originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparacin. «««--sessesmmmmmmmima e

Marca solicitada Marca oponente
'] " " g st L | 5
Mﬂdm& .-&.L 2 S.A.
<< < “Servicios y materiales de calidad” wl

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
internacional 33: *..Una marca para distinguir los servicios de la clase 35, referentes a importacion,
exportacion, representacion, distribucién y comercializacion de automotores, repuestos y accesorios para
los mismos” mientras que la marca en trimite de registro *ALEX Y ETIQUETA” solicita la cobesturapata los
servicios comprendidos en la clase 35: “..Comercializacién, venta de vidrios, Marcos, reci ' Sepuade
observar que ambas marcas se encuentran limitadas en cuanto a la ml::-emﬁ'a &é G5, P ptos gue
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 153 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ALEX Y ETIQUETA", CLASE 135, EXPEDIENTE N® 10773/2019, SOLICITADO POR ALDO
FLORENTIN ACOSTA DUARTE. .

Asuncién, 1 () SEP 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ALEX S.A., contra la
Resolucidn N 153 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 3 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de ALEX S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 153 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitiZIos0s, === -ss s e

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
INDETPUIBELD, == resammsnnn e e e a s s m s wt e st S S s e e se e amen s s as s on st s s e b =S e

Que, en fecha 1 de agosto de 2022, el representante convencional de ALEX S.A., expresé agravios;
dictindose en fecha 6 de septiembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresion 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 rebeldia del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para
R Mmoot o e i e o e P e o i e R S s e 2 G e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "ALEX"
(marca solicitada) vs. "ALEX S.A." (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos visual, fonético e ideoldgico. Esta direccién
considera relevante mencionar que existen marcas registradas que llevan insertas en su denominacién la
raiz o como parte de la denominacion la particula "ALE” en la clase 35, y todas ellas se encuentran
coexistiendo pacificamente./.. es posible apreciar que los servicios que pretenden identificar son
diametralmente opuestos y por tanto, esta Direccién considera que no existird riesgo de confusion y/o
asociacion de marcas por el publico consumidor./Que, esta Direccion considera que la marca solicitada
retine jos requisitos de especialidad y originalidad. (...)" —=-==smmsemmm s mm e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Antes gque nada, es falso que las
marcas en pugna posean ELEMENTOS DIFERENCIADORES.Como puede apreciarse, la marca solicitada por
la adversa es CASI IDENTICA a la marca REGISTRADA por mi mandante. En efecto, la marca solicitada por el
Sefior ALDO FLORENTIN ACOSTA DUARTE, claramente el dnico signo distintivo 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 demas leyendas que acomparian a la etiqueta cuyo registro se solicita. (...)". —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 153 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ALEX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10773/2019, SOLICITADO POR ALDO
FLORENTIN ACOSTA DUARTE. -

protegen. Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero enfocados
en productos de distinta naturaleza, finalidad y caracteristicas, lo cual determina una diferenciacién clara
en cuanto a su uso y a su destinatario. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacifica
entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés publico ni los derechos de los
L =1 ¢ =T T

Que, tras una biisqueda en el sistema informatico de la institucion, se puede verificar que existen
numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresion, tales como ALEX PUBLICIDAD, clase 35,
Registro N2 479047, FARMA ALEX, clase 35, Registro N2 461154, coexistiendo pacificamente con las marcas
oponentes, circunstancia que evidencia que el vocablo *ALEX" no puede ser objeto de apropiacion
exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoracién de la distintividad debe recaer sobre la
configuracion global de cada signo y no sobre un elemento de uso comin cuya capacidad
individualizadora se encuentra naturalmente atenuada, —---=--===--===-mmmmmsr s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccidn considera que es un signo con caracteristicas
propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolucion
R 0 T ST PR RSEPE S SR SRS LSS

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N2 153 de fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -« --=---=-sseemmmmmmmmmmmms e e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “ALEX
Y ETIQUETA ", clase 35, Acta N° 10773/2019, solicitada a nombre de la firma ALDO
FLORENTIN ACOSTA DUARTE. — -------===7n=m==m e g o mmmmm s e om e

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 97 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SATA", CLASE
18, EXPEDIENTE N* 29570/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.--=-==-ss=sszssmssnsmmmmnnsmmssmmnmsmmmnansns

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “SATA” Clase 11 y la marca mixta base de rechazo
“SATE" Clase [ )it e e . 4 i e

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "SATA" reproduce en el mismo orden, las tres letras iniciales del (inico vocablo que conforma la
denominacién de la marca antecedente “SATE". No obstante, la marca oponente “SATE", termina con una
vocal diferente que le otorga una pronunciacién fonética distinta de la marca solicitada.-----+-eeeemmmmemneenne.

SATA (solicitada), y
SATE {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 tendran pronunciacién semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusion en el
seno del ptblico consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a
nivel visual y fonético, lo que permitiria su diferenciacion en el mercado.------------sremrrmmmrmsmmeeeeee

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el iinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, més aln teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
PrESENTe TeSOIUCION, ~=mmm e e e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
solicitante de autos APEX BRANDS INC. es titular de los siguientes registros de la marca “SATA", 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 proteccion de otra versién de una marca que ya le pertenece, —--------ss--sezseee-

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusién es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido,™. -------=======r=ersrsersmnssnsssmmsssansasansnaas

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de regisﬂ'abiiidad de Ia solicitud de registm ésta Direcciﬁn General considera que es un signo que posee las

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
! *DERECHO DE MARCAS® - Jorge Otamendi % Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 97 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SATA", CLASE
18, EXPEDIENTE N* 295702019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.

asuncion, 1[0 SEP 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de APEX BRANDS,
INC., contra la Resoluciéon N© 97 de fecha 8 de enero de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 9 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de APEX BRANDS, INC.,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N¢ 97 de fecha 8 de enero de 2020, dictada
pOr la Direccion de Marcas, —------====sssssammstr s oot

Que, en fecha 9 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedio6 el recurso de apelacion
T DRSO -~ o coimm it aa s aaiy i b S B A e i S ey R s M T s ol i

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020, el representante convencional de APEX BRANDS, INC.,
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expreslr&n de agravios y llama autos para
resolver en fecha 8 de enero de 2021, ——-esseesernmmmmme e e s e oo s s e e st

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *%(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SATE" registrada
con el nimero 413030 en fecha 14 de agosto de 2015 a favor de YING TSENG CHIEH. Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo
67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"====-======m=ssmmsmmmemmm oo eecaceeeecee

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(..)...mds alla 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 Sefior Chien no presenté
oposicién porque consideré que no habia posibilidades de confusién entre los
BIRROE [ o i e R R S e nsp nos s s s e emsiol e e i et

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly L R e i i

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion 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 validos como el
derecho a constituir una marca.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 97 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SATA", CLASE
18, EXPEDIENTE N° 29570/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.-----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N? 97 de fecha 8 de enero de 2020 dictada por la Direccion
dE Marcas, —=------==mmmscemcssissicscsassssssssamssssssssssssssEEssEssssesssssesssssosessssssmnon

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de trimites de la saln:ll:ud de registro de la marca "SATA”",
clase 11, Expediente N° 29570/2019, solicitada—sa. nombre de APEX BRANDS,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1160 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKYPEAK Y
ETIQUETA®, CLASE 9, EXPEDIENTE N° 40885/2019, SOLICITADO POR VIRTUALDEMAND.COM DE
MEXICO, S.A. DE C.V. o e AR S i A s o

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion 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 vilidos como el
L T R L L T BT o B e —————

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca mixta “SKYPEAK" Clase 9 y la marca denominativa base de rechazo
B L B s b e R e e S A N i i i S

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que las
primeras cinco letras de la marca solicitada *SKYPEAK" reproduce en el mismo orden, el vocablo que
conforma la denominacion de la marca antecedente “SKYPE”". No obstante, la marca solicitante adhiere el
prefijo *AK”, lo cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente mis extensa. Mientras que
“SKYPE" se compone de una sola silaba, "SKYPEAK" presenta una estructura fonética mas extensa y
elaborada al articularse en dos vocablos. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un analisis
semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la
denominacion de la solicitada esta conformada por dos vocablos unidos del idioma inglés: “SKYPEAK”, que
significa “cima del cielo o pico del cielo”, lo que afade una carga semantica y por ende fonética claramente
diferente a la que podria atribuirse a la adversa “SKYPE” un nombre de fantasia 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. —-===-smesmemm

SKYPEAK (solicitada), y

SKYPE (marca base de rechazo)

dlsnnnvas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto. en un cotejo
marca en cuestion, vemos que le otorga un caracter propio y distintivo:

Marca solicitada
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1160 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKYPEAK Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 40885/2019, SOLICITADO POR VIRTUALDEMAND.COM DE
MEXICO, S.A. DE C.V, emeseramnnneanne -

Anne
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Asuncion, 1 [

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de
VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V,, contra la Resolucion N2 1160 de fecha 27 de agosto de
2020, dictada por la Direcci6n de Marcas, y; <--ss=-ssessmmsessrrmrrrssmrsmmresar sssoresaeus sasssnnasmasnssmsames o s nsns

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de
VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE CV, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la
Resolucion N2 1160 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. -=-=-====--ssmessnsmcesaeas

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
s R e et s s P e

Que, en fecha 5 de marzo de 2021, el representante convencional de VIRTUALDEMAND.COM DE
MEXICO, S.A. DE C.V, expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 4 de mayo de 2021, -=---ssssssromnenmmmmmnsssssnnnarenec oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “SKYPE",
registrada con el nimero 381046 en fecha 31 de mayo de 2013 a favor de MICROSOFT CORPORATION,
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". —=-===ssssssessnnccans

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(..) mi representada es la tinica
titular legitima de la marca "SKYPEAK” y etiqueta. contando con varios registros concedidos y solicitudes
en tramites../..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 especificos.. mientras que los
productos que cubre la marca antecedente son programas de computo que permiten realizar tareas en un
sistema informatico. En otras palabras, debido a poseer naturalezas totalmente diferentes, los productos de
las dos marcas se utilizan para satisfacer diferentes necesidades. (..,)" —-+==s-s=s=zrerrarrsssssnnazemnnonenseenaes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1160 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKYPEAK Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 40885/2019, SOLICITADO POR VIRTUALDEMAND.COM DE
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especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estin
clasificados en Ja misma clase NCL 41(... ) === ==rmmm e e e

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, més ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
PrESENTE TSI O, == e e s

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusién es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™. --—----=-—wmsm e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucién recurrida, «----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 1160 de fecha 27 de agosto de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas. ««««ssssseme e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"SKYPEAK™ Y ETIQUETA, clase 9, Expediente N° 40885/2019, solicitada a nombre de
VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO, S.A. DE C.V, -=-=s----3--n---

! Sanchez Herrero, Andrés. “Conflisién de Marcas” Editonal La Ley. Asuncidn, 2013
" *DERECHO DE MARCAS" — Jorge Otamendi. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007 —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1160 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKYPEAK Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 40885/2019, SOLICITADO FDR WRTUALDMD CDM DE
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Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende tampoco tendrin pronunciacion semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusion en el
seno del publico consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a
nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su diferenciacion en el mercado. --------=--sesmresrieceaaes

Que, desechando el analisis 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 clase 9 con la siguiente descripcion de
productos: “..Software informético, a saber, software para la transmision, grabacién, reproduccién,
visualizacién, organizacién, gestion, manipulacion y revisién de mensajes, textos, imdgenes, archivos,
audio, videos y contenidos audio-visuales y otros datos relativos a la facilitacién de las comunicaciones
entre dos o miiltiples usuarios a través de redes informéticas, redes de comunicacién y la red mundial de
informacién; herramientas de desarrollo de software informético; Software informatico para su uso como
una interfaz de programacién de aplicaciones (application programming interface (API); dispositivos
inalambricos, habilitados con Bluetooth y bus de serie universal (universal serial bus (USB)) para las
comunicaciones es decir, teléfono, equipos portitiles, auriculares, altavoces, microfono, audifone, cdmara
wed y cdmaras de videos,, “Clase 09. (NUEVO), del Decreto Reglamentario No. 16.939/02.", mientras que la
marca en tramite de registro “SKYPEAK Y ETIQUETA" solicita en la misma clase la cobertura de:
“..Productos para uso con computadoras y con equipos portatil para oficina y negocios, a saber, estuches
para transportar computadoras personales (notebook); estuches y receptaculos especificamente accesorios
para transportar computadoras portatiles; mochilas especificamente accesorios para transportar
computadoras; estuches, cubiertas, recepticulos, bolsas, bolsas para transportar, bolsas protectoras, bolsas
de mano, fundas, todos los accesorios especificamente para transportar computadoras personales
(notebook). Ordenadores portatiles conocidos como tablets o tabletas electronicas; telefonos celulares,
smartphones y accesorios para telefonos celulares como fundas, clips, bolsas, microfonos, audifonos,
cargadores para baterias, adaptadores de energia, carcasas o fundas, power bank (baterias portatiles),
comprendidos en la clase 09 (NUEVE).". 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 caracteristicas distintas, lo cual determina una diferenciacion clara en cuanto a su uso y piblico
destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusién, dado que los
SEPVETON O COMPITEN BNIPR Bl —r =i s S licde G u NS Ene g mn i o S s A i s e e e

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o

coexistir en el registro marcas srmrfares para pmducms distintos, atin Lﬂﬁﬂdﬂ stds se encueritren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficin fa cohstatarque pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el caricter diferente y rjafompmq vaXe Iy produgtos
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 884 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RICA Y
ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 59445/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, S.A.--------

Que, dicha aptitud distintiva encuentra sus limites en las prohibiciones absolutas previstas en el
articulo 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 designacion del producto o servicio de que se trate, o
aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus caracteristicas, finalidad,
destino o modalidad de Prestacion. === -=smmrm s

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefiala cuanto sigue:
“(..) La razén de politica publica que subyace a este motivo de denegacion 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 relacién con los
productos o servicios para los que se utilizard la marca.../..La Oficina denegari el registro de un signo por
ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el piiblico pertinente como
una informacion sobre los productos o servicios especificados. Tal serfa el caso cuando el signo
proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamario de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominacién solicitada no puede ser considerada
una marca evocativa o sugestiva, sino mas bien un término descriptivo y carente de fuerza distintiva, que
refiere de manera directa y evidente a las caracteristicas funcionales de sus productos. Su registro, por
ende, podria afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso comun
o necesarias para describir actividades similares, —«=ssseseem s

Que, en el caso de autos, la denominacion RICA Y ETIQUETA, analizada en relacion con los productos
comprendidos en la clase 32, carece de la aptitud distintiva exigida por la legislacion
mdrcarial -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, el vocablo "RICA" es un adjetivo calificativo de uso corriente en el idioma espafiol que, al
aplicarse al sector de las bebidas, es comprendido de forma directa por el publico consumidor como una
alusion 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 si
solo, ya que no permite al consumidor identificar un origen empresarial especifico, sino que resalta una
caracteristica deseable del producto. —-—----omrmm

Que, asimismo, la solicitud de marca contiene un logotipo consistente en la representacion 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 distintividad necesaria p

- R =
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" Direccidn Nacional de Propiedud Intelectual (DINAPT), Divectrices para ef exnmen de marcas en Paraguay, p. 119, Disponible en:
hitipa e dinaps. pov py/portaliv b propiedad-industrinl marcas dicsirices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 884 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RICA Y
ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 59445/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, S.A.--------

Asuncion, 1 [ SEP 2078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional PASTEURIZADORA
RICA, S.A.,contra la Resolucion N2 884 de fecha | de julio de 2020, dictada por la Direccién de Marcas, y; —-

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de
PASTEURIZADORA RICA, S.A,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 884 de
fecha 1 de julio de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, --=-==-=======ssmmeemsmemmm oo

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
T I e i s o e e s R e e i U W R i AP

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022, el representante convencional de PASTEURIZADORA RICA,
S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de octubre de 2022, —-+sssessemesmnmimmmsnecenae oo i e sme s st e st s en e et e s a e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion 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 prohibicién: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva
y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
A s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Primeramente, esta solicitud de
registro de marca, cuenta con un logotipo muy colerido, diferente y tinico../Cabe ademds resaltar que estos
productos se venden por AMAZON, y se podra notar en la pagina web y demads publicaciones en GOOGLE
gue RICA es una marca de alto reconocimiento en Reptiblica Dominicana y otros paises de América Latina,

N

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L1 (Lo G R ettt

Que, conforme al articulo 1° de la Ley N° 1294/98, la funcion esencial de una marca consiste en
distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de sus comp
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne¢ 884 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RICA Y
ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 59445/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, 5 A --------

Que, admitir el registro solicitado implicaria conceder una marca que no genera una impresion
suficientemente distintiva que permita al puablico identificar el origen empresarial de los productos,
resultado que precisamente procura evitar la prohibicion contenida en el articulo 2°, inciso e), de la Ley N°
[ 29498, —memssmwessmmnssmmssmsmssssssssseesssssessssesessseesssssessssssesssssessssessssesssseesssseessssssssssesssssssssssssssses

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 Direccion General arriba a la conclusién 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, especificamente el inc. ) del Art. 2. de la Ley 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. -=--—=--=mssmmmm e s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N° 884 de fecha | de julio de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas. —~=+reessrrereersasernnccrsiarerisenseantessasesaserensaacsncsniasnsansesees

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro d marca "RICA" QUETA,
clase 32, Expediente N® 59445/2019, solicitada a nombre de

Art, 32 NOTIFIQUESE ,-------==-semeeeesnmnemenee . S RTTE Y Lo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 883 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICA Y
ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 59446/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, S.A.--------

Que, dicha aptitud distintiva encuentra sus limites en las prohibiciones absolutas previstas en el
articulo 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 designacion del producto o servicio de que se trate, o
aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus caracteristicas, finalidad,
destino 0 modalidad de prestacion. === ssrmerm

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™ sefiala cuanto sigue:
“(-) La razon de politica publica que subyace a este motivo de denegacion 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 relacién con los
prodtictos o servicios para los que se utilizard la marca.../..La Oficina denegari el registro de un signo por
ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el publico pertinente como
una informacién sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el signo
proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamarnio de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominacién solicitada no puede ser considerada
una marca evocativa o sugestiva, sino mas bien un término descriptivo y carente de fuerza distintiva, que
refiere de manera directa y evidente a las caracteristicas funcionales de sus productos. Su registro, por
ende, podria afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso comtin
o necesarias para describir actividades similares, —=«====sssem e

Que, en el caso de autos, la denominacion RICA Y ETIQUETA, analizada en relacién con los productos
comprendidos en la clase 29, carece de la aptitud distintiva exigida por la legislacion marcaria.--------=-==---

Que, el vocablo "RICA" es un adjetivo calificativo de uso corriente en el idioma espafiol que, al
aplicarse al sector de los productos alimenticios, es comprendido de forma directa por el publico
consumidor como una alusion 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 si solo, ya que no permite al consumidor identificar un origen empresarial
especifico, sino que resalta una caracteristica deseable del producto, —----rreemmremmsee e

Que, asimismo, la solicitud de marca contiene un logotipo consistente en la representacion 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 distiptividad neceSaria para acceder al

! Direccitn Nacional de Propicdad Tntelecrual (DINAPL), Directrices para ef examen de marcas en Paraguoy, p. 119, Disponible en:

hgtpact www dinaps. gov. pypor; 1 mireas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 883 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RICA Y
ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 59446/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, 5.A.—-------

PARAGUAI
REKUAI

Asuncion, 1[] SEP 9008

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional PASTEURIZADORA
RICA, S.A.,contra la Resolucion N 883 de fecha 1 de julio de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de
PASTEURIZADORA RICA, S.A., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 883 de
fecha 1 de julio de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, ------=--======smssemmmmmmme e s

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
T TR (), oo o e o e e e e e e e

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022, el representante convencional de PASTEURIZADORA RICA,
S.A. expreso agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de octubre de 2022, — s e mmmmm e s e s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion 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 prohibicién: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva
y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
SDII.I-CIrﬂdﬂ[,(-..j- e e e 2 e B S S S

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 tinico../Cabe ademas resaltar que estos
productos se venden por AMAZON, y se podra netar en la pigina web y demis publicaciones en GOOGLE
que RICA es una marca de alto reconocimiento en Republica Dominicana y otros pafses de América Latina.

(1) e bt e e s

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

b Lt il
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 883 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RICA Y
ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 59446/2019, SOLICITADO POR PASTEURIZADORA RICA, 5.A.--------

Que, admitir el registro solicitado implicaria conceder una marca que no genera una impresion
suficientemente distintiva que permita al piblico identificar el origen empresarial de los productos,
resultado que precisamente procura evitar la prohibicién contenida en el articulo 2%, inciso e), de la Ley N®
BIMIIR,. e s e Am e e i e e e et e i

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 Direccién General arriba a la conclusion 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, especificamente el inc. ) del Art. 2. de la Ley 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. ------=---==--=-

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 883 de fecha 1 de julio de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas, =«-«-=«sereesmsermmm s e e st s e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *RICA" Y ETIQUETA,
clase 29, Expediente N°® 59446/2019, solicitada a nombre de PASTEURIZADORA

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1385 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TECNODAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 98486/2022,
SOLICITADA POR CALTECH S.A.

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) la supuesta diferencia grifica
derivada de la supresion del espacio entre los vocablos "TECNO" y "DAY" no representa una alteracion
significativa desde el punto de vista de la percepcién global del consumidor medio. En condiciones
normales de mercado, este no realiza un andlisis 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 atencién
debe centrarse en la impresion de conjunto que los signos generan, principio ampliamente reconocido en
el derecho marcario comparado y en la prictica administrativa. / Tanto "TECNO DAY" como "TECNODAY"
reproducen idénticos elementos léxicos en el mismo orden y con la misma carga semdantica: la conjuncién
de la nocién de tecnologia (“tecno”) y la temporalidad ("day"). Esta unidad conceptual permanece incélume
incluso cuando los vocablos se fusionan en una sola secuencia tipogrifica. La diferencia alegada es
meramente formal y no alcanza, por su naturaleza, a configurar una distintividad suficiente desde la
perspectiva del consumidor medio (... )", ===+==s=sersmmmasmmmsmnn ettt ese e smn s m s s s e amans

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: “(..) La
contraparte confunde solicitar el registro de una marca con "el uso indebido de una marca® (inciso "h* del
mencionado Art. 809), en la ejemplificacion de casos de competencia desleal. Mi mandante NO esti usando

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
8 = o R s I U

Que, corresponde sefalar, en primer término, que el examen de registrabilidad de una marca no
puede circunscribirse tnicamente a un andlisis aislado de las diferencias existentes entre los signos
enfrentados, sino que debe realizarse apreciando las marcas en su conjunto, conforme a la impresion global
que producen en el consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de los signos
y no efectia un andlisis simultaneo ni minucioso de [0s MISMOS, —--r==ssmmmmemms e

Que, bajo tales parametros, corresponde determinar si la marca solicitada *TECNODAY" puede
coexistir pacificamente con la solicitud de marca "TECNO DAY, invocada como fundamento de la
oposicion. Que, efectuado el cotejo integral de ambos signos, esta Direccion General considera que resulta
idéntica a la denominacién invocada por la oponente, circunstancia que hace necesario efectuar con
particular rigurosidad el analisis de la relacion existente entre los servicios. Desde el punto de vista
ortografico, la configuracion visual de los signos presenta un elevado grado de similitud. —---------=--==-----

TECNODAY (marca solicitada), y

TECNO DAY (marca oponente)

Que, la firma TECNOMYL S.A., ha formulado oposicion contra la solicitud de registro de la
denominacion “TECNODAY", pretendiendo hacer valer como derecho anterior la solicitud de registro de la
misma denominacion presentada en la clase 35 con fecha 1 de noviembre de 2022, «=esseeseesacneeespmmmmrmng vne

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion yefioits
idéntica a la solicitud oponente “TECNO DAY". Debido a su especial relevang
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1385 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TECNODAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98486/2022,
SOLICITADA POR CALTECH S.A.- - S—

Asuncion, 1 U SEF Eﬂh

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de TECNOMYL S.A.,
contra la Resolucion N® 1385 de fecha 4 de diciembre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios: LIBEIos0g; I — s aiuierieimmesa it s rsa st i 03 s s o mt it med Aeas A n aNA s S mn s s e ams e s s ue S St men s peens e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2024 se presenta la representante convencional de TECNOMYL
S.A., e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 1385 de fecha 4 de diciembre de 2024, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litiglos0s. ----«=----==-=-semmm oo

Que, en fecha 7 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
|nterpuestg‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 23 de julio de 2025, la representante convencional de TECNOMYL S.A., expreso
agravios; dictaindose en fecha 25 de julio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito
de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley,------------sseceeeeeeaca

Que, en fecha 8 de septiembre de 2025, contesta la expresion de agravios la adversa, en consecuencia
se llamé autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2025, -=-==--=sseemmmmmemmrememe e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.) Que, al realizar un analisis 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 estin representadas de manera distinta, ya que una se
presenta como una palabra unificada (TECNODAY) mientras que fa otra estd separada por un espacio
(TECNO DAY). En el plano conceptual, aunque ambos comparten una referencia a tecnologia y tiempo, 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/TECNODAY, lo que altera
ligeramente su pronunciacién y ritmo en comparacion con una diferencia sustancial entre ambas. Estas
caracteristicas, en conjunto, evidencian una diferencia sustancial entre ambas denominaciones./ Que, esta
distincién en los sectores y objetivos, de los servicios protegidos por ambas marcas demuestra que operan
en dmbitos distintos lo que reduce considerablemente cualquier posibilidad de confusion entre los
consumidores./ ..TECNO DAY oponente, se dirige principalmente a empresas interesadas en actividades
comerciales y publicitarias generales, tales como promocién de ventas y administracion de programas de
fidelizacién, lo que indica un enfoque mas amplio en el dmbito corporativo. Por otro lado, TECNODAY
solicitada, tiene un ptiblico objetivo especifico en el sector agricola, incluyendo empresas o individuos que
requieren servicios técnicos, asesoramiento y apeyo en operaciones relacionadas cg odyccion
s R O btk e oY fonmrmrrnanfoaneees
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1385 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *TECNODAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 98486/2022,
SOLICITADA POR CALTECH S.A.---==-==-====--sssemcseens e e e

componente asume el papel principal y protagénico, captando la atencién del consumidor de manera
absoluta. Por ende, al ser TECNODAY' el elemento decisivo para la identificacion comercial, su
incorporacion integra en el signo solicitado anula cualquier distincion, configurando asi una identidad
absoluta y total entre ambos SigNOS, fsem-sesemormr e e e

Del analisis comparativo de las denominaciones, en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, ¥ que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el piblico
BT s s o i e e i e A e e e Ph s e e e e s e

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 agricolas; servicios técnicos agricolas, para todas las fases del cultivo; intermediacion y
asesoramiento en operaciones comerciales comprendidos en la clase internacional 35 (TREINTA Y
CINCO).", mientras que, la marca oponente pretende cubrir los siguientes servicios de la misma clase:

“..Organizacion de ferias con fines comerciales o publicitarios, gestion interina de negocios comerciales,
informacién sobre negocios, consultoria sobre organizacion y direccién de negocios, promocion de ventas
para terceros, administracion de programas de fidelizacion de consumidores. No se reivindican los
derechos de uso exclusivo sobre Ia palabra DAY —--se-evesrecemem ettt cs e s cnaaaeeaas

Que, tras el cotejo y analisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que las marcas
son idénticas. En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la
marca “TECNODAY™ no podra coexistir en el mercado, ya que es idéntica a la marca oponente *TECNO
DAY", coincidiendo plenamente ademis en la nomenclatura internacional. —-----------=-sr-smrmmcsemeeeeaeo

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 22
incisos f) y g) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.-

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Reszoluciom N2 1385 de fecha 4 de diciembre de 2024 dictada pur la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----=----=-ssmcomemmrmemem oo

Art. 29 DRDENAR el archivo de la snlu::ltud de registro de la marca “TECNODAY", clase 35,

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MAGNUM NUTRICION ANIMAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 03279/2023,
SOLICITADA POR BM TRADING S.A. ——=---sscssmssmsessmsnmcanseans S ——

que es tratada {unica y propiamente en los humanos, situacion que comprobaria que la oponente no utiliza
su marca "MAGNUS" para "TODOS" los productos de la clase 05, y que los mismos no podrin ser
confundidos por el piblico consumidor. / ..Ja mera coincidencia parcial es una denominacién no implica
que las marcas sean idénticas ni confundibles. Por el contrario, el elemento adicional “NUTRICION
ANIMAL” de la marca de mi representada no solo refuerza su caricter distintivo, sino gue también delimita
claramente su dmbito de uso, otorgandole mayor atractivo visual y n:rﬂc'epruaj' frente a la marca oponente.

f’}" .............................................................................................................................

Que, la representante convencional de LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A.) manifiesta en su escrito de contestacion del traslado de los agravios: “(...) las marcas en
pugna comparten la misma particula "MAGNU", y a pesar de que la contraparte cambié de consonante, en
este caso, la letra *S” por la "M", no logra en absoluto la distintividad necesaria para el registro de la marca,
Ademds, es sumamente importante hacer notar que las palabras "NUTRICION ANIMAL" son PALABRAS
GENERICAS que no pueden ser reivindicadas, por lo que la marca principal es MAGNUM, por lo tanto, el
registro de la referida marca a nombre de la firma BM TRADING S.A, seria a todas Juces contrario a nuestro
ordenamiento juridico marcario../Resulta obvio que la competencia utilizé la marca de mi mandante para
crear la suya, por dicha razon consideramos que en caso de que la marca solicitada sea concedida causari
un dafio irreparable para los intereses de mi mandante./Las marcas en pugna se solicitaron en la MISMA
CLASE 05, en donde mi cliente tiene registrada la marca para TODOS los productos de la clase, razon por la
cual la limitacion de los productos en la marca de la adversa no es suficiente para la concesion de la misma...

i D e ot s e 0t 3 i e B

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
ii"ll!El‘pLiEEtﬂ. _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, al iniciar el anilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la éptica de los eventuales
L e L e LT S —

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacién solicitada *MAGNUM
NUTRICION ANIMAL Y ETIQUETA" (Clase 05) frente a la marca oponente registrada *“MAGNUS" (Clase 05),
se advierte que, si bien ambas marcas comparten las cinco letras iniciales (MAGNU), dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables, --------------—- ===~

Que, al realizar el anlisis fonético debe tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo y acentuacién. Al respecto, la marca en tramite se articula en ocho silabas como
"MAG-NUM-NU-TRI-CION-A-NI-MAL" y la marca oponente presenta una extensién de dos silabas,
"MAG-NUS". lgualmente, las denominaciones de la marca solicitada y la oponente difieren en la
composicién de la ull:lrna letra de la pa]abra "MAGNU", siendo la sulu. itante con J.a letra M" y la m:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAGNUM NUTRICION ANIMAL Y ETIQUETA®, Clase 05, EXPEDIENTE N° 03279/2023,
SOLICTTADA POR BM TRADING S.A, —--rs=rmeresremmssressmmssiasesassistominsssmrssamsntsasn sanssnnss tansamnnsamen msns

Asuncion, 1 U SEF' 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BM TRADING S.A.,
contra la Resolucion N°® 829 de fecha 1 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LTRGBS, ;e i i i e e e e S B B e T e B s e R i e b pa e A o e

RESULTA:

Que, en fecha 3 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma BM
TRADING S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 829 de fecha 1 de agosto de 2024,
dictada por la direccion de asuntos marcarios Litigios0s. — ««ssssessesmmmmmmmmmemmmmmn s ns et e

Que, en fecha 5 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
IRENPUBEEG, e s o ssun nin s as s a s b s e e e o = e a aT S e S e F A 5 e S5 MR e R e

Que, en fecha 2 de abril de 2025, el representante convencional de BM TRADING S.A. expreso
agravios; dictindose en fecha 7 de abril 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.------------sesememmmeaoenes

Que, en fecha 13 de junio de 2025 el representante convencional de LABORATORIOS SIEGFRIED
SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S5.A.) contestd el traslado de los agravios. Esta Direccion dicto la
providencia de Autos para Resalver en fecha 20 de junio de 2025, —------sesmmmmemmmmmmmmmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién 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 anilisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la vision de
conjunto, Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la
confusion directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tiene un mismo
origen de produccion), y que con al inclusion de la palabra “NUTRICION ANIMAL", ne le aporta la
diferencia necesaria y suficiente para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto la que mas
resalta es la denominacion “MAGNU"/..entre la denominacion solicitada se observa a simple vista que la
misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion, se percibe que entre las mismas
existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual /... esta
Direccién considera que existird riesgo de asociacion/confusion de marcas, la denominacion solicitada no
retine los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro..
R USSR USSR S SSSTOORIERSU SEEEEBEREET SESBRERE A

Que, se agravia el apelante BM TRADING S.A., y entre otros argumentos expresa: “(..) si bien las
marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase, estin destinadas a usos tatalmente distintos, la marca
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *MAGNUM NUTRICION ANIMAL Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 03279/2023,
SOLICITADA POR BM TRADING S.A, ——=«=rrestussreasssaassnnmtestesanssnsssssssansssssnsasassssessstanssaamnnsanmmesnns

conceder el registro de forma delimitada para proteger el interés del publico sin lesionar el derecho del
solicitante, sefialando que: “..La Direccidn de la Propiedad Industrial en interés del publico, podri denegar
el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con
notificacion al solicitante, atin mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro
solicitado podrd concederse silo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o
concederse con una limitacion para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una
den-egac."ﬁn 1. .

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que el solicitante
de autos, ya posee con las siguientes marcas registradas: “MAGNUM NUTRICION ANIMAL" en glase 31 con
Registro N® 576836 y en glase 35 con Registro N° 590773. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta
con dos registros concedidos bajo la misma denominacién. Por consiguiente, la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, que no modifican
sustancialmente su identidad visual y fonetica. — s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General arriba a
la conclusién de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podrin coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, --------=-semmeemmrmemmm e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 829 de fecha 1 de agosto de 2024 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos, -----====semmmm e e e

Art 290 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “MAGNUM
NUTRICION ANIMAL", Clase 05, Expediente N° 03279/2023, solicitada a nombre de BM
TRADING S.A, —---srmrmermemeemenneaeens

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, --------n--smmmeasesans
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 829 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAGNUM NUTRICION ANIMAL Y ETIQUETA', Clase 05, EXPEDIENTE N* 03279/2023,
SOLICITADA POR BM TRADING S.A, —---s---r-sssrsescmesssemsmsmemsmsmmmsssememomsemememreees

la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es disimil: MAGNUM NUTRICION
ANIMAL/MAGNUS. Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortografica y auditiva
relevante, como se ilUStra a8 CONMIMUACT O —-=nmsme e e e e s o s

MAGNUM NUTRICION ANIMAL Y ETIQUETA (marca solicitada), y
MAGNUS (marca oponente)

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que otorga cierta
disthetividad & Ja marca e e e ——

Magnum

Mutricion Animal

Que, por consiguiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su estructura,
composicion grafica y configuracion fonética, circunstancias que reducen significativamente cualquier
riesgo de confusién o de asociacion indebida en el mercado.-----------=--mmmrorm s

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " senalan cuanto
sigue: “(...) Al analizar el riesgo de confusién entre dos signos aplicados a productos o servicios similares es
necesario tener en cuenta el grado de atencién que suelen ejercer los consumidores pertinentes.../..El
grado de atencién 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 tendrin menos probabilidades de confundirse cuando adquieran productos o
servicios que les sean familiares o que estén acostumbrados a comprar. Un factor que determina el grado de
atencién del consumidor es su nivel de implicacién 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 servicio, mayor sera la atencion del comprador. Esto, a su vez,
tenderd a reducir la probabilidad de que el comprador sea confundido o engariado ante marcas similares.
Cabe suponer que habra un alto grado de atencion de parte de los consumidores que compran productos o
servicios que son caros, de adquisicion poco frecuente o potencialmente peligrosos. Por ejemplo, las
compras de productos como un automévil 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 prescripcidn
médica o que esté en venta libre. Por el contrario, cabe esperar un menor nivel de atencion con respecto a
las compras rutinarias de productos de la vida corriente o poco costosos, como los alimentos bésicos y
productos similares.’(. ) i=-rssseciesomsennmmeimns s entmaanna s e e nen st aasea b e res e nr s e s s e s e e e e e e

Que, la tutela del interés general y la proteccién del consumidor constituyen el eje rector de las
decisiones de la Direccién General de la Propiedad Intelectual. En este contexto, al quedar en evidencia
que los elementos de hecho no ]ustlﬁc‘an una denegacmn total de Ia solicitud, el reglstrn de

! Direccidm Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Bircetrices para of examen de sercas en Pﬂrﬂgurn
Iniiprs: cwoww dinap o py ‘portak v 3 pregredad -imdustrial marcesditee s
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 602 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GX3", CLASE
12, EXPEDIENTE N* 17925/2023, A NOMBRE DE ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD, —---=--==-=---

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
CONSUITHAOTES, ==m e mn e e s ms s sm s s e e e e e e st s hmn s ke e m e n s s e s

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo *GX3/X3", no necesariamente causaran confusion en el seno del piablico consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra, de distinta extension y dejan una impresion muy diferente que
aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la
diferencia existente entre las mismas: -=--==s-smmsm s

GX3 (solicitada), y
X3 (basederechazo)

Que, la letra *X" y el nimero “3" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados
en el analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comuin 0 NECesario e el COmErciQ”. -=«=-« = s e e

Que, ahondando ain mas en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacion al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comin y menciona “Una
particula de uso comin no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comtin no puede
impedir su inclusién en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de
uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-----

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontacion es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad
estd demostrada en el andlisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de
fantasia, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién,
de ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del puablico consumidor, -

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su labm "Cnnﬁ.lsm:'l de Marcas” explica respecto a 115 marcas complejas

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editortal La Ley, Asuncitn. 2013,
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 602 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GX3", CLASE
12, EXPEDIENTE N® 17925/2023, A NOMBRE DE ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. —-------------

Asuncion, 10 SEP 72078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ZHEJIANG
GEELY HOLDING GROUP COQ., LTD.. contra la Resolucion N® 602 de fecha 12 de marzo de 2024, dictada por
la Direccion de Marcas, ¥; -----===-=sssmemm s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 9 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO,, LTD. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 602 de fecha
12 de marzo de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. =-==-====s=r=ssseesmrommoeniommonnaicsncaasnsssin s

Que, en fecha 30 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
T ETPUBELL - avssaiaakansisra ninmmn st e et st dai i Sy s e N a ade e s e n A A A e o A

Que, en fecha 4 de julio de 2024, el representante convencional de ZHEJIANG GEELY HOLDING
GROUP CO., LTD. exprest agravios. Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 11 de julio de 2024, —=--------=<omssomesommeennnennessnnesenaan s e s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2013-1321546 Denominacion X3 Clase 12 Registro 398741 Titular Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft [DE], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores.../.. No ha lugar a Io solicitado”. —-=-====ssssssemmnsmms s cssnni st e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Que en lo que respecta a las
denominaciones, la marca antecedente “X3", esti compuesta por la conjuncién de la letra X y el niimero 3,
constituyendose asi en una “denominacién simple”; mientras que la marca solicitada “GX3" si bien también
se constituye en una “denominacién simple”, la misma esti compuesta por la conjuncién de las letras G, X y
el niimero 3, en donde la letra G hace alusién a la marca GEELY altamente conocida de mi comitente, sin
pasar por alto este tiltimo término se constituye en el nombre comercial de mi representada, por lo cual la
letra G incluida en la denominacién en estudio hace alusion directa al nombre de mi titular en ese
sentido./..Ja firma ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO. LTD. es una empresa de la industria
automotriz altamente reconocida a nivel internacional, comiinmente conocida como GEELY y mi
comitente solicits y registré la marca “GX3" en varios paises del mundo../..nos encontramos en la posicion
de afirmar que la solicitud de la marca “GX3" logra distinguirse del antecedente citado y no provocara
confusién piiblica alguna dentro del mercado... (...)" —==-+=====ssmsssmmmrm oo s
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 602 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GX3", CLASE
12, EXPEDIENTE N°® 17925/2023, A NOMBRE DE ZHE]JIANG 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 la balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los
demas elementos analizados en conjunto en la presente resolucion, -------ssseeecemmmoimime e

Que, adicionalmente, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas
en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, del cotejo se
evidencia que el solicitante presenta sus productos limitados a un sector bien determinado:*.. Vehfculos de
locomocidn terrestre, aérea, acudtica o por ferrocarril; carros; chasis de automéviles mecanismos de
propulsién para vehiculos terrestres; cajas de cambios para vehiculos terrestres; motores para vehiculos
terrestres; neumdéticos para ruedas de vehiculos; frenos para vehiculos; carrocerias para vehiculos; asientos
de vehiculos; vehiculos eléctricos; motocicletas; dispositivos antirrobo 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 neumdticos y cdmaras de aire para neumdticos”
Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor mas desprevenido podra
confundir de ninguna manera, un producto Por Otro, ——==-s==seeree e

Que, es relevante tener en consideracion 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, Asi, el solicitante simplemente desea extender a nuestro pais, los derechos
adquiridos que ya posee en el signo solicitado, —----==mmesmemmmm s e

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion recurrida, =--=s--=ssssssmremnsrmnnanenan e

POR TANTO,
La Directora General De La Propiedad Industrial (Interina):
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 602 de fecha 12 de marzo de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas. «--==s=same=rsssremesrresorrneorree oo oo e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “GX3",
clase 12, Expediente. N® 17925/2023, solicitada a nombre de ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO., LTD., ---=-+-=ss-sszsmssssassssssuns -

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -----m-ese--eeean- ,—---«-t-? _
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 786 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SIARQ Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N°® 24319/2023, SDUCITADD POR SANDRA [SABEL ARZAMENDIA
RIOS, - .

SIARQ Y ETIQUETA (solicitada)
SIAR INGENIERIA ARQUITECTURAY ETIQUETA  (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada “SIARQ Y
ETIQUETA”", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. Esto es asi, ya que el elemento en
comun, “SIAR" es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre si, asumiendo el papel
principal y protagénico en la denominacién. Al respecto, es importante traer a colacién doctrina sobre la
MOT VEDETTE: “En muchas hipotesis resulta necesario centrar el analisis en un aspecto determinado del
comjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion 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 fin de precisar su elemento “decisivo” que es
l6gicamente el que desempeniard mds cabalmente el papel de identificacion comercial de los productos.'--

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusién en el publico
TN T RCU O, e 5 e it 1 0 i e RS

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca “SIARQ Y
ETIQUETA"™ no podrd coexistir con la marca base de rechazo “SIAR INGENIERIA ARQUITECTURA Y
ETIQUETA", con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, considerando la naturaleza de los
servicios por ambas comercializadas, —--------mommm s

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 42. En ese sentido, contribuye traer a colacién lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, 'ahondando en el anilisis relativo a la
cobertura de servicios, vemos que la solicitante “SIARQ Y ETIQUETA" pretende cubrir los servicios de:
“..disefio de interiores; conversion de datos o documentos de un soporte fisico a un soporte electrénico;
peritajes [trabajos de ingenieros]; planificacion urbana; estilismo [disefio industrial]; disefio de artes
graficas; realizacion de estudios de proyectos técnicos; prueba de materiales; disefio industrial; decoracién
de interiores; elaboracion de planos para la construccion; consultoria sobre arquitectura; servicios de
arquitectura;-" comprendidos en la clase 42, mientras que la marca base de rechazo “SIAR INGENIERIA
ARQUITECTURA Y ETIQUETA” cubre los siguientes servicios: “...Consultoria sobre arquitectura; disefio de
interiores; ingenieria; peritajes [trabajos de ingenieros]: planificacién urbana; prospeccion gm!ag:ca
servicios de agrimensura; servicios de arquitectura.” de la clase 42. Teniendo en cuenta que pa_ra elre
marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca eahfr:
caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o agae
de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin il
pacifica entre Jas mismas, —---eseeesem e e o - el Tt faslihdo

' Otamendi, jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Afio 2003,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 786 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SIARQ Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 24319/2023, SOLICITADO POR SANDRA ISABEL ARZAMENDIA
RIOS, —--rremeenes

Asuncion, 10 SEP

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SANDRA ISABEL
ARZAMENDIA RIOS contra la Resolucion N° 786 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de
MaTCHS. }rl ..........................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de SANDRA
ISABEL ARZAMENDIA RIOS e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 786 de fecha 22 de
mayo de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, ===-======rs==sssmmssmmsmmmssrmmsm s ren s s e

Que, por proveido de fecha 9 de octubre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 5 de noviembre de 2024. Por providencia de fecha 9 de noviembre de 2024
esta Direccion llama Autos para Resolver, «ssseeeeressmsismmmene s se e s s ssm et es e e s aas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2020-2056660
Denominacién: SIAR Ingenieria Arquitectura, Clase 42, Registro 555594, Titular: Siar SRL [PY] Comentario:
Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de
la Ley 1294/98, no ha lugar a lo s0licitado. "-==========msemmmmme e e e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: *(...) /as
diferencias existentes entre la marca solicitada y la marca base de esta objecién, no podemos dejar de
mencionar que ambas marcas son *MIXTAS" une de los principales diferenciadores es justamente el
elemento figurativo es decir, “la etiqueta”, diferencia esta que ayuda de manera irrefutable a que el ptiblico
consumidor NO se confunda o relacione la marca solicitada por mi persona "SIARQ" con la marca "SIAR
INGENIERIA ARQUITECTURA", pues ambos logotipos cuentan con figuras extremadamente distintas en su
disefio del logotipo, ademds de poseer colores muy diferentes que destacan una de la otra, que hace que no
exista confusidn alguna, tal como lo notaremos a coNtiNUACION... (...)" —==-=-====-m==msmmssommsssncnnnenncnninas

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

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 grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. ------==semmemmmmrmmme e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “SIAR
INGENIERIA ARQUITECTURA Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca *SIARQ Y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 786 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“SIARQ Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 24319/2023, SOLICITADO POR SANDRA ISABEL ARZAMENDIA

RIS, <o e 4 ik e RS e e A R

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”", lo cual se puede percibir en el
5jguir_-nte COECPD: S S S

marca solicitada marca registrada

Ingeniena Arquitectura

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, —-----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resclucion N° 786 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la
D]rccc‘.‘inde Mar[asl-1-----r----r---|-|---------r------------------------.---.-----------.-.-a.-.aa.-a.a.a.-n.a.a..n.a

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "SIARQ Y ETIQUETA",
clase 42, Acta N® 24319/2023, solicitada a nombre de SANDRA ISABEL ARZAMENDIA

RIS st o s et e b s g e s i e Spmsa
Art. 32 NOTIFIQUESE. -+----=======sesssmnnnmmnnnneee e e e
'|II!|:' '_1'-..1. i |
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 1340 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N¢
2873 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“SKYVAN", Clase 05, EXPEDIENTE N* 297112023,
SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA, - --<seccscmseanmresmmmsnmmmemnneemeeesmmmmmmeenneesnnn

PARAGUAI
REKUAI

Direccién concluye que la marca solicitada no retine los requisitos necesarios para ser acreedora de la
PrOEBCCION. (... ) e e e e e e st st e e a s e e nans

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) entre la marca solicitada por mi
mandante “SKYVAN" y la marca “KIVAN" por la cual se me rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE
CONFUSION./ ANALIZADAS EN SU C ONJUNTQO resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusién
entre las mismas, debido a las DIFERENCIAS de orden VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO Y FONETICO
existentes entre las denominaciones en pugna. (..)" === sss st e s s s e e

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién 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 validos como el
derecho a CONSHEUIT UNE MIAICA, =====nrsrm e ettt

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro
"SKYVAN" (Clase 05) y la marca registrada “KIVAN" (Clase 05). -----=--=====senmmmmmr oo

Que, efectuado el cotejo ortografico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo “SKYVAN"
constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud “KIVAN"
reproduce integramente la expresion “KIVAN/KYVAN", incorporando tnicamente la letra “S" y
reemplazando la *I" por la *Y" en una posicién secundaria, 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 sera el
elemento que permanecera en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva conceptual,
ambos signos evocan la misma idea, sin que el agregado de la letra “§” introduzca un significado distinto
que permita excluir el riesgo de confusion 0 asoCiacion. ======ssmmrmsermmm

KIVAN (marca solicitante), y
SKYVAN (marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis 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 *SKYVAN" pretende obtener la cobertura para todes los productos de la Clase 05. Por
su parte, la marca base de rechazo “KIVAN" posee la cobertura de los siguientes productos de la misma clase
del nomenclador internacional: *..Exclusivamente !NSEC‘TTC!DAS HE. RBIE‘.'DAS Y F‘UNG.*UDAS'. De ello se

se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no snl-::
sino que ademas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente co
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 1340 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2

2873 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE

DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKYVAN", Clase 05, EXPED[ENTE N® 19’?111’2023

SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCIL Y COM LIMITADA. - -=-=-=enmseaeanne smeemas meemenas
Asuncion, ] D SFp 006

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de FRANCISCO VIERC] Y COM LIMITADA contra las Resoluciones N2 1340 de fecha 25 de
septiembre de 2024 y N® 2873 de fecha 6 de octubre de 2025, dictada por la Direccion 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 reconsideracion y apelacion en subsidio contra de la
Resolucion N2 1340 de fecha 25 de septiembre de 2024, dictada por la Direccién de Marcas.------=----=--=eeeae

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
reCconSideracion e e, —— s e e e st st e

Que, por Resolucion N2 2873 de fecha 6 de octubre de 2025 se confirma la Resolucion N2 1340 de
fecha 25 de septiembre de 2025, —««ssresrerrmrrmmne e s s s s e e e e e

Que, en fecha 6 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
IEIDETPRIEEED, s m e e s e e L o e e e e s e st s e e

Que, en fecha 15 de octubre de 2025, la representante convencional de FRANCISCO VIERCI Y COM
LIMITADA expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 20 de octubre de 2025, ~~<-----mssmmrmem e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N? 1340 de fecha 25 de setiembre de 2024, considera que: *(..) Que habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente 2019-1987055 Denominacién KIVAN Clase § Registro 512178 Titular Tecnomyl S.A. [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". —-==============2=222=--

Que, la Resolucion N2 2873 de fecha 6 de octubre de 2025, considera que: *(...) tras un analisis mdis
profundo, se advierte que entre la marca solicitada "SKYVAN" y la marca base del rechazo "KIVAN" existe
una posibilidad significativa de confusion. Aunque existe una minima diferencia visual en una letra, la
marca solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca antecedente y, existe una notable similitud
fonética./Ademds, 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 qued 14
dentro de una categoria mds amplia de productos o servicios cubiertos por la marca poste)
cuasi-identidad en las denominaciones y la similitud en los productos que se desgan p
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1340 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N
2873 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKYVAN", Clm 05, EXPEDIENTE N°® 29711/2023,

SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA,. - -—--

*

Art, 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “SKYVAN", Clase 05,

Expediente N® 29711/2023, solicitada a nombre ,dLE%NC[SCD VIERCI Y COM
LIMITADA, —-----=mmmmsmmmmemmemmmmemmmmmmme

Art.32  NOTIFIQUESE .------s-rrrreemrsmemrrmreen- P
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N% 1340 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N¢
2873 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKYVAN", C]ﬂse 05, EXPEDIENTE N® 29711/2023,
SOLICITADO POR FRANCISCO VIERC] Y COM LIMITADA, - m=mme

canales de comercializacion, puntos de venta y piblico consumidor, incrementando asi las probabilidades
de asociacion o confusion entre la marca solicitada y la marca oponente, ««-s-sses e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién mas
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 disposicion de esos elementos”™. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion 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 imitacion de fa primera™. ----===-s=sssmessansmeranrennsnesennrn s s e e

Adicionalmente, se debe evitar la dilucidn de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el piblico consumidor ya no sabra el origen de los
Productos (. )" ==-eeeseesem e s e e e e e meeesseermEseesseetemsevesseeesseeeeseseesees

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marca,
situacion 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 confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
B TRRTETEN 5o o0 Ak o R A O 0 A S RA  EAECR A

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, va que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la conclusion de que no es viable
la coexistencia pacifica, por tanto, corresponde confirmar la resolucion recurrida.------=----s======-=seemmssaaae

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N2 1340 de fecha 25 de septnem :
de fecha 6 de octubre de 2025, dictadas por la Direccion dehareas ST S

! Compendio de Dectrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005,
* OTAMENDI, jorge. DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires. Abeledo Perrok Lexis Nexis. Argentina. 2002, 8va, Ed. Pag. 458,
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N2 2088
DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANMAR Y ETIQUETA", CLASE 3? EXPEDIENTE N*® 49043.-'2!]23
SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A.

PARAGUAI
REKUAI

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: (.. )SSANMAR es un signo de fantasia
en relacion con los servicios que ampara: no es un término descriptivo, genérico, ni evocativo de la
construccion o los servicios inmobiliarios, sino una combinacidn arbitraria de particulas (SAN + MAR) sin
relacion conceptual directa con “construir’, “edificar” o “desarrollar inmuebles”. Ello lo ubica conforme la
doctrina de fuerza marcaria, come un signo fuerte que goza del miximo nivel de proteccion../A esta
distintividad intrinseca se suma una distintividad adquirida por el uso: SANMAR cuenta con presencia real,
sostenida y profesional en el mercado -sitio web propio (sanmar.com.py).../En el plano grifico, el logotipo
de SANMAR estd construido sobre una base tipografica moderna en color azul marino, con las letras “SAN"
ligeramente separadas del resto de la palabra y un simbolo triangular en tonos naranja-rojizo ubicado entre
ambas partes, evocando una flecha o montaria ascendente que transmite solidez, modernidad y progreso
sobre un fondo claro./.. al contar la marca solicitada con etiqueta, esto crea una distincién entre las marcas,
lo cual puede resultar decisiva para permitir la coexistencia, otorgando mds importancia a la parte gréfica
que a la fonética./En el plano fonético, “Sanmar” se compone de dos silabas (SAN-MAR) con presencia de la
consonante nasal "N” que no existe en “Samar” (SA-MAR)/ Cabe destacar las diferencias entre las marcas
gue, a pesar de estar en la misma clase el rubro es distinto, dirigicdlos a publicos diferentes, otorgando un
concepto diferente cada uno del servicio que prestan dichas marcas, ademas de que las denominaciones e
ideolagias son diferentes. (... ) —eensem e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
lnterpufstu1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“SANMAR Y ETIQUETA”" (Clase 37) y la marca registrada “SAMAR Y ETIQUETA" (Clase 37). ------+--==--=--===---

Que, efectuado el cotejo ortografico 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 integramente la expresion “SAMAR", con la incorporacion de la letra media A", 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 ser el elemento que permanecera 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 confusién o asociacion, ==-------

SANMARY ETIQUETA  (marca solicitante), y
SAMAR YETIQUETA  (marca base de rechazo)

Que, desechando el anilisis 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
s:)llcitud de la marca *SANMAR Y ET[QUETA' pretende obtener la cul:-ertura para Mﬁ de la
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N2 2088
DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS FOR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANMAR Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 49043/2023,
SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A. - “eses e

Asuncion, 1 0 SEP 2026

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de SANMAR DEVELOPMENT S.A., contra la Resoluciones N2 65 de fecha 11 de febrero de 2025
Y N2 2088 de fecha 6 de julio de 2026, dictadas por la Direccién de Marcas, y; -=-=-----=--==r==sssesmmammsonnnacnn

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de SANMAR
DEVELOPMENT S.A., e interpone Recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio contra de la
Resoluciones N2 65 de fecha 11 de febrero de 2025 Y N® 2088 de fecha 6 de julio de 2026, dictadas por la
Direccitn de Marcas, — s asssmsstmmarmmtoiannmisnnnsas smcs e nanasstate oy e nsomae aani e s st ssumasshissentnnanr na e

Que, en fecha 26 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
reconsideracion interpuesto y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolucion N 2088 de fecha
6 de julio de 2026, se confirma la resolucion N2 65 de fecha 11 de febrero de 2025, —----------osormmmeennnsennnas

Que, en fecha 6 de julio de 2026, se concede la apelacion interpuesta. —-==---==ssssesemsnrmmcensiaenseaneea.

Que, en fecha 21 de julio de 2026, el representante convencional de SANMAR DEVELOPMENT S.A.,
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
e fechs X2 de julit: de H0RE, = v e e e s e i iet sl ss taB s s d e A mn b s s s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N2 65 de fecha 11 de febrero de 2025, considera que: “(.) Que, habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de [a
marca: Expediente 20122-2263407 Denominacion “SAMAR" Clase 37 Registro 567259 Titular SALVADOR
ESCOBAR ZAYAS [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por
lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". —----------

Que, la Resolucion N2 2088 de fecha 6 de julio de 2026, considera que: “(..) Al respecto, se observa
que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una notable similitud, que podria generar
riesgo de confusién en el publico consumidor. Desde el plano visual, a diferencia entre las marcas en pugna
recae tinicamente en la letra intermedia N, mientras que en el plano fonético, existe una cuasi identidad
sonora innegable al momento de pronunciar las mismas./..al comparar signos mixtos, los elementos
denominativos prevalecen normalmente sobre los elementos figurativos, ya que los consumidores tienden
a leer y retener las palabras més que los elementos visuales que las acompanian, Por ende, la estilizacién o la
presencia de etiquetas en los signos son insuficientes para desviar la atencion al niclee-marcario que
resulta altamente confundible. En consecuencia, esta Direccion concluye finalmente que Ja marca io retine
los requisitos necesarios para ser registrada. (.., )" ——«=--s=ssmmmsamssmmmomanans },é-“_-f.v.-ﬁ 3 { e Mo s
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Resolucion N*®

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N2 2088
DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANMAR Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 49043/2023,
SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A, —-----=-=ssxs-= -

SAMAR

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas se leen de la misma manera,
y representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, es
suficiente para generar confusion en el seno del piblico consumidor, pues, en su conjunto, las marcas no
presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que no permitiria su
diferenciacion en el Mercado. - ----=smrrmrrrm e

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite gque coexistan con ésta otras marcas iguales, el piblico consumidor ya no sabri el origen de los
Prﬁdufms .[’_“J]-."z -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa marca,
situacion 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 confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comuin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
(B RN BTINAS == m s o st s e e A A A A A A S B

Que, en conclusién, tras el analisis 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 Direccion arriba a la conclusion de que no es viable
la coexistencia pacifica, por tanto, corresponde confirmar las resoluciones recurridas, —-----=--++=<+===ssszeses

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
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PARAGUAY

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N¢ 2088
DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANMAR Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N® 49043/2023,
SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A. —--==--=cemsenesees ===

Construccion de edificios de apartamentos; Construccién de edificios; Construccién de inmuebles
residenciales; Construccién de interiores de edificios; Consultoria en construccion de edificios; Direccién
de proyectos de construccién in situ; Instalaciones técnicas de edificios; Pintado de edificios; Pintura de
viviendas; Servicios de construccion y de edificacion; Servicios de gestion de obras; Servicios de gestion de
proyectos de construccién..”. Por su parte, la marca base de rechazo “SAMAR Y ETIQUETA" posee la
cobertura de “..Servicios comprendidos en la clase 37 tales como: servicios de albariilerfa, aislamiento de
construcciones, alquiler de maquinas barredoras, alquiler de bombas de drenaje, servicios de estructural
carpinterfa de papel pintado de empapelado de papel tapiz, trabajos colocacién de ladrillos [albafilerfa],
colocacién de cables, compostura de muebles conservacion, alquiler de miquinas de construccién, alquiler
de excavadoras de canteras explotacién, alquiler de [miquinas de construccién] grnias de construcciones”
de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas
resultan muy similares y, en consecuencia, la posibilidad de confusién se encuentra debidamente
acreditada. En efecto, las marcas analizadas recaen sobre servicios similares, que presumiblemente
compartiran los mismos canales de comercializacion, puntos de venta y publico consumidor,
incrementando asi las probabilidades de asociacién o confusion entre la marca solicitada y la marca
B L o L T T

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién mas
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 semefantes o de la semefante disposicién de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sine de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacién de una marca existente y la inclusién 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 imitacion de Ja primera™, ---------=s--ssemmmmm e

Que en un cotejo de Ia etiqueta de la solicitud de marca en cuestion, vemos que le otorga un caracter

Marca solicitante

SANMAR Lronnss

Marca antecedente

! Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005,
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 65 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y N2 2088
DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANMARY E'I'IQUETA" CLASE 3':' EXPEDIENTE N° 49043/2023,
SOLICITADO POR SANMAR DEVELOPMENT S.A. - s P e A e

*

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“SANMAR Y ETIQUETA",
clase 37, Expediente N°® 490432023, solicitada a nombre de SANMAR
DEVELOPMENT S.A., —=+==ssanmsnnas

Art.32  NOTIFIQUESE .----rssrssmessnresmssaneass
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "URTICALMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 55559/2023, SOLICITADO POR LABORATORIOS
GALENO S.A, —-s-rrresmmmmsesmsmm remm e sm s e e e e e e e s e e e e e

En este sentido, puede ser calificada como una marca evocativa: una denominacion que no describe
directamente el producto ni sus componentes, pero que alude simbdlicamente 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 inclusion del término "URTICA", vinculado a la ortiga, aporta una referencia botdnica que,
combinada con "CALMA", genera una impresion conceptual tinica, sin caer en la descripcién directa de
principios activos ni en una denominacion técnica. Esta construccion refuerza la originalidad del conjunto
marcario y lo distingue claramente de otras marcas que emplean prefijos comunes como "Ultra®/En
consecuencia, el analisis comparativo revela que no existe riesgo de confusion ni de asociacién indebida
entre ambas marcas, dado que sus elementos distintivos, su estructura fonética y su carga conceptual son
sustancialmente diferentes (.. )" — - e

Que, entre otros argumentos, el solicitante contesta la expresion de agravios y manifiesta: “(...) Desde
el plano gramatical, es evidente que ambas denominaciones no solo poseen la misma ESTRUCTURA
GRAMATICAL COMPUESTA DE UN SOLO ELEMENTO, sino también que de las 12 (DOCE) letras que
componen la denominacién registrada a nombre de mi mandante, 8 (OCHO) de ellas son reproducidas por
la denominacion solicitada, por lo que existe una innegable coincidencia ortografica, que no consigue
distinguir las marcas en pugna./Desde el plano visual, la denominacién solicitada en autos "URTICALMA", es
una transcripcion casi literal de la denominacion "ULTRACALMANS" de mi mandante, ya que en un
frustrado intento por volver su marca novedosa, la solicitante simplemente se limité a reemplazar el radical
"ULTRA™ de la marca de mi mandante por el radical "URTI" en la solicitada y a reemplazar la desinencia
"MANS" por "MA" manteniendo integra el resto de la estructura gramatical de mi mandante, en un vano
intento de otorgar a la marca solicitada la novedad y el caracter distintivo exigidos por la ley... (...)" —--------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I DU, = rm e e asaas

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas.
Analizando el campo ortogrifico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominacién cuyo
registro se solicita tiene una estructura bastante similar a la registrada. De dichas semejanzas ortogréficas se
genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos
que la impresion auditiva que generan ambas es muy SImilar.-==««««cxcemeeee oo

*URTICALMA" (marca solicitada)
“ULTRACALMANS"  (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada “URTICALMA”,
resulta mdudahlemente Emcadura deia marca oponente Ul.TRACALhMNS' Cabe resaltarque a solicitud




DIRECCIHON HACIOMAL DE

+ % PROPIEDAD GOBIERNO per. |mmc
mn'I';H;ECTUAL PARAGUAY | REKU

Rfsnhldﬁnﬂ'ﬂ 5 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "URTICALMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 55559/2023, SOLICITADO POR LABORATORIOS
GALENO S.A. —- LN

Asuncion, "[ ﬂ SEF EUEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LABORATORIOS
GALENO S.A., en contra de la Resolucion N°® 248 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigiosos, J; ——=-====sss=s=msesseasscrmaseosserunssasnarassanassernnssonnssnassansas sansnassstnnsssasassoss

RESULTA:

Que, en fecha 2 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de LABORATORIOS
GALENO S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 248 de fecha 25 de marzo de
2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos, — ------s--sessmsmmsmmmrs oo

Que, en fecha 7 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
gl ettt et i e

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS GALENO

AL OXPTES0 DPTEVIOE, seccstintbsmsiunionisostiteionsbpotiims ensinsmiasieorindseh s st ssn s s s st

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025, se presenta la representante convencional de SOUBEIRAN
CHOBET S.RL., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccidn tiene por contestada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2025, —------=-------semeeennennns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resclucion considera que: “(.) Que, realizado el cotejo marcario entre la
denominacion solicitada "URTICALMA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de la oposicion ULTRACALMANS, se percibe que entre las mismas existen
elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos fenético, visual y conceptual /Que, en razon
de las identidades existentes entre la marca solicitante y el oponente, el piiblico consumidor puede verse
inducido a error y causar una confusién entre las mismas, y nos da la pauta que la oposicion sea declarada
e T )

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
particulas 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 raiz inicial URTICA, la cual le otorga un cardcter tinico y claramente diferenciador. /La marca
URTICALMA se compone de dos elementos: URTICA, que remite a una referencia botdnica (la ortiga), y
CALMA, que alude al efecto terapéutico esperado. Por su parte, ULTRACALMANS integra el prefijo ULTRA,
comiinmente utilizado para denotar intensidad o potencia, junto con el sufijo - mans, conformando una
estructura fonética y conceptual completamente diferente. Esta denominacién no contiene nin
referencia a ingredientes naturales o botinicos./En su conjunto, URTICALMA constituye ui
fantasia con connotacién natural, que sugiere un producto de origen vegetal /{}éﬁrﬁhﬁdad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "URTICALMA", CLASE 05, EIPEDIENTE N" 55559/2023, SOLICITADO POR LABORATORIOS
GALENO S.A. —--------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 248 de fecha 25 de marzo de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «=---=----sces s

Art. 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “URTICALMA®, clase 05,
Acta N® 55559/2023, solicitada a nombre de la firma

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 248 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "URTICALMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 55559/2023, SOLICITADO POR LABORATORIOS
GALENOQ S.A. mnssesmramsmsem s me e e

Que, desechando el analisis 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 comprendidos en la clase 5(cinco)...". Facilmente se colige que el
contenido de la cobertura es idéntico y por ende, la capacidad de confusion estd acreditada. Las marcas
analizadas no solo presentan similitud grifica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 5.
estarian compartiendo los mismos lugares de venta, razon por la cual las posibilidades de asociacion de la
marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas,---====«-=====ssrressssmms s e e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién mas
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, fa
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacién de una marca existente y la inclusién 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 imitacion de 1a primera™, -====-=====s=ssssssmssmmnssem s

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de fa dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. 5i se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
Pmducm_g {(...':'."2 ....................................................................................................................

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa marca,
situacion 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 confusion al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comn, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
L T B = et s o e S i b i e S P S b B S S e B R e et s an i i s

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, Ademas, de la relacion de

clases existentes entre Jas MiSMAS. --=«-s--cssessiosimmimmnsatmsnsitesns s s s s m s e s s s st s

Que en base a las consideraciunes de hecho y de derecho expuestas, ésta Direceitn arriba a

' Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia. 200%,
! OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina, 2002, Sva, E
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1158 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AGRUS",
CLASE 1, EXPEDIENTE N 55857/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. -

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion 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 vilidos como el
derecho a CONSEITUIN UME MATCA. «==ssmseme s oo e et

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro
“AGRUS" (Clase 1) y la marca registrada *AGRUN Y ETIQUETA”" (Clase 1). -----+-----sssmmmmmmmm e

Que, efectuado el cotejo ortogrifico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "AGRU”
constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud “AGRUS”
reproduce integramente la expresion “AGRU", con incorporacién 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 término predominante conserva su identidad sonora y
sera el elemento que permanecerd en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva
conceptual, ambos signos evocan la misma idea, sin que la modificacién de la letra “S” por la letra “N" en la
marca antecedente introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusién o
T b e e R et

AGRUS {marca solicitante), y
AGRUN Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis 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 Ja marca *AGRUS" pretende obtener la cobertura para productos de la Clase |, especificamente
de: “..aditivos agricolas, (sustancia quimica destinada a la agricultura y ganaderia, indispensable para la
eliminacion 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 “Todos” los productos de la misma clase del
nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en
consecuencia, la posibilidad de confusién se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas
analizadas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartiran los mismos canales de
comercializacion, puntos de venta y piblico consumidor, incrementando asi las probabilidades de
asociacién o confusion entre la marca solicitada y la marca oponente, -=««=--=seseeemmmrmmem e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién més
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que debepte

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Ac]ara

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que 20
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1158 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRUS",
CLASE 1, EXPEDIENTE N* 55857/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. -

Asuncién, 10 SEP 2mn

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional LIMA & PERGHER
INDUSTRIA E COMERCIO S/A. contra la Resolucion N°® 1158 de fecha 27 de agosto de 2024, dictada por la
Direccitn de Marcas, Yir--ssrssessieasmmmcsmmoncdasomionininsbons shnnssntosnnissasinnsnnstnsoniisiansshoninnissmsississounsosns

RESULTA:

Que, en fecha 3 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de LIMA & PERGHER
INDUSTRIA E COMERCIO S/A., e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1158 de fecha 27
de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. ----=====s=s=srsmmsmmme oo

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
e R e e e s

Que, en fecha 3 de julio de 2025, el representante convencional de LIMA & PERGHER INDUSTRIA E
COMERCIO S/A. expres6 agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 17 de julio
o {214 7. U ————————— U ettt e E T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que, habiéndose realizado la blisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-19103572
Denominacién AGRUS Clase | Registro 514009 Titular Cesar Zwarovski [PY], Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores .- por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Jo solicitado”.-«==«=+=====r=samrrnammmmmnmr et cas e snsm s s

presentan diferencias fonéticas y grificas sustanciales. Si bien ambas comparten el prefijo "AGR-", las
terminaciones “-US" y “-UN” presentan una diferencia clara en cuanto a pronunciacién, entonacion y
percepcion general. / Por otro lado, la coincidencia parcial en la raiz "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 impresion fonética y conceptual diferenciada, y que dicha raiz es habitual en el sector agricola y
agroquimico./ Ademads, es frecuente la coexistencia de marcas con raices similares dentro de sectores
especializados, sin que ello genere conflictos. Por tanto, sostener que Agrus y AGRUN Y ETIQUETA no
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1158 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AGRUS",
CLASE 1, EXPEDIENTE N° 55857/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. -

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “AGRUS", Clase 1,

Expediente N* 55857/2023, solicitada a nombre de LIMA & PERGHER INDUSTRIA E
COMERCIO S/A. —-===-=semmnsesnmsnansss

Art. 32 NOTIFIQUESE .------+==-===s=sssssasssnnmrnnnes ;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1158 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AGRUS",
CLASE 1, EXPEDIENTE N° 55857/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A. -

los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, *la confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion 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 imitacién de la primera™, —-------=cssssmmeememmm e

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. 5i se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabri el origen de los
Fe e (1o (o A R mimattoy

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marca,
situacién 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 confusién al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
D RN R s i o 0 B i S i s S B Y e A S S S

Que, ademis de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segiin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que CESAR
ZAROVSKI (titular de la marca antecedente), va cuenta con las siguientes marcas registradas bajo la misma
denominacion: *AGRUN Y ETIQUETA." clase 35 Registro N2 514010; “AGRUN Y ETIQUETA.” clase 42
Registro N2 514011; "AGRUN Y ETIQUETA" clase 44 Registro N2 514012, —-sssesrensesssmmsmnnnmnrmnmssmmmsmszssassass

Que, en conclusion, tras el andlisis 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 Direccion arriba a la conclusién de que no es viable
la coexistencia pacifica, por tanto, corresponde confirmar la resolucion recurtida.---------=--=====--=s==sosecazaze

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. ]® CDNFMMR la Resolucion N° 1158 de fecha 27 de agosto-dg

! Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercia, Colombia, 2005,
! OTAMEND, [orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Mexis. Argentina. 2012, 8va. Ed. Pa



