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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“PROCEDIMIENTO DE REGULACION DE UN HORNO DE COCCION DE ANODOS Y HORNO ADAPTADO A SU
REALIZACION", EXPEDIENTE N2 23148/2010 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2010, SOLICITADA POR ALCAN
INTERNATIONAL LIMITED

VISTO: Elinforme de la Actuarfa de fecha 03 de julio del 2026, rmmm e
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 03 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : *(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Numeros 13 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N® 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
marntener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
haran antes de comenzar el perfodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacién de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagari antes de
comenzar el tercer ano, contado desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podri pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendri su plena vigencia. La falta de pago de afguna de las

tasas anuales conforme al presente Articulo producird la caducidad de la patente o de la solicitud de

patent e e R B R S S £ £ A S e S mm mmfm e m

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamenite, en la solicitud N®
23148/2010 DE 14 DE JUNIO DEL 2010, “PROCEDIMIENTO DE REGULACION DE UN HORNO DE COCCION DE
ANODOS Y HORNO ADAPTADO A SU REALIZACION", no se registra pago de las anualidades N® 13 a 16 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del fempo. === -s o

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 23148/2010 DE 14 DE JUNIO DEL 2010,
“PROCEDIMIENTO DE REGULACION DE UN HORNO DE COCCION DE ANODOS Y HORNO ADAPTADO A SU

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 23148/ 2010« cemmmemmmmmmm et

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

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 23148/2010 de fecha 14
de junio del 2010 *PROCEDIMIENTO DE REGULACION DE UN HORNO DE COCCION DE
ANODOS Y HORNO ADAPTADO A SU REALIZACION", solicitada por ALCAN
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"SISTEMA Y METODO DE ACREDITACION PERSONAL MEDIANTE DISPOSITIVO MOVIL", EXPEDIENTE N®
14619/2010 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2010, SOLICITADA POR AIROSTEL CONSULTING S.L.---=--==s=sssmsesnsnassnannns

. 0 n
Asuncion, 2 u .”.'][_ ?ﬂ:"r_‘l
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 03 de julio del 2026.----xcsessssmsssamsmnmie e
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 03 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : “(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 13 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N¢ 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solICItud.(.. ) s ssesreemmmt e e e s s s s e a8 s e o e m et o m e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberdn pagarse tasas anuales. Los pagos se
harén antes de comenzar el perfodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer ano, contado desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendri su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
IEHLEE_L!EI?S conforme al presente Articulo producird la_caducidad de la patente o de la solicitud de

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
14619/2010 DE 20 DE ABRIL DEL 2010, “SISTEMA Y METODO DE ACREDITACION PERSONAL MEDIANTE
DISPOSITIVO MOVIL®, no se registra pago de las anualidades N® 13 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario
como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del
solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del
“empﬂ_ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 14619/2010 DE 20 DE ABRIL DEL 2010,
“SISTEMA Y METODO DE ACREDITACION PERSONAL MEDIANTE DISPOSITIVIO MOVIL®,- -+ -=-vnsesemsnsnsaansnnsncaans

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 14619/ 2000« <o ss s mmmm e

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

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 14619/2010 de fecha 20
de abril del 2010 “SISTEMA Y METODO DE ACREDITACION PERSONAL MEDIANTE
DISPOSITIVO MOVIL®, solicitada por AIROSTEL CONSULTING S.L-=--- - -

Art. 29 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR -+++--snseseesas sosimrisbing sy eeenesghocedacicncnindc
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“PROTEINA VEGETAL HIBRIDA Y METODO PARA OBTENER LA MISMA", EXPEDIENTE N 9007/2010 DE FECHA 11
DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR INDUSTRIAS NUTRIGRAINS 5.A DE C.V---r------s=szsrseesmzmemesmsmememememreees

asuncion, 2 9 JUIL 2076
VISTO: El informe de la Actuarfa de fecha 01 de julio del 2026.-----s--=-s-sramrmsrmsses e
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 01 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : *(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 8 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la
Ley N2 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pfena
derecho y posterior archivamiento de solicitud (.. )" -==-===r-=r==msmmemee e e e e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De as tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer anio, contado desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente, Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido, Durante
el plazo de gracia fa patente o la sn.l'mmd de patente manmndm su piena wguencja La falta de pago de alguna de las

tasas anuales conforme al

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
9007/2010 DE 11 DE MARZO DEL 2010, *PROTEINA VEGETAL HIBRIDA Y METODO PARA OBTENER LA MISMA", no
se registra pago de las anualidades N® § a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos
en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo,---=----=-semsremrmemeranenns

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 Fﬂﬂ?ﬂﬂlﬂ DE 11 DE MARZO DEL 2010,
“PROTEINA VEGETAL HIBRIDA Y METODO PARA OBTENER LA MISMA---------c-eearceoemamemememsamsesemeseoesesacnaes

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en
mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la

caducidad en 1a SONCHUA NE 9O0T/2010--w---mwrramrasrmsamrmttam s et me s s st smems s e sm e e s st S s e s b s sasnasas
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 ORDEMAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N? 9007/2010 de fecha 11

de marzo del 2010 "PROTEINA VEGETAL HIBRIDA Y METODO PARA OBTENER LA
MISMA", solicitada por INDUSTRIAS NUTRIGRAINS S.A DE cvf____ -----------------------

Art, 29 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“COMPOSICIONES PESTICIDAS®, EXPEDIENTE N 15364/2009 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2009, SOLICITADA
POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG - SRR,

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 01 de julio del 2026, ==+~ seemmom e
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 01 de julio del 2026 en su parte pertinente, reza : *(_..) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 12 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N© 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de Solicitud. (.. ) -=-==s==r=ssrerems e et et e e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De Jas tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberdn pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacién de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podri pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las

asas_anuales conforme a i cird la caducidad de [a salicitud de
Egtenr ‘"'..........u“..._‘_..__.._______.___.____________._."_,,_".,........................__.....__.-_-.------------------.......--...-........................

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
15364/2009 DE 11 DE MAYO DEL 2009, “COMPOSICIONES PESTICIDAS", no se registra pago de las anualidades N2
12 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinaric como el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del iempo.-----===-=sssremememee e

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 15364/2009 DE 11 DE MAYO DEL 2009,
A D T NS TS THCTIIAS s oo it e e S i i S

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 15364) 2009 -ncee e

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

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 15364/2009 de fecha 11
de mayo del 2009 “COMPOSICIONES PESTICIDAS", solicitada pur SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG--- g ue -

Art. 29 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.----
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1879 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WIN Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 14306/2020, SOLICITADA POR BRITAM S.A.. i

Asuncién, 7 0 JUL 2078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Britam S.A. contra
la Resolucion N° 1879 de fecha 16 de diciembre de 2020, dictada por la Direccién de Marcas, y, —-------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de Britam S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1879 de fecha 16 de diciembre de 2020,
dictada por la Direccion de Marcas, —=---=--—=sssmmmm s s

Que, en fecha 15 de marzo de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
Ly L R

Que, en fecha 13 de enero de 2022, el representante convencional de Britam S.A. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de
o] s L e ———

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca WIN Y ETIQUETA
ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de Ja citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “GRUPO WIN",
registrada con el numero 369815 en fecha 2 de octubre de 2012 a nombre de GRUPO WIN S.A., Comentario;
Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrain tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos consumidores., por lo que de conformidad al articulo
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" —==========smmmmememem e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... )Corresponde hacer notar Sra.
Directora que, realizando una busqueda mediante el sistema de la DINAPI, hemos encontrado que la
denominacion antecedente de nuestra solicitud “GRUPO WIN™ ha coexistido con la marca “WIN WIN”®
correspondiente también a la clase 35 .../... si bien es cierto que la marca que traemos a colacién *WIN WIN™
actualmente se encuentra vencida, no podemos dejar de mencionar que constituye una jurisprudencia
importantisima para nuestra solicitud, pues la marca por la cual nos rechazaron nuestra solicitud *GRUPO
WIN" fue concedida cuando la marca “WIN WIN" se encontraba registrada ../.. la marca *WIN” solicitada
por mi mandante BRITAM S.A. pues hemos solicitado la marca limitando nuestros servicios .../.. la marca
solicitada por mi mandante es una marca “MIXTA", mientras que la marca antecedente es
B T W R O B T

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpu.&stnl — O

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
wgenti: En este sentido, segun la base de datos de la DINAPI, el Reglstr{:r N® 369315 de la marca 'GRUPD

la misma no ha sido rennvada hablendu fenecido el plazo para poder hac_erlﬂ, tal y -.-
- Abg (1
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1879 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WIN Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14306/2020, SOLICITADA POR BRITAM S.A.. —-------------------------

claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *(...) Podra solicitarse la
renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)", —----=--s-mmeemmenemee-

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "WIN Y ETIQUETA", en la clase 35, solicitada por Britam S.A. -===-=s=ssssresasmseresnnnmnsannes

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 1879 de fecha 16 de diciembre de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas, —-----====s=resrsremmmemnmr e et n e pne e s s e e

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca "WIN Y
ETIQUETA", clase 35, Acta N® 14306/2020, solicitada a nombre de Britam S.A. —-------------

Art. 3°
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 705 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N*® 56520/2022 A
NOMERE DE GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY L.L.C. - S HEE e

e
M7k

Asuncion, ¢ 9 JUL U0

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de
PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY, en contra de la Resolucion N* 705 de fecha 12 de julio de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos, ¥ ----=--==-======mmsmmmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de PENNZOIL-QUAKER
STATE COMPANY, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N° 705 de fecha 12 de julio
de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=--=r==s=sr=sssssssmmmmm s

Que, en fecha 18 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElaciOn INTETPUESTO, s s s e e et s e s s s ann s

Que, en fecha 18 de marzo de 2025, la representante convencional de PENNZOIL-QUAKER STATE
COMPANY, expreso agravios; en fecha 24 de marzo de 2025 esta Direccion General tiene por presentada la
expresion y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —---------ermrmmrr

Que, en fecha 29 de julio de 2025 el representante convencional de GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY
LL.C. contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccion General dicta la providencia de
Autos para resolver en fecha 03 de septiembre de 2025, —-------=--s-mmemr et e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)JQue, entre las marcas en pugna: BENZOL GOLD
PERFORMANCE Y ETIQUETA (solicitada) vs. PENNZOIL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de
relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones
permite una utilizacion mas adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo
asi una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la
pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacificamente en el mercado. Que,
haciendo un andlisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada
BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA y la marca oponente PENNZOIL gramaticalmente al primer
golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortogrifico,
conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes maneras, la combinacion
de letras es pronunciada de manera distintaf..)” —---==s====ssrersmtem et e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. Jlas marcas enfrentadas no estan
formuladas de manera distinta, sino que el elemento ubicado en primer lugar en la denominacién pedida,
justamente el preponderante, es extremadamente similar y, por ende, confundible, a la totalidad de fa
marca PENNZOIL Y ETIQUETA y al elemento principal de la marca PENNZOIL. MUCHO MAS QUE 7 :
(SLOGAN), ambas de propiedad de mi principal. A este respecto cabe destac;‘grﬁ:f;t_héfh. ;
conjunto el que debe ser objeto del andlisis y nos sus partes integrantes separadas en formag

Abg.
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w

ello debe tenerse muy en cuenta “la primera impresion que deja la aprehension fresca y espontinea de los
vocablos” y corresponde ‘preguntarse si la impresién producida por la segunda recuerda la impresion
dejada por la primera”. En definitiva, asi actuara el piblico consumidor que ha de dejarse llevar por el
recuerdo que tenga, por esa impresion que tuvo de la marca que antes vio. Sin embargo, este anilisis no
debe impedir que dentro del conjunto se valoren debidamente los elementos que lo forman,
reconociéndoles el mismo valor que les daria el piblico ../.. Esta valorizacion de ciertos elementos permite
también desvalorizar otros, como, por ejemplo, las palabras genéricas o de uso comiin, como ocurre en el
presente caso con las palabras accesorias GOLD y PERFORMANCE, las cuales son agregadas a la marca
pedida como elementos restantes, ubicindolas en una posicion secundaria y dependiente del primer
vocablo. No obstante, la primera corresponde a la traduccién de una designacién descriptiva y de uso
comuin pues GOLD es DORADO/A en idioma inglés, en tanto que la palabra RENDIMIENTO es la traduccién
de PERFORMANCE, también descriptiva y de uso comiin, parte de otras marcas concedidas a nombre de
distintos propietarios en varias clases .../.. En conclusion, la palabra BENZOL serd la primera en ser captada
por el consumidor, la que en primer lugar sera aprehendida por los sentidos del consumidor, siendo ésta
precisamente la que es extremadamente similar a la reconocida marca PENNZOIL Y ETIQUETA y al
elemento principal de la marca PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN), ambas de propiedad de
U PIIRCIPAN .. ) e e e e s s s n s n s s e e e

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la parte solicitante y
manifiesta: “(_.. )La sola presencia de la silaba "ZOL" no basta para configurar confundibilidad marcaria, mis
atin cuando esti acompanada de términos adicionales (GOLD Y PERFORMANCE). Si bien la oponente
pretende restar valor a los términos GOLD y PERFORMANCE por considerarlos genéricos, no puede
desconocerse que forman parte de la denominacion completa y que contribuyen a dotar a la marca de un
perfil distintivo frente al signo oponente. La combinacién global de los tres elementos, sumado al logo,
aleja aun mds la posibilidad de confusion ..... Tampoco resulta acertado el argumento sobre la similitud
grifica entre las etiquetas. Las diferencias entre las mismas en cuanto a la disposicion, estilo tipogrifico y
demas elementos visuales permiten una clara diferenciacién por parte del consumidor. La etiqueta de
BENZOL GOLD PERFORMANCE posee una identidad visual propia, y el consumidor medio, al que se dirige
este tipo de producto, es suficientemente cuidadoso y técnico como para notar tales diferencias. La
etiqueta de mi mandante cuenta con el dibujo de un LEON, siendo este su elemento principal al observar Ia
etiqueta, mientras que, en la etiqueta de la contraparte el elemento principal es la denominacién sobre lo
que 3parenta Ser una CampPanay... )" —--=-======cetom e s s ma e s s m s me s msmm e nene

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY, y la consecuente coexistencia o no de la
marca "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA" (solicitada en clase 04) y la marca “PENNZOIL Y
EI'IIQLIETﬁ (registrada en las clases 4 y 7) ; PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" (registrada
en la clase 4] e e o e e e o o A B 0 e o A L 5 e e B e

Que, al iniciar el anlisis 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 percepcién de una de las marcas puede se lada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las mércas en cuebtion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desd_efifa:-. ﬁ[;iff" J les
CONSUMIAOTES, === 31:5_ -------------- 2zmesplaricns
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 705 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 56520/2022 A
NOMBRE DE GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY LL.C.

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 “BENZOL GOLD PERFORMANCE Y
ETIQUETA" en la clase 04, con la marca oponente “PENZZOIL Y ETIQUETA registrada en las clases 4 y 7;
PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" registrada en la clase 4, —-seesammmmmmmmmmmncieeaaes

BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA (solicitada en la clase 4)

PENNZOIL Y ETIQUETA (oponente registrada en las clases 4y 7)
PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" (oponente registrada en la clase 4)

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
Impresidn 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 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 analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucién 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 arbitTarta (747).--------==- === e e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *“BENZOL GOLD PERFORMANCE Y
ETIQUETA" y la marca oponente “PENNZOIL Y ETIQUETA; “PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE
(SLOGAN)", por mas que comparten elementos en comin no se leen de la misma manera al tener otros
componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. —---

Al comparar estructuralmente los signos "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA" y
‘PENNZOIL Y ETIQUETA", "PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)", encontramos que sus
diferencias descartan la confusién directa. Si bien ambos signos denominativos son semejantes en las
terminaciones de su primer elemento BEN-ZOL / PENN-ZOIL, difieren en la longitud y composicion de los
otros elementos, en su estructura poseen marcas distinciones en el aspecto fonético y visual
("BEN-ZOL/GOLD/PER-FOR-MAN-CE" frente a "PENN-ZOIL"). —+==rrmmmrmmmrm s mts s st

Que, las silabas que conforman las denominaciones presentan marcadas diferencias: “BEN” suena
distinto a “PENN", también "ZOL" es plenamente distinguible a “ZOIL", las palabras en completo se
diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: “BENZOL GOLD
PERFORMANCE" - "PENZZOIL Y ETIQUETA", "PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)". Por
tanto, podemos colegir que las diferencias ortograficas conllevan a que también posean pronunciaciones
T i e R s i G S S S o i ol Wi i

Derecha de Marcas. Joge Oamendi. Ediporial LexisMexis « Abcledo-Perot ARNCE 3003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 705 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N® 56520/2022 A
NOMBRE DE GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY L.L.C, -----

forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada “PENZZOIL Y
ETIQUETA", “PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" se extiende al conjunto del signo asi
presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razén por la cual
esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -atn en
la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, sefiala cuanto sigue: *(...) La comparacidn visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis del niimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicién 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) [...] 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 v
dacentuacion particulares. 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
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 ALEOQSAN (... ) - === mmmmmmmms e e

Que, esta Direccion General considera importante sefialar que aunque ambas marcas coinciden en la
clase 04: la marca solicitada pretende el registro para los productos: “Productos comprendidos en la clase
04 (CUATRO) como ser: Aceites y grasas industriales, cera; lubricantes; composiciones absorbentes,
humectantes y aglutinantes de polvo; combustibles e iluminantes; velas y mechas para alumbrado”; Ja
oponente posee el registro para los productos: “Todos los articulos de la clase 4, comprendiendose entre
ellos aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles ni aceites esenciales),
lubricantes, compuestos para eliminar el polvo, compuestos combustibles, (incluidas las esencias para
maotores) y materias para alumbrado, velas, bujias, lamparillas y mechas” de la clase 04, “Filtros de aire, de
aceite y de transmision” de la clase 07; por las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales sefialadas, esta
Direccion General estima que las mismas podran coexistir pacificamente en el mercado, —--------=-------—-

“Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof, Dr.
Andres 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 letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la
Presente reSolUCION, «----=----ssmmsm s e e s an st e et s

En cuanto a las etiquetas de las marcas enfrentadas, difieren en sus respectivas grafias y en las figuras
utilizadas: la solicitada utiliza la figura de un leén con corona en un marco circular negro con bordes
blancos en la parte inferior la denominacion *BENZOL" en tamafio preponderan “GOLD

PERFORMANCE" en menor tamario , mientras que la oponente utiliza un recuadro circula as de
la denominacién “PENNZOIL" se visualiza la imagen de una campana, tal ggtm se en|la
SIgUIeNEe COMMPaAraAC N —— === m e ;-H ---------- o =
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marca solicitada marca oponente

‘w

,. 70IL
PENN

GOLD PERFORMANCE

Que, la evaluacion de la existencia del riesgo de confusion debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciacion global, se verifican las notables diferencias en
los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae tinicamente en parte de la
denominacién y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y
conceptuales, el consumidor pertinente no incurrira en riesgo de confusién ni asumira que ambas marcas
tienen un origen empresarial comtn, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca “BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA" solicitada en la clase 04 y la marca
oponente “PENZZOIL Y ETIQUETA"; “PENNZOIL. MUCHO MAS QUE ACEITE (SLOGAN)" con registro en la
T T 1 T

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, 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® 705 de fecha 12 de julio de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ----=---=--ssssemssmsmmmsmsomnsncmnaniaannes

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“BENZOL GOLD PERFORMANCE Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N°®
56520/2022, solicitada a nombre de GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY LL.C, —-------

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. --------&3yzaremmmmmmeehononefinncnanand Aomeae s

L1




DIRECCION NACIOMNAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO px1 | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucion N*® 5 0 0

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 137 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SEIDOR Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N*® 88898/2022, SOLICITADA POR SEIDOR LOGISTICS, S.L. —=-=======

asuncion, 2 9 JUL 2078

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SEIDOR
LOGISTICS, S.L. contra la Resolucion N° 137 de fecha 09 de enero de 2024, dictada por la Direccion de
Mar‘:asl }l; e e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 20 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de SEIDOR
LOGISTICS, S.L., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N* 137 de fecha 09 de enero
de 2024 dictada por la Direccion de Marcas. —-s«sessee s e s s e s s s

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
o 1L e

Que, en fecha 26 de marzo de 2024 el representante convencional de SEIDOR LOGISTICS, S.L.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 04 de abril de 2024, —-=emammmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 137 de fecha 09 de enero de 2024 considera que: *(..)Que la solicitud de registro
de la marca SEIDOR ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado
la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacién 2016-1626956 SEIDON TECHNOLOGIES Clase 42 Registro Titular 448249 Seidon
Technologies Srl [PY] 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., por
lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof...)"--=---===----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)la parte denominativa de la
marca solicitada estd compuesta tinicamente por la palabra SEIDOR. Si bien grficamente la denominacién
tiene parecido con una de las palabras de la marca citada como antecedente SEIDON TECHNOLOGIES, noe
es menos cierto que el hecho de que se diferencien en una o dos letras es motivo para rechazar el registro
de la marca, pues coexisten numerosas marcas diferenciadas en una sola letra. Haciendo un andlisis
fonético de las marcas en cuestion, resulta que la marca solicitada “SEIDOR" hace énfasis en la
pronunciacion de la silaba final -OR- (s e i d OR). Se trata de una pronunciacién suave. En cambio, la marca
“SEIDON TECHNOLOGIES" posee una terminacion mds fuerte por [a letra -N- (s e i d ON) .../... los elementos
graficos de las denominaciones en cuestion resultan y no pasan desapercibidos, y hasta si se quiere,
resultan determinantes a la hora de asociarlos con un producto o Serviciof...)” —---==-=====s==s=sssszemsmmscaee

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conj
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion €ntre las mi
comparten elementos en comin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de conf

g el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 137 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SEIDOR Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 88898/2022, SOLICITADA POR SEIDOR LOGISTICS, S.L. —---------

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
d}sﬁﬂnvﬂ‘” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la junisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 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
apreciaren la siguiente COMPArACION; —— =~ s rmemmimmscrme s i snk i ems e s e s A Sren S S s m e

SEIDOR Y ETIQUETA (solicitada)
SEIDON TECHNOLOGIES Y ETIQUETA  (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por dos vocablos “SEIDON TECHNOLOGIES" de seis silabas y dieciocho letras, la
marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo “SEIDOR” de dos silabas y seis letras. Aunque
ambos signos poseen similitudes, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos
DT o | 0 T e TR

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el analisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacién. La
marca solicitada "SEIDOR", como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con dos silabas, se
pronuncia: sei-dor. Por su parte, la marca antecedente "SEIDON TECHNOLOGIES" posee dos vocablos y
seis silabas, se pronuncia: sei-don tech-no-lo-gies. Las diferencias ortograficas generan una marcada
distincion fonética. Si bien en el primer elemento son semejantes, las letras finales de las denominaciones
generan una pronunciacion disimil, sumadas al segundo vocablo de la registrada, —----------------ooeeeeees

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY senalan cuanto
sigue: “(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
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 impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las sifabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anteriof CLEN

7 by '____________________________________J._J.__J.___________________________J'-:l'-____________ S ' T —
posterior ALEOSAN '(...)". 7 o [
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! Diireccion Nacional de Propledad Intelectual (DINAPL, Eirecirices para of examen de marcas en Paragivay, pp. 147 ¥ 266 . Disponible en:
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DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SEIDOR Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 88898/2022, SOLICITADA POR SEIDOR LOGISTICS, S.L. —---------

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion

L] = i i e o e B R S s e S e it e s s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 137 de fecha 09 de enero de 2024 dictada por la Direccion de
B T S, i L . 5 5 i 5 - i

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “SEIDOR
Y ETIQUETA", clase 42, Acta N* 88898/2022 solicitada a nombre de SEIDOR LOGISTICS,

Art.32  NOTIFIQUESE.--------rs-smrmsemsmmrssamsenssucancanscn e g e S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 137 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SEIDOR Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N*° 88898/2022, SOLICITADA POR SEIDOR LOGISTICS, S.L. —-=--===-~

Que, es importante destacar que la denominacion solicitada, "SEIDOR", es a su vez parte de la razon
social de la firma solicitante, SEIDOR LOGISTICS, S.L. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue
se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe senalar que la legislacion
marcaria otorga proteccion al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos de la ley
desde su primer uso publico. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio
nombre de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que esta
solicitando el registro de su propia denominacion comercial, —=========sr=smmsrmmsrm e

Que, tanto la marca antecedente como la marca solicitada son marcas mixtas, es decir, poseen
etiquetas que acomparian a sus respectivas denominaciones. La etiqueta de la marca solicitada consiste en
la denominacién SEIDOR escrita en letras maytsculas tipo imprenta en combinacién de colores azul y
blanco ademas se visualiza la silueta difuminada de una esfera detris de las letras OR. Mientras que la
marca antecedente utiliza una “S8" en forma de escudo hexagonal en el margen izquierdo, a lado la
denominacion SEIDON en letras maytsculas en color azul marino y TECHNOLOGIES en letras maytisculas
de color gris. En el siguiente cotejo se pueden apreciar las diferencias visuales de los elementos figurativos:

marca solicitada mareca antecedente

SEIDON

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “SEIDOR Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 42, para los siguientes servicios: “Servicios
clentificos y tecnoldgicos, asi como servicios de investigacion y disefio conexo; Servicios de ingenieria de
aplicaciones en sistemas informaticos grandes y medianos; Consultoria y servicios relacionados con
programas informaticos; Estudios de andlisis comparativo de la eficiencia de sistemas informéticos;
Elaboracién. instalacién, mantenimiento y reparacion de software informatico; Investigacicn, desarrollo,
disefio y actualizacién de software informético; Disenio y desarrollo de programas informaticos para
terceros; Mantenimiento de software informatico; Diserio y desarrollo de soluciones de aplicaciones de
software; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP); Servicios de disefio y creacion de sitios web;
Evaluacion del rendimiento de sistemas informaticos frente a referencias de evaluacién comparativa;
Servicios de consultoria e informacién sobre integracion de sistemas informaticos; Servicios de consultorfa
en materia de seguridad informatica; Servicios de almacenamiento en la nube de datos electrénicos;
Servicios de consultoria en ofimdtica y automatizacion del lugar de trabajo; Conversion de datos o
documentos de un soporte fisico a un soporte electronico; Pruebas, analisis y evaluacion de productos y
servicios de terceros para certificacion; Pruebas, autenticaciones y control de calidad"; 1a marca “SEIDON
TECHNOLOGIES Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 42, para los servicios: “Analisis, disefio y
programacion de sistemas de informacion, consultoria informatica, prestacion de servicios profesionales
en el area de desarrollo de sistema, incumplimiento de hardware y afines”. Si bien es cierto que las marcas
enfrentadas amparan servicios de la misma clase 42, las diferencias sefialadas y analizadas.en g
presente resolucion, nos permiten colegir que las mismas podran coexistir pacificamente el




DIRECCION NACIONAL DE

4 % PROPIEDAD (‘,'f} GOBIERNO st | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N-_O_5 O 1

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 719 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1293 DE
FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N°
11383/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. e e i “e=

Asuncion, 2 O JU[ 707

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por la representante
convencional de Galerent S.A. contra la Resolucion N® N*® 719 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la
oo Tl L T e—

RESULTA:

Que, en fecha 11 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de Galerent S.A., e
interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio contra de la Resolucion N° 719 de fecha 24
de abril de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. ----=---- = ssrmr s

Que, por Resolucion N° 1293 de fecha 05 de mayo de 2026 la Direccién de Marcas confirmé en todas
sus partes |la Resolucion N° N° 719 de fecha 24 de abril de 2024, — - -~ccmmmmmmmmm e

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
P 0 e e e e e e e e b s ko e et e e i

Que, en fecha 01 de junio de 2026 la representante convencional de Galerent S.A. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de
IOl QYD ot s e o e B S

CONSIDERANDO;

Que, la Resolucién N® 719 de fecha 24 de abril de 2024 considera: (... )Que la solicitud de registro de la
marca a. alprestamo ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. 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: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibician: 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 servicio,, La denominacién se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger.-, En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(.. ) — === mms s

Que, la Resolucién N° 1293 de fecha 05 de mayo de 2026 considera: *(...) Que, corresponde a esta
Direccién estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideracion interpuesto. Analizada la
cuestion, se advierte que el componente central del signo es el vocablo PRESTAMO, el cual constituye una
designacion genérica para los servicios pretendidos. La inclusion de los prefijos a. y al no dotan al conjunto
de la fuerza distintiva necesaria para transformar un término descriptive en un conjunto fantasioso o
arbitrario, Que, tratandose de actividades de financiacion, asesoria y gestion crediticia, el término describe
la esencia misma del servicio. En consecuencia. el consumidor identificard el conjunto AL PRESTAMO
como una descripcion de la actividad y no como un indicador de origen empresarial(...)". —---=---=-=--------

Capaﬂdad distintiva, Espeﬂafmente al considerar todos sus elementos en fan;um 2}

L Ay

aspecto nominal como en cuanto a la etiqueta que forma parte de la misma. E.;refectq. bt

l._ rn.-'-



¥

DIRECCION MACIONAL DE

.3 PROPIEDAD Q‘} GOBIERNG ox, | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucion N'Lﬁ 0 1

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 719 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1293 DE
FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *"a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N°
11383/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A, —---+---- ettt e s

con observar la marca tal como ha sido solicitada, destacindose por: a) tipografia de las letras y b) disefio
il LOS signos evocativos dan una idea de cuil es el producto o servicio en cuestion o sobre sus
componentes o caracteristicas. A veces mds que una idea se (rata de una certeza, y esto es logico puesto
que, de lo contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo, tal como se consideré a la marca
solicitada en la Resolucion, 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 .../.. las marcas evocativas son aquellas que sugieren en el consumidoro en el
usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la
imaginacion y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. No hacen relacion directa e
inmediata a una caracteristica o cualidad del producto o servicio como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su
imaginaciaon, es decir, un procesoe deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Se consideran
signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el
producto o servicio, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginacién que conduzca a la
configuracién en la mente del consumidor del producto o servicio amparado por el distintivo, Asi pues, el
signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la funcidn distintiva de la marca y, por tanto, es
registrable. De esta forma, estd claro que la solicitud de registro de marca "a. alprestamo” Y ETIQUETA es
capaz de transmitir la idea de un servicio que pretende generar en el consumidor la asociacién de los
servicios por él ofrecidos con precios accesibles. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia esta evocacion
podria llevarnos a considerar que la marca solicitada resulta genérica o deseriptival... )" --===s=s==ssssssasaccscss

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “a. alprestamo Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda informacién
acerca de las caracteristicas del servicio pedido. Dicho caricter 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 “a. alprestamo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir gervicios de la
clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Préstamos [financiacion];
Financiacion de préstamos; Negociacién de préstamos; Concesion de préstamos; Preparacién de
préstamos; Asesoramiento sobre préstamos; Disposicidn de préstamos temporales; Servicios de préstamos
personales; Organizacién de préstamos personales; Consultoria en préstamos financieros; Servicios de
préstamos y créditos; Organizacion de préstamos a plazos; Consultoria financiera en materia de préstamos;
Servicios de asesoramiento y obtencion de préstamos; Facilitacion de créditos; Asesoramiento de créditos;
Informacion sobre créditos; Servicios de gestion de créditos; Asesoramiento en materia de créditos;
Servicios de consultoria sobre créditos; Servicios de asesoramiento de créditos; Consultorias referentes a la
concesion de créditos; Servicios de asesoramiento relacionados con los créditos; Servicios de tarjetas de
débito; Servicios de tarjetas de crédito; Servicios de tarjetas monedero; Seguros; Administracion de
seguros; Consultoria en seguros: Servicios de seguros;, Asistencia financiera; Micromecenazgo
(crowdfunding); Negocios inmobiliarios; Asesoramiento en negocios inmobiliarios; Servicios de asuntos
inmobiliarios; Gestion financiera de proyectos inmobiliarios; Servicios inmobiliarios relacionados con la
administracion de inversiones inmabiliarias; Servicios financieros relacionados con el desarrollo
inmobiliario® --------------

Que, al contrastar la denominacion solicitada con la lista de servicios que pretende amfac;
que la denominacion “a. alprestamo Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que
los servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, =-===seesasemceaaiaaieaan.. e e
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 719 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1293 DE
FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA ®a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N°
11383/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A, —------=msemmemmnnaens

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “a. alprestamo Y ETIQUETA" representa una
creacion lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis
sustancial de especificidad al signo solicitadn, ==« s e e

Que, esta combinacion 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.--=«=ssser s s

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 evacativas 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
propiedades 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 también las
mismas propiedades 0 CaracteriStiCas. - =--==-=========mrrmms e e e e e s e s s e e e

Que, ofro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la blisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucidn, también se encuentran registradas las marcas: Ml PRESTAMO NEXO, clase 36, Registro N°
585793 nombre de NEXO S.A; REGIONAL PRESTAMOS, clase 36, Registro N® 565715 a nombre de Banco
Regional 5.a.e.c.a.; SOLAR PRESTAMO SI (SLOGAN), clase 36, Registro N° 545545 a nombre de Solar Ahorro
Y Finanzas S.a.e.c.a..; PRESTAMOS TEETE 5.A., clase 36, Registrn N° 496871, a nombre de Prestamos Teete
S.a.. extremo que demuestra que el vocablo PRESTAMO - PRESTAMOS es utilizado en denominaciones
marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacificamente en el mercado. —-------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene el
elemento "a." en letra imprenta caracteristica en blanco dentro de un recuadro celeste en tamafio
preponderante, al margen derecho la denominacion “alprestamo” en la misma tipografia en color celeste, la
cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. ----

marca solicitada

= -
-y ql

@ ? alprestamo

R

Que, 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,
inmsla}fable de que el cnmerciante o Fabricante debe vaierse para diFundir la naturaieza bésica. o las
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 719 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1293 DE
FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N*
11383/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A. —+=rserssssssessasssassssmramsssnsmsnssmnsansans

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de Una MisMa EMPresa, -----==-========ssmssesseocesommeanas

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 las Resoluciones N° 719 de fecha 24 de abril de 2024 :,r 1293 de fecha 05 de ma}ru
de 2026 dictadas por la Direccion de Marcas. - semrmme e —=eee

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “a.
alprestamo Y ETIQUETA", clase 36, Acta N® 11383/2023, solicitada a nombre de Galerent

Art. 32




DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO pir | PARAGUAI
!&%&ECTU&L PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N‘_0_5 0 2

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1186 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 1292
DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “a. alprestamo Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N¢
11385/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A, —--s=<sr-smnsrsesmsmrasmsmmremasnnsasnas

- o. r-l |I f n)
Asuncion, 21 JUL 2076

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por la representante

convencional de Galerent S.A. contra la Resolucion N° 1186 de fecha 03 de septiebre de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥ -------smmmms s e

RESULTA:

Que, en fecha 08 de enero de 2025 se presenta la representante convencional de Galerent SA., e
interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio contra de la Resolucion N® 1186 de fecha 03
de septiembre de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas, «««--«ssseesessmmmmmmm s

Que, por Resolucion N° 1292 de fecha 05 de mayo de 2026 la Direccion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N° N° 1186 de fecha 03 de septiembre de 2024, —------------srosommmmm e

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
L L R

Que, en fecha 01 de junio de 2026 la representante convencional de Galerent S.A. expreso agravios.

Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de
L e L e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidon N° 1186 de fecha 03 de septiembre de 2024 considera: “(..) Que la solicitud de
registro de la marca a. alprestamo ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35 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: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibicion: 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,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterfstica del producto o servicio., La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". —=-====s=mssmemm s

Que, la Resolucion N° 1292 de fecha 05 de mayo de 2026 considera: *(...) Que, corresponde a esta
Direccién estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideracién interpuesto. Analizada la
cuestion, se advierte gue el componente central del signo es el vocablo PRESTAMO, el cual le brinda al
consumidor la informacion directa de que la finalidad del servicio estd destinada a un sector especifico
(financiacién/préstamos). La inclusion de los prefijos a. y al no dotan al conjunto de la fuerza distintiva
necesaria para transformar un término descriptivo en un conjunte fantasioso o arbitrario. Que, el pubhm
objetivo, al buscar asesoramiento o consultoria profesional, percibird el nombre como una alusig
la gestion de activos o créditos, y no como una marca comercial distintiva. Al estar
elementos descriptivos de una actividad economica general, [a denominacion ,;,m:gasde
BIGURIRY, . )| s i btk e e A S e S i o A a2 S
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1186 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 1292
DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*®
11385/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) En nuestro caso, la solicitud de
registro ‘a. alprestamo” Y ETIQUETA es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de
capacidad distintiva, especialmente al considerar todos sus elementos en conjunto, tanto en cuanto a su
aspecto nominal como en cuanto a la etiqueta que forma parte de la misma. En efecto, basta simplemente
con observar la marca tal como ha sido solicitada, destacindose por: a) tipografia de las letras y b) disefio
/. 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 lagico puesto
que, de lo contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo, tal como se consideré a la marca
solicitada en la Resolucién, también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen,
calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual
para aquello que se describe ../... las marcas evocativas son aquellas que sugieren en el consumidor o en el
usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de [a
imaginacién y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. No hacen relacién directa e
inmediata a una caracteristica o cualidad del producto o servicio como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su
imaginacion, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Se consideran
signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el
producto o servicio, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginacion que conduzca a Ja
configuracion en la mente del consumidor del producto o servicio amparado por el distintivo. Asi pues, el
signo evocative, a diferencia del descriptivo, cumple la funcion distintiva de la marca y, por tanto, es
registrable. De esta forma, estd claro que la solicitud de registro de marca "a. alprestamo® Y ETIQUETA es
capaz de transmitir la idea de un servicio que pretende generar en el consumidor la asociacion de los

servicios por él ofrecidos con precios accesibles. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia esta evocacion
podria llevarnos a considerar que la marca solicitada resulta genérica o descriptiva(...)” ------------=-=--==-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
10 4w 0 L (T e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “a. alprestamo Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda informacion
acerca de las caracteristicas del servicio pedido. 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 “a. alprestamo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la
clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Administracién de negocios;
Informacién sobre negocios; Analisis de negocios; Planificacion de negocios; Asistencia para negocios;
Organizacion de negocios comerciales; Consultoria profesional en negocios; Consultoria en direccién de
negocios; Servicios de asesoramiento sobre negocios; Suministro de informacion de negocios® --«---«-«------

Que, al contrastar la denominacion solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos
que la denominacion “a. alprestamo Y ETIQUETA” no constituye el nombre habitual con el que se designaa
los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional. ---------===sroemmrmmm e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “a. alprestamo Y ETIQUETA" ¢
creacién lingiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion sde los el
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una i

piedad Indusrrial

-"..L.'.
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1186 DE FECHA 03 DE SEPTIEMERE DE 2024 Y 1292
DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
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robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis
sustancial de especificidad al signo solicitado.--==----=sscmmmrmm e e

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

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
propiedades 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 también las
MiSMas Propiedades 0 CaracieristICas, == == see s s

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucién, también se encuentran registradas las marcas: PRESTAMOS TEETE S.A., clase 35, Registro N°
497327 nombre de Prestamos Teete S.a.; REGIONAL PRESTAMOS, clase 35, Registro N° 453784 a nombre de
Banco Regional S.a.e.c.a,; SOLAR PRESTAMO SI (SLOGAN), clase 35, Registro N° 518949 a nombre de Solar
Ahorro Y Finanzas S.a.e.c.a..; extremo que demuestra que el vocablo PRESTAMO - PRESTAMOS es utilizado
en denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacificamente en
el mercado, —--semcr e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene el
elemento “a." en letra imprenta caracteristica en blanco dentro de un recuadro celeste en tamario
preponderante, al margen derecho la denominacion “alprestamo” en la misma tipografia en color celeste, la

cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. ----

marca solicitada

alprestamo

Que, 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 servicio, obligindolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaa la
naturaleza bésica o especificaciones técnicas principales de su servicio, es eminentemente evacativo,
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1186 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 1292
DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *a. alprestamo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°*
11385/2023, SOLICITADA POR GALERENT S.A, —-------ommmneeees

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, ===--«-=ssssssssses

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

Art. ]2 REVOCAR las Resoluciones N° 1186 de fecha 03 de septiembre de 2024 y 1292 de fecha 05
de mayo de 2026 dictadas por la Direccion de Marcas. ---------==--=r=s=rssmssamsae e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "a.
alprestamo Y ETIQU'EI'&' clase 35, Acta N* 11385/2023, solicitada a nombre de Galerent

Art, 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2119 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
TRIDIMENSIONAL", CLASE 06, EXPEDIENTE N® 63741/2023 A NOMBRE DE STEELCON S.A. ---=-sssssssessenas

Asuncion, E L,L_ {ﬂzﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de STEELCON S.A.
contra la Resolucion N° 2119 de fecha 06 de agosto de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025 se presenta la representante convencional de la firma
STEELCON S.A., e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N® 2119 de fecha 06 de agosto de
2025, dictada por la Direccion de Marcas, =« e

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
B T e Ty o L e

Que, en fecha 16 de octubre de 2025, la representante convencional de STEELCON S.A. expreso
agravios; esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
20 de octubre de 2028, — s e e e e

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera que “(.)Que /a solicitud de registro de la marca ha sido
presentada para amparar los productos de [a clase 6. 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. c) .. las formas usuales de un producto o de su envase, las formas
necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del
producto o al servicio al cual se apliquen, Tal como se presenta la solicitud de registro, no retine los
requisitos de un signo tridimensional,, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". <--===-========scseaeeev

Que, se agravia la apelante, entre otros argumentos, debido a que, segiin manifiesta: “(..) La viga de
alma corrugada fabricada por mi principal no es la forma usual de las vigas que se venden en nuestro
mercado interno o de la region. STEELCON S.A. es la tinica fabricante de vigas de hierro de alma llena con
alma corrugada, innovacién que le aporta un caracter absolutamente distintive al producto que fabrican.
Lo que en general vemos en el mercado, efectivamente son vigas de alma llena, pero con almas lisas, no
corrugadas ../.. Es un producto totalmente original, desarrollado en nuestro pais por una empresa
paraguaya, introduciendo al mercado un producto innovador y a hoy, las persenas vinculadas al rubro de
la construccion ya conocen la viga con alma corrugada como "viga steelcon” situacion que claramente
aporta positivamente a su originalidad, como caracteristica para que el signo pueda ser registrado ../.. La
forma necesaria de una viga quizds pueda ser que sean lineales, de un material resistente u otra
caracteristica tipica, pero categéricamente la presentacién de un alma corrugada no es la forma necesaria,
porque como podra ver la Sefiora Directora General no solo en los dibujos contrastados mds arriba, una
viga puede ser tal, con o sin el alma corrugada, e incluso se fabrican sin alma, es decir, huecas ../.. La
creatividad aplicada por nuestra parte, buscando ofrecer un producto DIFERENTE al mercado paraguayo
radica justamente en el disefio o la presentacion de la viga de alma llena, al corrugar su relleno.
Categéricamente, la presentacion que ofrece mi principal NO es la forma necesaria del producto, cuyo
registro impediria que otras empresas fabriquen vigas, sino lo que se busca proteger es.
vigas con alma corrugada, ya que esta fue aplicada gracias a la creatividad d;{iﬁ-.l p e
protegida como marca tridimensional ../... Si bien, el hecho de que el alma de I3/'viga 5ea cor
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2119 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
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una ventaja funcional al producto, esta no es la Gnica caracteristica que la diferencia de las demas ya que
ésta radica en la distintividad de su presentacion, para su distincién entre otros productos dentro del seno
del publice consumidor ../... Al ingresar a una construccion donde se ha utilizado las "vigas steelcon” quizas
ni siquiera sea percibida por el visitante/consumidor promedio, por lo que se puede concluir que no forma
parte de su aspecto ornamental. Ahora bien, el consumidor especializado, afin al drea si percibird la
presencia de la viga de alma corrugada y la relacionara hoy con la firma steelcon(...)" -==============s=reeeeeeece-

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

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, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a CONSHtUIr UNE MAFCa.-===r====r=ssssmrmrasmmmra s ssaanan e aes

Que, la solicitud de registro en analisis, es una marca tridimensional, compuesta por
representaciones graficas de una viga, presentada desde “cuatro vistas”". Se aprecia a fs. 01 la descripcién
del distintivo realizada por el solicitante que dice: “Cuatro vistas de los diferentes lados de viga de acero
con alma corrugada y alas planas con disefo distintivo”, Asnmlsmu se advierte que la tltular 5::-I|1:1tante ha
solicitado la cobertura para los productos especificos 2 es de 3

delaclase 08 del nomenclador, =—s--==sssescecmnscecansemsatensermansstsssrsnssmannmsansnimammsmsmanaesstmnsmmsnnammnnams

Que, la parte apelante sostiene en su expresion de agravios, que la marca tridimensional consiste “en
vigas de hierro de alma llena con alma corrugada™y que la misma posee caricter distintivo categérico, que
permitird al consumidor individualizar inequivocamente que se trata de un producto producido y
comercializado por STEELCON S.A. Sin embargo, para realizar el andlisis de registrabilidad debemos
mencionar en primer lugar que una marca tridimensional es aquélla constituida por formas particulares de
los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los
T s e B L e R i i s S e

Que, en ese sentido, resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de
Mddica y Carlos Alberto Madica, quienes sefialan: “...El rechazo al registro marcario de la forma se justifica
cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso serfa injusto el monopolio indefinido a favor
de quien haya obtenido el registro. Por ejempio, si alguien pudiese registrar la forma cilindrica del cigarrillo
como marca, impediria que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma.../..En este caso la forma
no serfa distintiva, sino que resultaria utifitaria, es decir, funcional™ s«ssssse s

Que, al contrastar el formulario de solicitud obrante a fs. 01 de autos con la descripcion del distintivo
también obrante a fs. 01 y los argumentos alegados en el escrito de fundamentacién del recurso, debemos
mencionar la primacia de la representacion visual sobre la descripcion escrita. La representacion grafica es
lo que define de manera clara, precisa, suficiente y autonoma el objeto de la proteccién de la marca
tridimensional. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion DINAPI
N 259/20257 establecen claramente que una descripcion escrita no puede sustituir a la representacion de la
marca. Si bien el solicitante alega en su texto que la viga posee un "disefio distintivo® o "alma co da", si

" Bareiro de Madica, G.E y Modica, C.A (20200 Oposteidn o la solicttd de Regiatro, Manual de Derechos fotelecnimles, (2 Ed. o
! Direceidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Direcirices para ef exanten de marcas on Paraguay, pp. 147 ¥ 266 , D|
Lps Cwewew dlimap iy oy portl v 3 propiedisd- industrial marcs dirseirices
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estos elementos no son nitidamente visibles ni perceptibles en las vistas tridimensionales aportadas a la
Oficina, dichos elementos no pueden ser tomados en consideracion para otorgar distintividad, —------------

Que, al visualizar el signo solicitado vemos que es la forma impuesta por la naturaleza de los
productos, por ello es necesariamente descriptivo de esa categoria. Las particularidades aducidas por el
apelante pasan a segundo plano, no cambian la impresion del conjunto y pasan desapercibidas al
contemplar el conjunto. La causal de irregistrabilidad que fundamenté el rechazo por el inferior, tiene por
objetivo proteger intereses fundamentales en un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de
apropiacion sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente
dicha fOrma. —<--rermseiemtrencter o seses st sossrsmt s s m e et e e s m e e s s s et s er s s e s s e s e e e

Que, la forma en cuestion no alcanza el grado de especialidad que requiere para convertirse en una
marca distintiva que se diferencie de los demas productos similares, la misma no representa una imagen
tnica o exclusiva, sino que simplemente refleja una figura directamente relacionada al concepto mismo del
producto es decir, (.. Jelemento estructural lineal diseiiado para soportar cargas, especialmente aquellas
que actian perpendicularmente a su eje longitudinal. Su funcion principal es transferir el peso desde el
punto de carga hasta los apoyos, como columnas o muros(...). En este contexto, la forma no cumple con los
requisitos de singularidad o distintividad para ser considerada como una marca que se destaque de manera
efectiva frente a otras del mismo BP0 = e e s e e

,|"“"H"mm_||5ﬁ|l;IJIHIIlIIll,

Que, al realizar el cotejo cifiéendonos a las imagenes presentadas en el formulario de presentacion
obrante a fs. 01, donde solo se visualiza una viga estindar sin detalles distintivos tales como ranuras o
nervaduras o el *alma corrugada®, el signo recae de manera directa en la prohibicién absoluta del articulo 2,
inciso c) de la Ley 1294, El cual prohibe el registro de “las formas usuales de un producto o de su envase, las
formas necesarias del producto o delsﬂrm:m de que se trate, o que den una ventaja funcional o téenies

" Hlierriae maswal, Ql,ﬂr\l.mtﬁ,u ? Fleamenen Faracmural lerzn.lilf CNATTUC T, Durmmll-rrr i1 ‘ [ r.| Tnierica
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2119 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
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que se deriva directamente de la naturaleza propia del producto no puede registrarse. Las vigas tienen
perfiles estandarizados en el rubro metaldrgico; por lo tanto, es una forma basica y usual indispensable
FIETE Ia jndustrial P T I R I

Que, para que la propia forma de un producto pueda ser aceptada como marca tridimensional, debe
apartarse de forma significativa de las formas bésicas, comunes o habituales del tipo de producto en su
sector comercial. Por ello, al no visualizarse las nervaduras o corrugados que el solicitante afirma que
existen, la imagen es percibida por el piblico consumidor simplemente como la representacion de un
insumo de construceién genérico y no como un signo distintivo de otros de su género y que indique una
procedencia empresarial. —--=rr-mrreemne e e e e e e

Que, por las razones expuestas previamente nos encontramos ante una solicitud de registro marcario
cuya factibilidad no resiste el menor analisis. pues, el significado de la imagen es conocido por los
consumidores, a quienes lleva a la idea directa de que estan ante un producto, ofrecido también por los
demis en el mercado, situacion que vuelve al signo pretendido como irregistrable, y no puede ser otorgado
en exclusividad, puesto que el mismo debe quedar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. -------+-------

Esta dependencia administrativa concuerda con la decision final adoptada por el A-quo, de tener por
rechazada la solicitud de registro de la marca tridimensional, para la glase 06 por considerar que la solicitud
se trata de la forma usual del producto ofrecido; en ese sentido, nos preguntamos: ;cual seria la capacidad
distintiva de la solicitud?, al no contener ningtin otro elemento que sugiera novedad, originalidad o
distintividad, al no existir una imagen de fantasia o arbitraria, sino una figura usual y genérica,---------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caricter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Articulo 2 inciso c) de la Ley N°® 1294/98 de
Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones,
consecuentemente corresponde confirmar la resolucién recurrida por estar ajustada a derecho. --------------

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N° 2119 de fecha 06 de agosto de 2025 dictada por
la Direccion de Marcas. -« -« e e

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la *“MARCA
TRIDIMENSIONAL", clase 06, Expediente N® 63741/2023, solicitada a nombre

Art. 3°
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 502 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 92529/2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma Tecnomyl
S.A. en contra de la Resolucion N° 502 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcanios Litigios0s, ¥, ~--=--=-=m=mms oo o e e e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de Tecnomyl S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 502 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «---------scssmer e e s e s n e

Que, en fecha 17 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
g e T e

Que, en fecha 21 de abril de 2026, la representante convencional de Tecnomyl S.A. expreso agravios;
en fecha 24 de abril de 2026 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado a
la contraparte por el plazo de ley. —--ssemmem

Que, en fecha 26 de mayo de 2026, la representante convencional de Silvano Kuhnel de Vargas por
contestd el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 28 de mayo de 2026 esta Direccion General
dictd la providencia de Autos para ReSOIVET, -------rr e mmms e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)Que, al realizar el cotejo de las marcas
"DIATOMID" vs. "DIAMOND" en conjunto y sucesivamente se puede apreciar que si bien las marcas en
pugna comparten la raiz “GRAMO", esta circunstancia no debe tomarse aisladamente sino en conjunto,
debido a que ambas denominaciones poseen otros elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que las
distinguen. Ademads es relevante mencionar que existen numerosas marcas registradas en la misma clase
que llevan inserta la raiz “GRAMO" en su denominacion y con las cuales coexiste pacificamente la
oponente. Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna se puede notar que sus desinencias son
totalmente disimiles (GRAMO-SAM vs. DIAMOND), al pronunciar ambas denominaciones una seguida de
la otra se aprecian las diferencias fonéticas y que no dejan la misma impresion(...)" —--=---==--===z=rrszommuens

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.)La construccion global de
DIATOMID y DIAMOND presenta una proximidad fonética y visual que no puede ser descartada mediante
la simple identificacién de divergencias en sus segmentos finales. A mayor abundamiento, la propia
resolucién incurre en una contradiccion al admitir la existencia de una “cierta similitud fonética”, para
luego desestimarla sin un desarrollo argumental suficiente. Tal afirmacion resulta insuficiente desde el
punto de vista juridico, dado que el andlisis de confundibilidad no exige una identidad absoluta ni una
similitud extrema, sino la existencia de un riesgo razonable de confusién o asociacién, conforme lo
establece el articulo 2 inciso f) de la Ley N° 1.294/98. La doctrina también ha advertido que
diferencia resulta juridicamente relevante, especialmente cuando las semejanzas reécaen
elementos de mayor fuerza distintiva ../.. En consecuencia, la conclusion de:,ﬁl_a Dﬂ‘emnn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 502 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 92529/2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE

sostiene que las diferencias detectadas permiten una "clara diferenciacion’, se asienta sobre una valoracion
parcial e incompleta de los signos en conflicto, privilegiando elementos secundarios en detrimento de
aquellos que, por su ubicacion y fuerza perceptiva, resultan determinantes en la apreciacion del riesgo de
confusién. Tal desviacion analitica conduce a un resultado erréneo, que debe ser corregido en esta
instancia ../.. la coexistencia pacifica no puede ser declarada sin antes descartar fundadamente que el
consumidor medio, al enfrentarse a las denominaciones DIATOMIND y DIAMOND, pueda interpretar que
se trata de variantes, extensiones de linea o signos pertenecientes a una misma familia marcaria(...)"” —-----

Que, en su escrito de contestacion del traslado de agravios la parte solicitante manifiesta: (.. )La
contraparte, omite deliberadamente considerar que las marcas poseen distinta estructura; distinta
composicion gramatical; distinta sonoridad; distinta conformacion visual; y distinta percepcion comercial,
En términos sencillos; la expresion de agravios no demuestra confundibilidad; simplemente la afirma
dogmaticamente, sin respaldo técnico alguno. En relacién a las diferencias gramaticales, visuales y
fonéticas insalvables; la marca solicitada "DIATOMID" y la marca invocada "DIAMOND® son
ostensiblemente diferentes. "DIATOMID"; posee ocho letras; contiene una estructura compleja; incorpora
el segmento distintive "TOM"; finaliza en "MID". TOMID "DIAMOND": posee siete letras; responde a una
construccion completamente distinta; finaliza en "MOND". La inclusién del niicleo "TOM" altera totalmente
la configuracién denominativa del signo solicitado, destruyendo cualquier fantasiosa hipdtesis de
semejanza relevante. La contraparte intenta apropiarse indebidamente del prefijo "DIA", ignorando que
dicho segmento carece de exclusividad absoluta y resulta insuficiente para sustentar una prohibicién
registral. Aceptar semejante postura equivaldria a otorgar a la recurrente un privilegio marcario desmedido
e ilegal sobre silabas de uso frecuente(.. ) — - =semmmm e e s

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma Tecnomyl S.A., y la consecuente coexistencia o no de las marcas “DIATOMID"
(solicitada en clase 01) y la marca “DIAMOND" (registrada en la clase 01), —----=-sommmmmmsns 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 optica de los eventuales
CONSUIMIHOTES, ~+-vn-rrmsssemmnntn ettt e e et et et e e s e e e mas s en 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 *DIATOMID" en la clase 01, con la marca
de la oponente "DIAMOND" registrada en la clage 0], —=-----memmmmmm s

P gl

DIATOMID (marca solicitada)
DIAMOND (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes i, no
necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su co una
impresion visual muy diferente, —-ssseeremmmrm s e T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 502 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 92529/2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE
VARGAS, ----res-semmemnsemes : i A

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 analisis 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
sepmdaseﬂ forma arbitraria L T T T O ST

Que, analizando el campo ortografico de la solicitante “DIATOMID" y la marca oponente *DIAMOND”",
por mas que comparten elementos en comin no se leen de la misma manera al tener otros componentes
que permiten diferenciarlas claramente, — -

Que, antes de ahondar en el cotejo ortografico y fonético de las marcas en cuestién, esta Direccion
General considera importante mencionar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado de marcas
con la raiz *“DIA™ que se encuentran operando pacificamente en el mercado. En ese sentido, vemos que
existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 01 que también utilizan la raiz
mencionada como parte de su denominacion. Segiin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucién, también se encuentran registradas las marcas: DIATOCAT, Registro N® 616765, a nombre de
Eduardo Ariel Galeano Cardozo; DIATOSAKA, Registro N® 481394, a nombre de Family Global S.a.; DIAFOL,
Registro N° 479875, a nombre de Diagro S.a; DIAGRO, Registro N° 459913, a nombre de Diagro Sa.;
DIACROF, Registro N° 479876 a nombre de Diagro S.a; extremo que demuestra la coexistencia del oponente
con otras marcas registradas con que utilizan la raiz “DIA” en la clase 01 a nombre de diferentes titulares,
por ende, nos preguntamos: jedmo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuéles
posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?.

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se

discute la confusion 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.™. ---------seeemrmmmmeme e

Que, esta dependencia administrativa, al analizar las denominaciones marcarias en pugna, considera
que la coincidencia visual y fonética se limita al prefijo "DIA” (DIA-TO-MID / DIA-MOND). El hecho de que
ya existan en el mercado otras marcas coexistiendo pacificamente con esta misma raiz demuestra
inequivocamente que "DIA" es un elemento de uso comiin en la clase solicitada. Cuando los signos
comparados comparten un elemento de uso comun, la evaluacion del riesgo de confusion debe centrarse
en el impacto que tienen los componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparacion recae en las
silabas finales "TOMID" frente a "MOND". Estas terminaciones son radicalmente distintas en el plano
ortogrifico y visual (letras T-O-M-1-D frente a M-O-N-D) y en el plano fonético (sonidos completamente
diferentes Al PromU N C A ). e e e

' Derecho de Marcag, jorge Otamendi. Editorial: LexisMNexis - Abeledo-Perrot ANCE 20003
* *DERECHO DE MARCAS” = jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 =
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 502 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 92529/2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE
VARGAS, --rmreremsemmesesmreemeraee

finaliza en "MOND" y se pronuncia dia-mond (un vocablo de dos silabas). Estas variaciones en el sonido
final generan una secuencia ritmica distinta al pronunciarlas, —---=--=---srsmreermr e

Que, corresponde ademas realizar un anilisis semantico o conceptual a fin de determinar si las
marcas en cuestion poseen algiin significado particular que permita diferenciarlas en la percepcién del
consumidor. En este sentido, debe sefialarse que la denominacion *DIAMOND", que conforma la totalidad
de la marca oponente es un vocablo del idioma inglés que significa DIAMANTE; por su parte, la
denominacion de la marca solicitada “DIATOMID" es un vocablo de fantasia. Por lo tanto, las marcas
difieren en el plano conceptual. Vemos asi, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente
para inclinar |a balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demés elementos analizados en
conjunto en la presente resoluciin, -=---==ssmereesmemmrmeerr o e e s e e e e s e e

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada “DIAMOND" se
extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -alin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -==------==-ss s rm e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™, aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, sefiala 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) [...] Se entenderi que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacién 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 v
dcentuacion particulares. 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 siguientes 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 (.,.) - === msmmmmmms e

Que, la marca solicitada “DIATOMID" y la marca oponente "DIAMOND" amparan todos los productos
de la clase 01. No obstante, ante |a coexistencia previa con otras marcas con la raiz “DIA" y denominaciones
igual de semejantes, y a las diferencias visuales fonéticas y conceptuales sefialadas, esta Direccién General
considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la marca solicitada
“DIATOMID" en la clase 01 y la marca oponente “DIAMOND" registrada en la clase 01, ------seoemmmmmesiaaaaann.

conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, M

W,

otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la RgSolucion pe

|'

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT, Directrices para of evomen de marcas en Paraguay, pp. 147 1.r 266 . Dsponil
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 502 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DIATOMID", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 92529!2023 A NOMBRE DE SILVANO KUHNEL DE
VARGAS. - cemsreamaesiaamestesesnmrisnnaetsanennbeasen

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 502 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=--===--s=sssrsrmrmmrmme s

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“DIATOMID", clase 01, Expediente N°® 92529/2023, solicitada a nombre de SILVANO

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SAJONIA BREWING COMPANY", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 35448/2022, SOLICITADA POR SAJONIA
BREWING COMPANY S.A. —-sresemsseremsssmsasammsarasssamnmenansnas

Asuncién, 3 0 JUL 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SAJONIA
BREWING COMPANY S.A. contra la Resolucion N® 1450 de fecha 09 de septiembre de 2023, dictada por la
Direccion de Marcas, y; «««-=ssesses s st e e e e e s e s smesmn s se e e mesnn e s

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de SAJONIA
BREWING COMPANY S.A,, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 1450 de fecha
09 de septiembre de 2023 dictada por la Direccion de Marcas, — <=+ cmmmmmmmmmm e

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
oL e Lo BTy oL o B T .

Que, en fecha 30 de noviembre de 2022 el representante convencional de SAJONIA BREWING
COMPANY S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 05 de abnil de 2024, — - — — oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 1450 de fecha 09 de septiembre de 2023 considera que: “(...) Que /a solicitud de
registro de la marca SAJONIA BREWING COMPANY ha sido presentada para amparar los servicios de la
clase 35. Que habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la
existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominacién 20151514400 SAJONIA FROZEN Clase 35
Registro Titular 461264 Sajonia Frozen S.a. [PY] 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., por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a
F e e L e T e —

QQue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) SAJONIA BREWING COMPANY
5.A. es propietaria de los registros niimeros 382628 de la marca SAJONIA BREWING COMPANY, y 566417 de
la marca SAJONIA BREWING COMPANY, de clase 42. Estos registros protege productos y servicios
estrechamente relacionados con los de clase 37 a la que corresponde la solicitud de SAJONIA BREWING
COMPANY que defiendo. Basta con atender los productos y servicios que cubren tanto la marca solicitada
como la marca registrada de mi poderdante para notar la afinidad de estos .../... Sajonia Brewing Company
5.A. tiene derechos adquiridos sobre Ja denominacién SAJONIA BREWING COMPANY para cervezas .../.. En
el caso de referencia se solicita SAJONIA BREWING COMPANY para la proteccién de servicios de
comercializacion de cervezas, mientras que en el caso de la marca solicitada SAJONIA FROZEN se trata de
R T | St U A S IS BRSPS S

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en sw &omRjunto, sin artificigles
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visionmeeotijynto ef el



DIRECCION HACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO o ‘ PARAGUAI
!LNTEI;ECTUA]. PARAGUAY | REKU.

resucionne_() ) U D

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SAJONIA BREWING COMPANY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35448/2022, EDLICI'I'ADA POR SAJONIA
BREWING COMPANY S.A. eeseammeaseesmeateseseeseessameesses e e

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comiin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “Ef derecho
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
AISHNLIVD, " <==-rm=smrmmerrsasmmciecrenssnnsscsnasertorastassnnssenrinsesssnsssnasssassasasnassasensassasrasannensaeneaasssndsensian

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. 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 la siguiente COmMParacion: —=--ss=smrmsmme e e e

SAJONIA BREWING COMPANY (solicitada), y
SAJONIA FROZEN (base de rechazo)

Primeramente, es importante mencionar que la palabra "SAJONIA" es un término descriptivo
geogrifico, en efecto el barrio "SAJONIA” es uno de los barrios mas tradicionales e histéricos de la capital
paraguaya, razén por la cual no se puede reivindicar la exclusividad sobre este término, —-------=---=---------

Que, al realizar el anilisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacién visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el namero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortogrifico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por dos palabras “SAJONIA FROZEN", mientras que la marca solicitada se encuentra
compuesta por tres vocablos “SAJONIA BREWING COMPANY". Como se puede apreciar a simple vista
comparten el elemento “SAJONIA" pero difieren en los restantes, la impresion de conjunto es la que debe
prevalecer y no los elementos aislados. —++--ssmsesemnssmioram e s csstne st

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el analisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion. La
marca solicitada "SAJONIA BREWING COMPANY", y la marca antecedente "SAJONIA FROZEN" difieren en
la longitud de sus respectivas denominaciones, si bien comparten el elemento inicial, los demas
componentes poseen una estructura ortografica disimil, por lo que también poseen diferentes
PIONUNCIACIONES, - wsn=ssmm e e e e e e e e s e e e

Que, en el aspecto conceptual, es importante mencionar que el término “BREWING" hace referencia
al rubro de los servicios que pretende amparar la marca solicitada, ya que el “BREWING" es un término en
inglés que se traduce al espanol como elaboracién o preparacion, y se utiliza principalmente para referirse
a la cerveza y el café. Mientras que “FROZEN" también guarda relacién al rubro de los servicios de la marca
antecedente: hielos, helados y bebidas en general. —----smmm e s

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 ntiime
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, @
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separadg
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronuncigei




DIRECCIHON MACIONAL DE

@ PROPIEDAD 4% GOBIERNO pit
INTELECTUAL PARAGUAY

PARAGUAY
Resolucién N° “ J 0 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'S.AIDNM BREWING COMPANY™, CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 35448/2022, SOLICITADA POR SAJONIA
BREWING COMPANY S.A. R B -

PARAGUAI
REKUAI

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 impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion 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 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
POStEIIOr ALEOSAN (.. ) wmm e e

Que, la firma solicitante SAJONIA BREWING COMPANY S.A. ya posee el registro de la marca SAJONIA
BREWING COMPANY en otras clases relacionadas del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la
busqueda en la base de datos del sistema informatico institucional se verifican los siguientes registros:
SAJONIA BREWING COMPANY, IMPORTADA DESDE SAJONIA (SLOGAN), clase 32 para los productos:
Cerveza artesanal, Registro N® 471866; SAJONIA BREWING COMPANY, clase 43, para los Servicios de bares y
restaurantes, Registro N° 566417, SAJONIA BREWING COMPANY, en la clase 32 para los productos: Cerveza
artesanal, Registro N° 591626. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra
version de una marca quE ya le pertenece, —----esse e e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “SAJONIA BREWING COMPANY" pretende el registro para la clase 35, para los siguientes servicios:
“Comercializacién, importacion y exportacion de cervezas. Publicidad de dichos productos”; la marca
“SAJONIA FROZEN" se encuentra registrada en la clase 35, para los servicios: “Servicios de la clase 35, tales
comao venta, comercializacion, importacion y exportacién de hielos, helados y bebidas en gral”. —-----------

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 35, los
productos a ser comercializados/importados/exportados presentan diferencias, ademas de las
caracteristicas distintivas sefialadas en sus denominaciones, lo cual nos permite colegir que las mismas
podran coexistir pacificamente en el mercado. —«==srmremrrmmmmrm e e

Igualmente, existen otras marcas registradas en la clase 35 que utilizan la palabra “SAJONIA” y que se
encuentran coexistiendo pacificamente en el mercado, se verifican los siguientes registros de marcas en la
base de datos del sistema informitico institucional: FERIA SAJONIA, Registro N°® 443968; SDS SABORES DE
SAJONIA (SLOGAN), Registro N° 437846; SAJONIA BEEF TU RINCON ASADERO, Registro N® 540188; LA
TIENDITA DE SAJONIA, Registro N* 527231; AUTORREPUESTOS SAJONIA, Registro N® 627467. Extremo que
demuestra |a coexistencia a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccién no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias-quea_hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revgcar la resolucion
4 R e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SAJONIA BREWING COMPANY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35448/2022, SOLICITADA POR SAJONIA
BREWING COMPANY S.A, c—ccsssocisacccassasssscascssassioscssocssnsssonsesssssssiesssrissasss

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1450 de fecha 09 de septiembre de 2023 dictada por la
DIrECCION (8 WIGETAS, === emem e o v o e - o

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “SAJONLA
BREWING COMPANY™, clase 35, Acta N" 35448/2022 solicitada a nombre de SAJONIA

BREWING COMPANY §.A, —+-r-sseseesrarmsmsemerasman s se s s saes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 36, EKFED]ENTE N°® 84996/2024 A
NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----=-=--msmmmmcmmmm oo

Asuncion, 30 Ju

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SHOPPING
CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA en contra de la Resolucion N® 56 de fecha 05 de febrero de
2026, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥} --===-==ss=srsmmsmmmrmmmme oo e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SHOPPING
CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién
N*® 56 de fecha 05 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -- wamee

Que, en fecha 13 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto, —--

Que, en fecha 21 de mayo de 2026, el representante convencional de SHOPPING CENTERS
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA expreso agravios; en fecha 25 de mayo de 2026 esta Direccién General
tiene por presentada la expresion y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —-------eeceeeeeeee-

Que, en fecha 09 de junio de 2026 el representante convencional de EG DEL SOL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA contesta el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Direccion
General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 11 de junio de 2026. -=-=--s==r=smmresmsmmmsmnnseaeas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(...)Que, haciendo un analisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA y la
marca oponente DEL SOL gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de
diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, entre las marcas en pugna:
EG. DEL SOL S.R.L. (solicitada) vs. DEL SOL (eponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprension precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones
permite una utilizacion mas adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo
asi una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la
pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado .../..
Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante
va cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro pais, EG DEL SOL Y ETIQUETA,
en las clases 36, y 37 respectivamente por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente
solicitud cuenta con la prelacion y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda
extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a sunombre(...)" —-==-=-=======s=msseeerrocoacees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)JEL SHOPPING DEL SOL,
renombrado en el afio 2023 como delSol, fue inaugurado en el afio 1995, siendo el primer shopping center
del pais. Es un centro comercial ubicado en una de las zonas mds transitadas de la ciudad ../.. El Oponente
ha empleado incantables esfuerzos, logrando de este modo ser lider en su rubro, llegando a ser, sin dudas,
uno de los centros comerciales mis conocidos y populares del pais .../.. Como se puede notar la Marca
Solicitada es idéntica a la marca del Oponente. Estas semejanzas ocasionaran que los consumidores caigan
en confusién al momento de adquirir los servicios que el Solicitante pre/teﬁﬁé‘ﬁqqﬂﬁcar
denominaciones de las marcas del Oponente. El cotejo desde la vision de conjinto cons{
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.RL. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84996/2024 A
NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

general. Es decir, que las marcas se comparan como un todo, sin seccionar sus partes. Las marcas en
cuestion, al ser analizadas, como ya mencionamos, dejan la misma impresién en la mente del piiblico .../...
De esta manera se puede apreciar que las denominaciones son idénticas, sélo difieren con el elemento
"EG.", agregado por el Solicitante en un intento de dotar de distintividad a la Marca Solicitada. Sin embargo,
esto dista de ser una casual reproduccion de las Marcas Base de Oposicién, debido a que la Marca
Solicitada fue presentada para identificar los servicios protegidos por el Oponente, tal comao lo veremos
mds adelante .../.. Similitud ideoldgica: la denominacion de la Marca Solicitada dara la idea al consumidor
de que el servicio ofrecido por ésta se debe a una extensién de los servicios ofrecidos por el Oponente. Al
ser las Marcas Base de Oposicién marcas notorias, es sabido que, el publico consumidor al encontrarse con
la denominacién "del sol" va a relacionar automaticamente a los servicios del Oponente .../.. d) Servicios
idénticos: La Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos ha omitido totalmente el hecho de que la solicitud
ha sido depositada en la clase 36 (treinta y seis), la misma clase en la cual se encuentran registradas las
marcas de mi mandante; por lo que resulta evidente la intencién de la adversa de apropiarse de la
notoriedad de una marca registrada anteriormente, causando asi la asociacién involuntaria por parte del
consumidor de los servicios del Solicitante con los de mi representada. Tal como destacamos, la Marca
Solicitada pretende ser registrada para proteger servicios comprendidos en la clase 36, idénticos a los
protegidos por las marcas del OPONENte...)" —-======s=smmsmmm st

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la parte solicitante y
manifiesta: “(..JEl Oponente no ha acreditado que se produjeran situaciones equivocas NI BRINDA
EXPLICACIONES SATISFACTORIAS DE POR QUE CONSISTIO EL USO DE UN NOMBRE QUE AHORA
ESTIMA CONFUNDIBLE CON SU MARCA, lo cual constituye un factor importante para determinar la
inconfundibilidad, y ldgicamente la inexistencia de la supuesta dilucion marcaria. Tal es el valor de la
coexistencia, que corresponde que se declare improcedente la oposicion .../... en el sentido de que la marca
EG DEL SOL S.R.L., ya se encuentra inscripta en las Clases 36 y 37, desde el 2017, y lo que se pretende con la
solicitud en pugna es solamente el cambio de etigueta. 4. ASPECTO ORTOGRAFICO, FONETICO Y
ETIQUETA: Debe procederse a apreciar a las marcas en pugna, en cuanto a la visién e impresion que en
conjunto ofrecen ../.. EG. DEL SOL (Solicitante): compuesta de las letras <<EG>> en abreviacion del
primer nombre y apellido de la persona fundadora de la inmobiliaria-constructora (Esmilce Giménez), un
punto (.), espacio, luego deviene la preposicion <<DEL>> seguido del sustantivo propio «<SOL>>, Las
letras, sustantivos y preposiciones se encuentran en mayusculas. deiSol {(Oponente): compuesta de la
preposicion <<del>>, seguida del sustantivo propio SOL (sin espacio). A excepcion del sustantivo «<Sol>>,
todas las palabras se encuentran en mindsculas ../.. Argumenta el Oponente, que <EG DEL SOL S.R.L.>>,
no puede utilizar dicha denominacién social, a lo que se responde, la denominacién social en cuestion es
un derecho societario adquirido, que fue otorgado por el Registro Unificado Nacional, desde el momento
en que se procedié a la inscripcion de la persona juridica, y la denominacion con que se identifica a los
efectos de cumplir las obligaciones fiscales y demds que impone el estado paraguayo. La denominacion
social, repito, es un derecho societario y no esta bajo la jurisdiccion exclusiva de las prohibiciones de la
DINAPI .. J* smmesnvcosimmmnasscossnoissss ndasnsinas sias s hsss shies ekt bt it amn s aamns o s s s S S0 56 58 50 Sl e i e &

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA v la consecuente coexistencia o
no de la marca “EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" (solicitada en clase 36) y la marca “SHOPPING DEL SOL"
(registrada en la clase 35, 36, 41, 43, 38 y 16) “DEL SOL" (registrada en las clases 16, 35 y 36); “delsol”
(registrada en las clases 36, 39, 43, 16, 35, 38, 41); “Todo gira alrededor delSOL (SLOGAN)" (registrada en la
clase 35); “El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)" (registrada en la clase 35); “NA DAD-ANTICIP.
SHOPPING DEL SOL (SLOGAN)" (registrada en la clase 35); *SOCI@S DEL SOL” {fegistrada en |2 clasg 35);

“LIQUISHOPPING” (registrada en la clase 42); *"SHOPPING DEL SOL, ES PARTE :.[;E MI VIDA” (re
o

Cristitldno
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N°® 84996/2024 A
NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, --==-esssss

la clase 35); “DEL SOL FASHION SHOW™ (registrada en las clases 41, 38; 35 y 16); “SHOPPING DEL SOL -
CHEQUES DEL SOL" (registrada en las clases 35 y 36); “REMISSES DEL SOL" (registrada en la clase 39);
"HOTELES DEL SOL" (registrada en las clases 42, 41, 35), —-eeemmememmem 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 percepcién 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
ORNTU RTINS, v oo s i o A 3 S B N M e S S e

Que, 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 “EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA” en la
clase 36, con las marcas de la oponente *SHOPPING DEL SOL"; “DELSOL", “delsol®, “Todo gira alrededor
delSOL (SLOGAN)"; “El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"; “NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING
DEL SOL (SLOGAN)"; *SOCI@S DEL SOL"; “LIQUISHOPPING"; “SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE MI
VIDA"™; “DEL SOL FASHION SHOW™; “SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL"; “REMISSES DEL SOL", —

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 MUy diferente. — e e 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 comiin, 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 analisis 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
separadas en forma arbitraria (747). ' --=-«--s=s=s e e s

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" y
la marca oponente *“SHOPPING DEL SOL", por mas que compartan elementos en comiin no se leen de la
misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al
cotejar dichas MarCas. --=ms e e e

Al comparar estructuralmente los signos denominativos, encontramos que sus diferencias descartan
la confusion directa. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucién
N® 259/2025 sefialan que las letras al principio de una palabra tienden a notarse mas que las demis letras y
que las coincidencias en el comienzo pesan mucho mas en el analisis porque el consumidor presta menos
atencion a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas
raices: “EG. DEL SOL SRL." - “SHOPPING DEL SOL"; “DELSOL", “delsol” y otras, el inicio de la marca
solicitada "EG. / DEL SOL S.R.L." es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente, —--------

Que, a pesar de que ambas marcas comparten los elementos “DEL SOL”, lamgrea solicitada tien
diferencia sustancial en la estructura silabica inicial (EG. DEL SOL S.R.L)/ﬁﬁ la _coml:iim.ciﬁrde letnas
/5 . |

suabds

. [
' Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003 X
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 56 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 84996/2024 A
NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,. -------- seskessnsnnne —

genera una pronunciacién ritmica diferente y una impresién visual que el consumidor distinguird de
inmediato. El consumidor pronunciara la marca solicitada: “E-GE/ DEL-SOL/E-SE-E-RE-E-LE", ----------noene-

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N* 259/2025,
sefialan: *(..)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 visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, Ias silabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mas al apreciar su similitud
fﬂnéb'caf...}“ e e 0 o e e e e e e i

Las marcas enfrentadas comparten los elementos “DEL SOL". No obstante, no podemos dejar de
mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 36 con las que la oponente se encuentra
coexistiendo pacificamente en el mercado. Al realizar la bisqueda en el sistema informatico institucional se
verifican los siguientes registros de marcas en la clase 36 que utilizan en su denominacion las palabras *DEL
SOL": OLIVOS DEL SOL, Registro No. 607818, a nombre de HUGO RICARDO RODRIGUEZ MOREIRA; Paseo
del Sol, Registro No. 577841 a nombre de Gonzalo Matias Codas Casabianca, FLATS DEL SOL, Registro No.
509102, a nombre de Flats Del Sol 5.a., CONDOMINIO CERRADO AYRES DEL SOL, Registro No. 529321, a
nombre de Inmobiliaria Raices S.a. Extremo que demuestra la coexistencia pacifica de la oponente con
otras marcas registradas en la clase 36 a nombre de diversos titulares que también utilizan los vocablos
“DEL SOL" como parte de su denominacion. Inclusive se encuentra coexistiendo con la marca registrada de
la firma solicitante EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: EG DEL SOL'Y E'I‘IQLIETA.
clase 36, Registro NO, 452265, —«=--==x==ssrrearsassammmsnarasnssemnnensnoemsssansssnemnmsmmnsnsamsennmassassmnnn sanns

Que, habiendo sefialado la coexistencia previa, nos preguntamos: jcémo la marca oponente puede
coexistir con otras marcas con las cudles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la
presente solicitud de registro de marca? —--------------ssscneencoonncnaonnn - =eesmmsesmesseesm—a-

Ademis, la marca solicitada "EG. DEL SOL S.R.L." es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
disefio, en ese sentido, introduce elementos graficos adicionales que acompafian a la denominacion "EG.
DEL SOL S.R.L.", generando una impresion visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad
a su marca, ademas en el elemento grafico los elementos preponderantes son EG como se puede notar del
cotejo del elemento figurativo de la marca solicitada:----====-==srrermmrmmm s

marca solicitada

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o

 Direccitn Macional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el F‘araguqr (2025)
hitpsdhwww dinapigov.pyliportal3propiedad-industdalimarcasidirectnces
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tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada se
extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -——------=--—=sm s mm e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY”, aprobadas por
Resolucion n.* 259/2025, sefiala cuanto sigue: *(...) La comparacidn visual de las marcas denominativas se
basa en un anilisis del nimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicién 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) [...] Se entenderad que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacién 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 impresién fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y
dcentuacién parficulares. 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
combinacidn 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 (... )" --====rmmemmrrmmm e

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada “EG. DEL SOL SRL. Y
ETIQUETA" pretende el registro en la clase 36 para “Servicios de agencias inmobiliarias de administracion
de bienes inmuebles e intermediacion inmobiliaria; alquiler, compra y venta de inmuebles”, mientras que la
firma oponente también posee el registro de sus marcas “SHOPPING DEL SOL", “DEL SOL", “delSol",
*SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL" en la clase 36, para los servicios: "servicios prestados en los
negocios financieros, monetarios e inmobiliarios *; *Servicios inmobiliarios, servicios de préstamos
inmobiliarios, asesoramiento en negocios inmobiliarios, administracion de bienes inmobiliarios, gestion
financiera de proyectos inmobiliarios, servicios de asesoramiento de créditos inmobiliarios, valoracién de
temas inmobiliarios”; “Servicios inmobiliarios, servicios de préstamos inmobiliarios, asesoramiento en
negocios inmobiliarios, administracion de bienes inmobiliarios, gestion financiera de proyectos
inmobiliarios, servicios de asesoramiento de créditos inmobiliarios, valoracion de temas inmobiliarios”;
"Distingue los siguientes servicios comprendidos en la clase 36, tales como servicios prestados en los
negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relacion con contratos de seguros de todo
tipo", respectivamente. Si bien las marcas comparten la clase del nomenclador y amparan servicios
similares es importante mencionar que las operaciones inmobiliarias representan transacciones costosas y
de adquisicion poco frecuente, el consumidor ejercera un alto grado de atencién y cuidado. Al implicar un
alto nivel de involucramiento econdmico, los consumidores, sean del piblico en general o profesionales,
seran muy perspicaces, lo cual tiende a reducir considerablemente la probabilidad de que las marcas
enfrentadas sean confundidas, —--=r-=semresmmmm s

Que, 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

" Direceidn Nacional de Propisdad Intelectual (DINAPT), Direcirices para of examen de maveas en Pavaguay, pp. 147 y 266 . mwmlﬁm. po 7 Jn@esialdo

B o danag gy o portd v propiedad-indusirinl mareas dinecirices B e
* sanchez Herrero, Andrés. “Confisidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncibn. 2013, it
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NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -- s e e

inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demés elementos analizados en
conjunto en la presenite resolucitn. —---mrrmrmsrrresromemroee e sssee e nn e s e

Es de relevancia mencionar la coexistencia previa, pues como hemos senalado la solicitante ya posee
registros marcarios con la denominacion EG. DEL SOL en la clase 36 y 37 (Registros No. 452265 y 452527), En
ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la
presente solicitud de registro de la marca “EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" en la clase 36, —-----------------

Por tanto, dado que la coincidencia recae tinicamente en parte de la denominacion y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrird en riesgo de confusion
ni asumird que ambas marcas tienen un origen empresarial comin, por lo que resulta plenamente viable
una eventual coexistencia pacifica entre la marca “EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" solicitada en la clase 36
y las marcas de la oponente *SHOPPING DEL SOL"; “DELSOL", *delsol”, *Todo gira alrededor delSOL
(SLOGAN)"; “El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"; "NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING DEL SOL
(SLOGAN)"; “SOCI@S DEL SOL"; “LIQUISHOPPING™; “SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE Ml VIDA"; “DEL
SOL FASHION SHOW™; “SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL"; “REMISSES DEL SOL®, —-+--=-sscssaesse

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a |a
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 56 de fecha 05 de febrero de 2026 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LitiZioss. ---=----==s==sssssemrmsnsranmnnsene e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “EG.
DEL SOL S.RL. Y ETIQUETA", clase 36, Expediente N* 84996/2024, solicitada a

nombre de EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ------==-+==--

Art32  NOTIFIQUESE por Cédula, --s---pomm-rmrmeess
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el

Asuncion, 30 JUL 708

JUL L :n.

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SHOPPING

CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA en contra de la Resolucion N° 55 de fecha 05 de febrero de
2026, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥, «------==s-ssssenrmmmsssmms e aeae e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SHOPPING
CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion
N*® 55 de fecha 05 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «=----=-=-==-=-

Que, en fecha 13 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto. —--

Que, en fecha 21 de mayo de 2026, el representante convencional de SHOPPING CENTERS
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA expreso agravios; en fecha 25 de mayo de 2026 esta Direccién General
tiene por presentada la expresion y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —---------=--eeeev

Que, en fecha 09 de junio de 2026 el representante convencional de EG DEL SOL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA contesta el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Direccion
General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 11 de junio de 2026. -------==-===ssm=sssmmeenmneennns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...)Que, haciendo un analisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA y la
marca oponente DEL SOL gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de
diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, entre las marcas en pugna:
EG. DEL SOL S.R.L. (solicitada) vs. DEL SOL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprension precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones
permite una utilizacién mas adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo
asi una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la
pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado .../..
Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante
ya cuenta con un derecho adguirido sobre la marca solicitada en nuestro pais, EG DEL SOL Y ETIQUETA,
en las clases 36, y 37 respectivamente por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente
solicitud cuenta con la prelacion y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda
extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombrey...)" —-========sszsssmrerasrraaencnes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)JEL SHOPPING DEL SOL,
renombrado en el afio 2023 como delSol, fue inaugurado en el afio 1995, siendo el primer shopping center
del pais. Es un centro comercial ubicado en una de las zonas mis transitadas de la ciudad .../.. El Oponente
ha empleado incontables esfuerzos, logrando de este modo ser lider en su rubro, llegando a ser, sin dudas,
uno de los centros comerciales mis conocidos y populares del pais ../.. Como se puede notar la Marca
Solicitada es idéntica a la marca del Oponente. Estas semejanzas ocasionaran que-l6s cansumidores caiga
en confusion al momento de adquirir los servicios que el Solicitante pretende ident G las |

[}

Ml Crsald:
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denominaciones de las marcas del Oponente. El cotejo desde la vision de conjunto constituye una regla
general. Es decir, que las marcas se comparan como un todo, sin seccionar sus partes. Las marcas en
cuestion, al ser analizadas, como ya mencionamos, dejan la misma impresién en la mente del publico .../...
De esta manera se puede apreciar que las denominaciones son idénticas, sélo difieren con el elemento
"EG.", agregado por el Solicitante en un intento de dotar de distintividad a la Marca Solicitada. Sin embargo,
esto dista de ser una casual reproduccion de las Marcas Base de Oposicién, debido a que la Marca
Solicitada fue presentada para identificar los servicios protegidos por el Oponente, tal como lo veremos
mas adelante .../... Similitud ideolégica: la denominacion de la Marca Solicitada daré la idea al consumidor
de que el servicio ofrecido por ésta se debe a una extension de los servicios ofrecidos por el Oponente. Al
ser las Marcas Base de Oposicién marcas notorias, es sabido que, el publico consumidor al encontrarse con
la denominacion “del sol” va a relacionar automaticamente a los servicios del Oponente ../.. Servicios
relacionados: En cuanto a la identidad existente entre Jos servicios identificados bajo las marcas en pugna,
podemos sefialar que el hecho de que la marca solicitada haya sido depositada en la clase 37,
estrechamente relacionada con las clases en las que estan registradas y solicitadas las marcas base de
oposicién, aumenta aiin mas las razones para rechazar la marca solicitada, puesto que con la identidad de
servicios se cumplen los dos supuestos previstos en el articulo 2 inciso f) de la Ley de Marcas: (i) signo igual
o semejante, (ii) para identificar productos o servicios idénticos o relacionados, «=«««==+====sssemmeemeeceoo.

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la parte solicitante y
manifiesta: “(..)El Oponente no ha acreditado que se produjeran situaciones equivocas NI BRINDA
EXPLICACIONES SATISFACTORIAS DE POR QUE CONSISTIO EL USO DE UN NOMBRE QUE AHORA
ESTIMA CONFUNDIBLE CON SU MARCA, lo cual constituye un factor importante para determinar la
inconfundibilidad, y légicamente la inexistencia de la supuesta dilucién marcaria. Tal es el valor de la
coexistencia, que corresponde que se declare improcedente la oposicion .../.. en el sentido de que la marca
EG DEL SOL S.R.L., ya se encuentra inscripta en las Clases 36 y 37, desde el 2017, y lo que se pretende con Ja
solicitud en pugna es solamente el cambio de etiqueta ../.. ASPECTO ORTOGRAFICO, FONETICO Y
ETIQUETA: Debe procederse a apreciar a las marcas en pugna, en cuanto a la visién e impresién que en
conjunto ofrecen ../.. EG. DEL SOL (Solicitante): compuesta de las letras <<EG>> en abreviacién del
primer nombre y apellido de la persona fundadora de la inmobiliaria-constructora (Esmilce Giménez), un
punto (), espacio, luego deviene la preposicion <<DEL>> seguido del sustantivo propio «<SOL>>. Las
letras, sustantivos y preposiciones se encuentran en mayusculas. delSol (Oponente): compuesta de Ja
preposicion <<del>>, seguida del sustantivo propio SOL (sin espacio). A excepcién del sustantivo «<Sol>>,
todas fas palabras se encuentran en mindsculas ../.. Argumenta el Oponente, que <EG DEL SOL S.R.L.>>,
no puede utilizar dicha denominacién social, a lo que se responde, Ja denominacién social en cuestion es
un derecho societario adquirido, que fue otorgado por el Registro Unificado Nacional, desde el momento
en que se procedid a la inscripcion de la persona juridica, y la denominacién con que se identifica a los
efectos de cumplir las obligaciones fiscales y demis que impone el estado paraguayo. La denominacion
social, repito, es un derecho societario y no esta bajo la jurisdiccion exclusiva de las prohibiciones de la
DINABIL. ) s o e i it s i . S B A 8 S A b et e

Que, corresponde a esta Direccién General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por SHOPPING CENTERS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA vy la consecuente coexistencia o
no de la marca “EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" (solicitada en la clase 37) y la marca *SHOPPING DEL
SOL" (registrada en la clase 35, 36, 41, 43, 38 y 16) “DEL SOL" (registrada en las clases 16, 35 y 36); “delsol”
(registrada en las clases 36, 39, 43, 16, 35, 38, 41); “Todo gira alrededor delSOL (SLOGAN)" ( regls da e
clase 35); “El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)" (registrada en la clase 35); *

SHOPPING DEL SOL (SLOGAN} {reglstrada en la clase 35); “SOCI@S DEL SDE?' (reg!rstrada
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la clase 35); “DEL SOL FASHION SHOW" (registrada en las clases 41, 38; 35 y 16); “SHOPPING DEL SOL -
CHEQUES DEL SOL" (registrada en las clases 35 y 36); “REMISSES DEL SOL" {regtstrada en la clase 39);
"HOTELES DEL SOL" (registrada en las clases 42, 4], 35). —-=msememrere e s snsiianas

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 éptica de los eventuales
CONSUIMAOREE. -~ see s om e st an e a s i s em e e b s et Sea s e e b oS A RS b awe s mes s om e ae e mea e n s b e s e mmime

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 “EG. DEL SOL S.RL. Y ETIQUETA" en la
clase 37, con las marcas de la oponente *SHOPPING DEL SOL"; “DELSOL", “delsol”, “Todo gira alrededor
delSOL (SLOGAN)"; “El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"; “NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING
DEL SOL (SLOGAN)"; “SOCI@s DEL SOL"; “LIQUISHOPPING"; “SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE MI
VIDA"; “DEL SOL FASHION SHOW™; “SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL"; “REMISSES DEL SOL", —

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion 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 andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, ¥ nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sus partes integrantes
separadis en forma arbitran (T47). -+ riom e e e e i e e e s

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" y
la marca oponente “SHOPPING DEL SOL", por mas que compartan elementos en comiin no se leen de la
misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al
cotejar dichas MaECasi-—— sttt et st e e aee e st aras et ms g astren s et sates e anres drnesannra e

Al comparar estructuralmente los signos denominativos, encontramos que sus diferencias descartan
la confusion directa. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion
N® 259/2025 senalan que las letras al principio de una palabra tienden a notarse mas que las demas letras y
que las coincidencias en el comienzo pesan mucho mas en el analisis porque el consumidor presta menos
atencion a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas
raices: “EG. DEL SOL S.R.L." - “SHOPPING DEL SOL"; “DELSOL", *delsol" y otras, el inicio de la marca
solicitada "EG. / DEL SOL S.R.L." es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente, —--------

' Derecho de Marcas. jorge Otamendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrot ANO: 20075




DIRECCION NACIONAL DE

(1:, PROPIEDAD (*'1 GOBIERNO pr1. | PARAGUAI
INTELECTUAL < PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N‘ﬁ 0 7

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 55 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.RL. Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 84991/2024 A
NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - R Cepin

genera una pronunciacion ritmica diferente y una impresion visual que el consumidor distinguira de
inmediato. El consumidor pronunciara la marca solicitada: “E-GE/ DEL-SOL/E-SE-E-RE-E-LE", =---=ssssesssses

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucién N° 259/2025,
senalan: “(...)Los consumidores conceden menos importancia a fa parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una simifitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mds al apreciar su similitud
e o e O e T

Las marcas enfrentadas comparten los elementos “DEL SOL". No obstante, no podemos dejar de
mencionar que existen ofras marcas registradas en la clase 37 con las que la oponente se encuentra
coexistiendo pacificamente en el mercado. Al realizar la biisqueda en el sistema informatico institucional se
verifican los siguientes registros de marcas en la clase 37 que utilizan en su denominacién las palabras “DEL
SOL™: DEL SOL, Clase, 37, Registro No. 512435, a nombre de Levante S.A., inclusive se encuentra
coexistiendo con la marca registrada de la firma solicitante EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA: EG DEL SOL Y ETIQUETA, clase 37, Registro No. 452527, —-=---mmmmm e ecceces

Que, habiendo senalado la coexistencia previa, nos preguntamos: jcomo la marca oponente puede
coexistir con otras marcas con las cudles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la
presente solicitud de registro de marca? —--- e e e e

Ademas, la marca solicitada "EG. DEL SOL S.RL." es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
disefio, en ese sentido, introduce elementos graficos adicionales que acomparian a la denominacion "EG.
DEL SOL S.RL.", generando una impresion visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad
a su marca, ademas en el elemento grifico los elementos preponderantes son EG. como se puede notar del
cotejo del elemento figurativo de la marca solicitada:--«--««==semrmmmm e

marca salicitada

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o
particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es
sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos
tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccién otorgada a la marca registrada se
extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales — : } e

es elementos pueden fgnnar Farte de otra marca -ain en la misma clase tnd}iﬁﬂ' quig'ta marcapostenor
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, --=--------—-ccceeeee - F’J --------------------------
B
* Direccion Macional de Propiedad Intelectual, Directnices para el examen de Marcas en el Farag_u;}'lm25}
hitpsivewy dinapi poy py/portalhvipronied usinalimarcasidirecinees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 55 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.RL. Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N® 84991/2024 A
NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™, aprobadas por
Resolucion n.° 259/2025, senala cuanto sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis del mimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el niimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacién 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 impresién fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden v
acentuacion 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 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 (... ). -======mmmsremmmmmm e

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada “EG. DEL SOL SRL. Y
ETIQUETA" pretende el registro en la clase 37 para “Construccicn de casa, viviendas y edificios; consultoria
sobre construccién; demolicion de edificios; supervision [direccion] de obras de construccién;
reparaciones de casas, viviendas y edificios que se han deteriorado o destruido parcialmente respeto de su
condicidn primitiva; instalacién y reparacion de ascensores”, mientras que la firma oponente posee el
registro de sus marcas SHOPPING DEL SOL", "DEL SOL", “delSol", “SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL
SOL" en las clases 35, 36, 41, 43, 38, 16, 39, 42. Es importante mencionar que los servicios que pretende
identificar la marca solicitada, tales como edificar una vivienda, realizar una demolicién o instalar un
sistema de ascensores representan contrataciones costosas, de caricter esporadico y que invelucran un
alto nivel de importancia técnica y de seguridad, el publico pertinente ejercera un nivel de cuidado y
atencion muy superior a la media al momento de contratar estos servicios. Razon por la cual, al tratarse de
un publico altamente atento y circunspecto, la probabilidad de que sean engafiados o confundidos al
distinguir los origenes empresariales de marcas que operen en este sector tiende a reducirse. —--=---===----

Que, 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 inico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mis aiin teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
conjunto en la presente resoluciOn, «=smmessm s e

Es de relevancia mencionar la coexistencia previa, pues como hemos sefialado la solicitante ya posee
registros marcarios con la denominacion EG. DEL SOL en la clase 36 y 37 (Registros No. 452265 y 452527). En
ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la
presente solicitud de registro de la marca *EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" en la clase 37, —«==ssssrsasmsecas

Por tanto, dado que la coincidencia recae Ginicamente en parte de la denominacién y que
componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrira en riesgo d¢ confusi
ni asumird que ambas marcas tienen un origen empresarial comin, por lo qu&fé*&tlta plen‘a:‘l}l(.ﬁ'ﬂa e

! Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPTY, Dircerrives para of exemen de marcas en Paraguay, pp. H?ﬁrZBﬁ [hupumbll: :III “"
hiptpss wowrw dinaps poyv py/podtal’y 3 propiedsd-industnial marcas directices

‘ sanchez Herrero, Andrés. “Confusién de Marcas™ Editorial La Ley, Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 55 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EG. DEL SOL S.RL. Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 84991/2024 A
NOMBRE DE EG DEL SOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. =-=ss=-ssesszssssssessassnnssnessmmnncs

una eventual coexistencia pacifica entre la marca “EG. DEL SOL S.R.L. Y ETIQUETA" solicitada en la clase 37
y las marcas de la oponente “SHOPPING DEL SOL"; “DELSOL", “delsol”, “Todo gira alrededor delSOL
(SLOGAN)": “El nuevo delSOL de siempre (SLOGAN)"; “NAVIDAD ANTICIPADA DEL SHOPPING DEL SOL
(SLOGAN)"; “SOCI@s DEL SOL"; “LIQUISHOPPING";, “SHOPPING DEL SOL, ES PARTE DE MI VIDA"; “DEL
SOL FASHION SHOW"; “SHOPPING DEL SOL - CHEQUES DEL SOL"; “REMISSES DEL SOL". —--------=-------

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 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° 55 de fecha 05 de febrero de 2026 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ==«=s=sssssss s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “EG.
DEL SOL SRL. Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N® 84991/2024, solicitada a

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1184 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ROFLUDERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 39908/2024, SOLICITADA POR DELIBRA S.A, —-=----scsnseceaaeee

Asuncion, 3 U JUL E:'i."']

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DELIBRA S.A.
contra la Resolucion N° 1184 de fecha 21 de mayo de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y; —----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de DELIBRA S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 1184 de fecha 21 de mayo de 2025 dictada
Por la Direccion de Marcas, — - sseees e e e

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
intE[puestD_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 23 de julio de 2025 el representante convencional de DELIBRA S.A. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de julio
g L

CONSIDERANDGO:

Que, la Resolucién N° 1184 de fecha 21 de mayo de 2025 considera que: “(.)Que la solicitud de
registro de la marca ROFLUDERM ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que
habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacién 2020-2085350 FLUDERMAL Clase 5 Registro Titular
516442 Scavone Hnos. S.a. [PY] 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., por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
sgj_;'{-_;'mﬂ’aﬂ e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.)FLUDERM es un
“corticosteroide para uso en dermatologia. La crema Fluderm 0.025% se utiliza para tratar el
enrojecimiento, la hinchazon, la picazén y las molestias de diversas afecciones cutineas ../.. Las
denominaciones genéricas como las que identifican una sustancia farmacoldgica no entran en el cotejo de
signos en pugna, pues de hacerlo implicaria un moenopolio de quien primero registrara el nombre de /a
sustancia. Este es el panorama que prestan las marcas involucradas con la denominacién genérica
FLUDERM. ROFLUDERM (marca solicitada) FLUDERMAL (marca registrada) Excluida del cotejo la
denominacion FLUDERM, la comparacion debe hacerse entre la silaba inicial RO de la marca solicitada y el
elemento final AL de la marca registrada. Y ambas partes de la comparacién son completamente diferentes
tanto visual como fonéticamente, incluso por su ubicacidn en los respectivos signos(...)" —------------------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembracmnes de forma sucesiva y no mmu]tﬁnea y, el resu’ttadu que arm]e la wsuMWmunt
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1184 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ROFLUDERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 39908/2024, SOLICITADA POR DELIBRA S.A.

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho

marcario no protege prefifos o particulas comunes cuande no constituyen per si mismos el signo
e b L1 s R

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. Ademés en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la Siguiente COMPAraCiOn: —«------<ssesmsestemmmmmeeen s e seen s cn e e e e e s s

ROFLUDERM (solicitada)
FLUDERMAL (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortogrifico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por un vocablo “FLUDERMAL" de tres silabas y nueve letras, la marca solicitada
también se encuentra compuesta por un vocablo "ROFLUDERM" de tres silabas y nueve letras. Aunque
compartan parte de la denominacién, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los
Ty L L T T I R

En el aspecto fonético, la marca antecedente se pronuncia flu-der-mal, mientras que la marca
solicitada ro-flu-derm; se aprecian las diferencias auditivas y visuales, poseen una cadencia ritmica disimil.
Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N* 259/2025 sefialan
que las letras o silabas al principio de una palabra tienden a notarse més que las demis letras y que las
coincidencias en el comienzo pesan mucho mas en el analisis porque el consumidor presta menos atencion
a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raices: “RO" -
“FLU", el inicio de la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente, por
lo que los signos logran diferenciarse de manera contundente, —----s-s=ssrmmm e e

Al confrontar ROFLUDERM frente a FLUDERMAL, encontramos que los signos difieren de manera
total en su arranque inicial ("RO" frente a "FLU"). Ademas, difieren en su estructura final, ya que el signo
registrado anade la terminacién "-AL". Estas variaciones al comienzo y al final hacen que los signos posean
una estructura silibica y una cadencia ritmica distinta, =——--=-s+==srsmssrrecromrmsmnsmrnennrs s e

Que, como es sabido, la proteccién de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccién otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -atn en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. —--------sssseaeenes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1184 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ROFLUDERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 39908/2024, SOLICITADA POR DELIBRA S.A. —----s-msssemeaanas

tipicas, [a impresion general y los principales elementos del signo™. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte parte de la denominacién, difieren en la
composicion de los demas elementos, por ello no necesariamente causaran confusién en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas, —-----==----==ssesssemmmremeeeees

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 posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderi que existe similitud fonética si el sonide 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. 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
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN (.. ) === sm e e e e e

Si bien la marca solicitada y la marca antecedente comparten la clase 05 del nomenclador, es
importante mencionar que existen otras marcas registradas también en la clase 05, que utilizan la raiz FLUD
- FLUDE, segiin la biisqueda realizada en el sistema informatico institucional se encuentran registradas las
siguientes marcas: FLUDEMIC, clase 5, Registro No. 546459, a nombre de SEQIRUS UK LIMITED:
FLUDILAT, clase 5, Registro No. 485850, a nombre de Laboratorios Celsius S.a.; FLUDARA, clase 5, Registro
No. 554996, a nombre de Alcafleu Management Gmbh & Co. Kg.; FLUDACEL, clase 5, Registro No. 564755, a
nombre de Prosalud Farma S.a., extremo que demuestra la coexistencia pacifica en la clase 05 de marcas
similares a las marcas enfrentadas en autos a nombre de diversos titulares, —-----=--==--=meemememe e

Que, en conclusion, esta Direccion General considera que la marca solicitada es un signo con
caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo, Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar la resolucion recurrida, --=--sssses e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1184 de fecha 21 de mayo de 2025 dictada por la Direccion de
T e 1

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ROFLUDERM", clase 05, Acta N® 39908/2024 solicitada a nombre

A3t NOTIFIQURSE. ~~vorsrrrrreee s e mossescees e

'"BRELUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fibrica v de comercio, Editorial Robins, Buenos Aires, I'MG-.\
* Direccidn Macional de Propicdad Intelectunl (DINAPL, Directrices para el examen de marcas en Parda‘mh*p 147 y Zﬁnﬁ {H&mhh el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA”", CLASE 36, EXPEDIENTE N°
93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CANELLAS, ---+---sesssssssnsssasmssansssmsmsssmmssssmnssmsmsssnssnns

Asuncion, :: U 'J|_ :n:"ﬁ

VISTO: los recursos de apelacion interpuestos por los representantes convencionales de EL ALAMO
S.A. y EL ALAMO S.A, en contra de la Resolucion N°® 528 de fecha 13 de junio de 2024, dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios LIGIBIos0s, ¥; «-=r===-r=rrrrmmrmmrsmrmn st e min e s s

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de EL ALAMO S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 528 de fecha 13 de junio de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, —------sssmsmmmm s e

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de EL ALAMO SA., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 528 de fecha 13 de junio de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LItIgios0s, =-s-=s=sssrsessssammsennsnn s e e e

Que, en fecha 16 de agosto de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de
apelacion interpuestos. ——---ssssctsnserurneaesnseecnrseasssesnensanneca s enaen s e rs s mme e e e e s e

Que, en fecha 19 de septiembre de 2024, la representante convencional de EL ALAMO S.A., expres6
agravios; en fecha 24 de septiembre de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —===ssseermermemermmme e

Que, en fecha 10 de octubre de 2024, el representante convencional de EL ALAMO S.A., expreso
agravios; en fecha 14 de octubre de 2024 esta Direccién General tiene por presentada la expresion de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —----------o-eemmmmm e

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de Martin Leandro Cafiellas
contestd el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 18 de diciembre de 2024 esta Direccion
General dicté la providencia de Autns para resolver.---«s-es-reemremmmersaeemea s st sen st cna s s e s e e

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de Martin Leandro Cafiellas
contestd el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 10 de enero de 2025 esta Direccion General
dictd la providencia de Autos para resolver,----=-r--sesessmmm ettt s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..)Que, haciendo un anélisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ALAMO-DESARROLLOS
INMOBILIARIOS Y ETIQUETA y las marcas oponentes ALAMO y ALAMO S.A. gramaticalmente al primer
golpe de vista no existen entre [as mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo
fonético: las marcas estin expresadas de diferentes maneras, como podemos notar la solicitada va
acompanada de las palabras DESARROLLO INMOBILIARIOS jo que hacen una marcada diferencia entre las
marcas en litigio. Que, las marcas registradas por un lado ALAMO en clase 16 protege: "Papel, carton y
articulos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, articulos de
encuadernacion, fﬂragraf' as, papr.’ena ﬂdhes.l vos para la papeleria de la casa, maqumas de escnb:r‘

|r.r"n i de Fropiedad Lyicic
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N°
93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CANELLAS, «-+---sva-ssstsassrrensssnsazaenracnes

aspectos teoricos o practicos en materias complejas del esfuerzo humano, Los servicios prestados por esas
personas exigen de ellas una formalizacion y en relacion con toda clase de mercancias o de servicios”,
mientras que la solicitud de registro, clase 36 pretende proteger: Administracion de bienes inmuebles;
alquiler de bienes inmuebles; alquiler de oficinas [bienes inmuebles); corretaje de bienes inmuebles;
servicios de agencias inmobiliarias; tasaciones inmobiliarias’, como se puede notar los servicios y
productos sen muy diferenciables, lo que nos da la pauta que podrin coexistir pacificamente. Que, no
existe ninguna posibilidad de confusion entre las marcas ../.. debido especialmente a la diferente
naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende, no se
encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que, al
respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusion al momento de la compra es el
criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el prnimer impacto que se obtiene de una
aprehension espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensacion de
semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas(...)" ======sssssssmscscncasccas

Que, entre otros argumentos, se agravia la representante convencional de ALAMO S.A. y manifiesta;
“(..)Que, refiere la resolucion apelada que la marca solicitada (conforme se la observa en su propia
etiqueta), supuestamente no es idéntica a las marcas de mi mandante ALAMO, EL ALAMO, ALAMO 5.A. lo
cual es un absurdo y sin considerar que resultan confundibles para clases directamente relacionadas, como
se evidenciard mas abajo ../.. argumentando asimismo que "Desarrollos Inmobiliarios” que la acomparia
hace la diferencia lo cual nada esti mas lejos que la verdad y la realidad, pues ademds que con clara
evidencia ALAMO es la denominacién que se destaca en la solicitud cuestionada, la frase "Desarrollos
Inmobiliarios” que la acompania es apenas una unidad de significado que seriala y se refiere a proyectos o
promacion de ciertos bienes o servicios, como los bienes raices, de uso comuin para servicios de la clase 36
/.. De igual manera tampoco se han considerado todos los datos pertinentes para una resolucion ajustada
a derecho. Es asi como no se han tomado en cuenta todas las marcas de propiedad de mi representada y
que fueron invocadas tanto en el escrito de planteamiento de las oposiciones y en particular la que hacen a
mi parte, asi como las ofrecidas en el periodo probatorio ../.. A continuacién mencionamos igualmente
uno de los registros de marca que no fueron tomados en cuenta para la resolucién en cuestién y que
reproducimos para su mejor apreciacion, la que de igual manera guarda una cuasi identidad con la marca
opuesta y en clase estrechamente relacionada a la misma ../.. Nimero de Registro 506725 Fecha de Registro
13/08/2020 Fecha de Vigencia 27/07/2017 Fecha de Expiracion 13/08/2030 Propietario(s) Alamo S.A. ../.A
mayor abundamiento cabe recordar que ALAMO también forma parte de la razén social, nombre comercial
y marca de mi mandante con amplia trayectoriaf.., )" —----=-=s-=reemss e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de ALAMO S.A. y manifiesta:
“(.JA simple vista se observa que el elemento protagonico en la denominacion solicitada es ALAMO' que
es idéntica a la marca de mi representada ALAMO". La mera adicion de las palabras "DESARROLLOS
INMOBILIARIOS' no le ofrece a la marca solicitada suficiente cardcter diferencial para que pueda constituir
una marea nueva atendiendo que son palabras de uso comin en la clase solicitada, por lo cual no aportan
distintividad suficiente a la denominacién ... En un frustrado intento por volver a su marca novedosa, la
firma solicitante se ha limitado en agregar las palabras DESARROLLOS INMOBILIARIOS que son términos
de uso comun y no reivindicables dentro de la denominacion. En consecuencia, las infimas modificaciones
introducidas por la solicitante no constituyen elementos que sean suficientes como para distinguir a la
marca solicitada de la marca ya registrada y, consiguientemente, como para hacer viable su registro,
atendiendo que no le otorgan novedad ni originalidad. A este respecto, es sabido que constituye un
principio general y reconocido en materia marcaria que, al momento de juzgar la posibilidad de confusion
entre dos vocablos, se debe estar mds a las semejanzas que a las diferencias existentes et 56
necesario que las semejanzas sean extremadamente concretas o exageradas,/no sé requiere|mag

identidad sino una similitud susceptible de provocar confusion, pero basta "L;h.érri's' -
e T I

Ie
Ly




DIRECCION MACIONAL DE

4 % PROPIEDAD 4% GOBIERNO nri. | PARAG Al
FIﬂ;IE%ECTUAL PARAGUAY | REKU

Resolucién N_O_b U g

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", CLASE 36 E)CPEDlENI'E N*
93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CANELLAS. -=---=ssssssssssssessommsssamsonssansmnnnnnnnnnnmnsssnnns

confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada. Por tanto, considerando que ambas
marcas son extremadamente confundibles desde los planos grifico, ortogrifico y, en mayor medida,
fonético, a mis de amparar clases intimamente relacionadas, se deduce que la coexistencia pacifica entre
las marcas ALAMO y ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA definitivamente no es
posible, pues los eventuales consumidores terminarin relacionandolas entre si, como si fueran propiedad
de una misma persona, resultando sus derechos y los de mi mandante seriamente conculcadosf...)” —-------

Que, la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, manifiesta: *(..)Que, Ja parte actora no
ha refutado lo expuesto en la resolucién de autos sino que se ha limitado a volver a exponer los
argumentos de la oposicion. Que, negamos todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la adversa
en su escrito de expresion de agravios, a excepcion de aquellos expresamente reconocidos por nuestra
parte en la presente contestacion. Debe considerarse que entre las marcas en pugna en autos no existe
confundibilidad alguna que amerite hacer lugar a esta. Para que exista confundibilidad entre dos marcas, es
decir, para que éstas sean confundibles, debe existir una similitud suficiente entre ambas, circunstancia
L o s e o o L (000 T ———

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no de los recursos
interpuestos por EL ALAMO S.A. y EL ALAMO S.A, y la consecuente coexistencia o no de la marca
"ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" (solicitada en clase 36) y las marcas “ALAMO”
(registrada en las clases 16 y 35); "ALAMO S.A." (registrada en las clases 42 y 41); “EL ALAMO" (registrada en
las clases 35, 42 y 4l )= --enrmmmmmmm 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 optica de los eventuales
TS UMM OB E . mm e m s mm s rm s st s e s o sttt i . e i i g o o 3

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 "ALAMO - DESARROLLOS
INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" en la clase 36, con las marcas oponentes “ALAMO” registrada en las clases
16y 35; “ALAMO S.A." registrada en las clases 42 y 41; “EL ALAMO" registrada en las clases 35,42 y 41, —-----

ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA  (marca solicitada)

ALAMO (marcas oponentes)
ALAMO S.A.
EL ALAMO

Que, la marca solicitada “ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" pretende el
registro de su marca para los servicios: *Administracion de bienes inmuebles; alquiler de bienes inmuebles;
alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; corretaje de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias;
tasaciones inmobiliarias™ de la clase 36; la marca oponente “ALAMO" tiene el registro de su marca en la
clase 16 para los productos: “Papel, carton y articulos de estas materias no comprendidas en otras clases,

productos de imprenta, articulos de encuadernacion, fotografias, papeleria, adhesivos para la papeleria de
la casa, maquinas de escribir" y en la clase 35 para los servicios: “Servicios de importacion y

comercializacién de articulos de librerfa y papeleria”, "ALAMO S.A." en la clase 42 "Jgara los serviei
“Servicios prestados por personas individual o colectivamente, a trituto de miembgds:d 3
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gue requieran alto grado actividad mental y se refieran a aspectos tedricos o practicos en materias
complejas del esfuerzo humano, los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formalizacion
y en relacién con toda clase de mercancias o de servicios™y en la clase 41 para los servicios: “Servicios

prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales,
asi como los servicios destinados a divertir, entretener, comprende principalmente, los servicios de
educacién de individuos o de forma de animales, los servicios cuyvo fin esencial es el entretenimiento, la
diversion, el recreo de los individuos® “EL ALAMO" en la clase 35 para los servicios: "Asistencia y
asesoramiento en refaciéon a organizacion y gestion de negocios; auditoria empresarial; consultoria sobre
direccién de negocios; consultoria sobre organizacion de negocios; promocion de ventas para terceros;
asesoramiento sobre direccion de empresas”; en la clase 42 para los servicios: “Diserio de artes grificas”y en
la clase 41 para los servicios: “Publicacién de libros; microedicién; microfilmacién; publicacion de textos
GUE N0 SEAN PUDIICITATIOS", —+==-====== st e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la 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 sélo 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, tampoco los servicios y productos que las mismas amparan se
encuentran relacionados y son plenamente diferenciables. —-------s=ssemeeremmmee e

Al cotejar la cobertura de productos y servicios de la marca solicitada y las marcas oponentes vemos
que la naturaleza de los servicios solicitados difiere claramente con las coberturas de la oponente, poseen
distancia operativa y comercial. Los servicios solicitados de la clase 36 no guardan relacién frente a los
productos de la clase 16: los productos de papel, cartdn, papeleria y encuadernacion tienen una naturaleza
tangible y de manufactura, destinados al uso de oficina o escolar, no guardan ninguna relacion de
naturaleza, finalidad ni origen habitual con la gestion o venta de inmuebles. Tampoco existe relacién con
los servicios de la clase 35: los servicios de importacion y comercializacion de articulos de papeleria
consisten en la venta minorista o mayorista de estos qtiles, las Notas Explicativas del Clasificador oficial
excluyen expresamente a la administracién de bienes inmuebles de esta clase. Los servicios solicitados son
distintos a los de la clase 41, esta clase protege la educacion, el entretenimiento y la publicacion de libros,
son servicios de indole pedagogica, cultural o ladica, diametralmente opuestos a la naturaleza financiera y
transaccional de los bienes raices. En cuanto a la clase 42, esta clase ampara servicios cientificos,
tecnologicos y el "disefio de artes graficas”, no existe competencia, complementariedad, ni canales de
distribucién compartidos con el sector inMObIlIArI0, — === sssmmm s

Como podemos notar los servicios no compiten entre si, ya que no son servicios sucedineos ni
sustitutos. Tampoco existe complementariedad marcaria, pues uno no es indispensable para el otro. —----

Que, es importante mencionar gue servicios inmobiliarios implican transacciones sumamente
costosas y de adquisicion poco frecuente, lo que eleva significativamente el nivel de atencién y perspicacia
del consumidor, quien al contratar estos servicios actia con mucho cuidado y cautela, —---------=----ceeeeees

Que, respecto al cotejo en los planos visual y fonético, si bien es clertwqae las &Qm}
analizadas contienen similitudes entre si, no necesariamente causarin mnfy‘sﬂ;:'-n &n el sen
consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresién visual muy diferente. -— -------- R
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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 analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucién del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacién “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sus partes integrantes
se las en forma arbitraria (747).'-----=-====s==ssmsmseen e e ettt me et e e m e e

En ese sentido, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *ALAMO -
DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" y las marcas oponentes “ALAMO"; "ALAMO SA."; “EL
ALAMO", vemos que entre las mismas existen similitudes. No obstante, por la gran disimilitud en la
naturaleza de los productos/servicios, esta Direccion General considera que podran tener coexistencia
pacifica en el mercado. —---ommm e

Al respecto es importante mencionar que las marcas oponentes se encuentran coexistiendo en el
mercado con otras marcas registradas que utilizan en su denominacion el vocablo “ALAMO”, al realizar la
biisqueda en el sistema informaitico institucional se verifican los siguientes registros: ALAMO, con registros
N® 554516, 638344, 638865, en la clase 39 a nombre de Vanguard Trademark Holdings USA LLC; ALAMO,
Registro N° 508130, en la clase 34, a nombre de Tabacalera Hernandarias S.A.; extremo que demuestra la
coexistencia de las marcas oponentes con otras marcas registradas con el vocablo “ALAMO” a nombre de
diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: jc6mo la marca oponente puede coexistir con otras

marcas con las cudles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro
de marca? mememans - e

Que, 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
confusion 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,™, ------== e ee e e

El mismo autor también sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas comunes
cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es sabido, la proteccién de
las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por
ello cabe afirmar que la proteccién otorgada a la marca registrada se extiende al conjunto del signo
denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada,
razon por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de
otra marca -atin en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la
I AT i e o e e A R R A B e e A i v

Que, esta Direccién 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.” En el

.
'Derecha de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANC: 2003 /: ;

* "DERECHO DE MARCAS® - Jorge Otamendi. 9* Ed.. CARA, Abeledo Perrot, 2007 - 1A

' sanchez Herrero, Andriés. “Confisidn de Marcas™ Editonial La Ley. Asuncion. 2013, ﬁ-;




DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD ( } GOBIERNO i | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

REﬁnluciﬁnN"_Gj G ‘UI

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 528 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N°
93340/2019 A NOMBRE DE MARTIN LEANDRO CANELLAS, ~---=--s-s-seszs=ssmssznsazees

inclinar la balanza a favor del rechazo, mas adin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjinto en |2 presente FESoIIEIl, < e e S S e

Que, adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en un recuadro negro
dentro del cual se visualiza la denominacion “ALAMO” en letras blancas imprentas con tipografia
caracteristica, en el margen inferior se visualiza la denominacién “Desarrollos Inmobiliarios” en menor
tamario también en letras blancas imprentas, aportando este elemento cierta distintividad a la marca, tal
conio se puede APreciar & CONBNMURLIONS —--remmamsr ey s st e p e s

marca solicitada

1\1;11'1!10

Que, la evaluacién de la existencia del riesgo de confusiéon debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciacion global, se verifican las diferencias en los
aspectos visual, fonético y en las respectivas coberturas de servicios/productos, lo cual nos permite
concluir que el consumidor pertinente no incurrira en riesgo de confusién ni asumira que ambas marcas
tienen un origen empresarial comin, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca "ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA" solicitada en la clase 36 y
las marcas oponentes “ALAMO”, “ALAMO S.A."; “EL ALAMO", —---------=srommmmmmmsem oo

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 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 528 de fecha 13 de junio de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ===«==sssssssamssnacimmsanenesnnnsesnienannnaanes

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA", clase 36, Expediente N®
93340/2019, solicitada a nombre de Martin Leandro Cafiellas -

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 462 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PA.N. SNACK
ON SINCE 1960 Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N® 39030/2023, SOLICITADA POR DEUSTCHE
TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. -
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VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DEUSTCHE
TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. contra la Resolucién N° 462 de fecha 12 de marzo de
2025, dictada por la Direccion de Marcas, y; ——=-r==s=ssasssssmsssmsemnnnsmenacnnssennan s snsn s mns e n s sncan s nnass e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de DEUSTCHE
TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion
N* 462 de fecha 12 de marzo de 2025, dictada por la Direccion de Marcas., —=-«-sseeessmmmmmmmmnnnsiianaiienns

Que, en fecha 25 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L 0 e o o e i e e S o B A S AR i e S

Que, en fecha 16 de mayo de 2025, el representante convencional de DEUSTCHE TRANSNATIONAL
TRUSTEE CORPORATION, INC expresd agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de mayo de 2025, —---—s--ssmermmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: (... )Que la solicitud de registro de la marca PA.N. SNACK ON
SINCE 1960 ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. 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: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicion: 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 servicio., La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger., En
consecuenciano ha lugar a lo solicitadof...)". —=s-=ssanseasssmsriommisamncnsesncsstanesnncanse s sansars s a s sieneaee e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(..) El elemento denominativo
principal P+ A + N - : Este no es la palabra genérica “pan”, sino una configuracion grafica y fonética particular
de un acronimo o sigla, separada por puntos intermedios (o altos). Esta grafia rompe con la forma usual de
escribir la palabra “pan” y fuerza una lectura letra por letra, dotindola de una distintividad intrinseca que la
aleja de ser el nombre comun del producto.  El eslogan "SNACK ON SINCE 1960": Esta frase no es
genérica ni descriptiva del producto. Es un elemento sugestivo y publicitario que aporta un significado
adicional y una referencia temporal .../... la marca incluye un elemento grafico (logo) con una composicion,
tipografla y colores particulares que posee fuerza distintiva propia ../.. La marca “P - A - N - SNACK ON
SINCE 1960 (& logo)” no constituye la denominacion necesaria y usual de los productos de la clase 30
listados en la solicitud, sino que es una combinacion de elementos que le confiere una individualidad
PrOPIa Y AiSHIEIVA, (. ) e e e o s

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

Que, la jurisprudencia y doctrina més destacada sobre la materia que nos conveca,
i’ 0 H iy S,
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio,
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constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. 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 “PA.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de
la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Harinas, preparacion hechas a base
de cereales especialmente a base de maiz; masa congelada; mezclas de masa; masa para pasteles; masa para
empanadas; masa para arepas; masa para tequenios; masa para cachapas; masa para tamales; masa para
buriuelos; pasteles, empanadas, arepas, tequerios, cachapas, tamales y buriuelos congelados; buriuelos
salados; buriuelos dulces; pasteles, empanadas, arepas, tequerios, cachapas, tamales y buriuelos congelados
de carne, pescado, aves y paollo; pasteles, empanadas, arepas, tequefios, cachapas, tamales y bunuelos
congelados de queso; tortillas de harina de maiz; bollos; bollos rellenos; bollos de tocino; panes y bollos;
pasteles; empanadas; arepas; tequerios; cachapas; tamales y buniuelos" — ---«--sseeemmmmmimmimic

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PAN. SNACK ON SINCE 1960 Y
ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que
la denominacion “P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que
se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los
Productos pedidos. — s e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *P.A.N. SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA"
representa una creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. —----s-mrmmmm s s

Que, al cotejar el primer término "PAN." frente a la lista de productos pedidos debemos
preguntarnos si el mismo resulta genérico en el sentido que el mismo debe constituir el nombre, la
designacion consuetudinaria, comin o técnica exclusiva de ese producto en el mercado. En el caso de
autos, al analizar la extensa lista que incluye harinas, masa para pasteles, masa para empanadas, arepas,
tequefios, cachapas, tamales, buniuelos, tortillas de harina de maiz, etc., vemos que el término *PAN." no es
el nombre genérico, usual ni necesario para designarlos. Para todos estos articulos, la palabra se comporta
como un término de fantasia o, a lo sumo, sugestivo, Para los productos "panes y bollos", si bien la palabra
"pan” es la denominacion genérica exacta para el producto "panes”, en el signo solicitado se presenta
estructurada como un acrénimo con signos de puntuacion: "PAN." e inserto dentro de un conjunto
figurativo mayor que impide que la marca sea catalogada como genérica o descriptiva en su impresién
L S

Que, respecto a los otros elementos complementarios "SNACK ON"y "SINCE 1960": el primero es una
frase en inglés que opera como un lema o expresion alusiva al consumo de bocadillos. Las Directrices para
el Examen de Marcas en Paraguay' aprobado por Resolucién DINAPI N® 259/2025 sefialan que los lemas que
no consisten en la designacion genérica de los productos y transmiten un concepto no estandarizado
tlenen aptltud dlstmn\fa Respectu a 'SH*ICE 1960" cunstltuye un elem ento secund ari netamente
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 462 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PA.N. SNACK
ON SINCE 1960 Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 39030/2023, SOLICITADA POR DEUSTCHE
TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC, —---=-rs-=ssmzssrrmeemmraaneammeamneammamensesanen s eamsammsames

Que, esta combinacion estratégica de términos 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.---«es s

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 fa 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
propiedades 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 también las

MISMas Propiedades O CaraC e s I Cas. == e e e e s s s

Que, conviene mencionar lo sefialado en el Matenal: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N* 259/2025: *(...)La Oficina denegard el registro de un signo
por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el pidblico pertinente
como una informacion sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el signo
proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamario de los productos 0 Servicios{...)™ —--==-r===srmer e e e e

Que, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva que consiste en un recuadro de color azul
marino, dentro la denominacion "PAMN." escrita en letras blancas imprentas mayusculas y en mayor
tamario, dentro de un circulo amarillo, la denominacién “SNACK ON" va escrita dentro de un icono
interruptor en combinacion de colores azul, amarillo y blanco, y en menor proporcion *SINCE 1960" en
letras blancas. El conjunto de estos elementos crea una impresion diferente y aporta cierta distintividad a la
MMMk o3 O R o N S S L AR R S AR S A e

marca solicitada

Que, 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, obligindolo a recurrir a circunloquios

para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no ha
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminente

! Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible e
pp S dinap oy e poral v propeded - industoalimarcas/directices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 462 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PA.N. SNACK
ON SINCE 1960 Y ETIQUETA®, CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 39030/2023, SOLICITADA POR DEUSTCHE
TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC, —--===mmmm e e

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 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. --------seeeeseeees

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 462 de fecha 12 de marzo de 2025 dictada por la Direcciton de
Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “PAN.

SNACK ON SINCE 1960 Y ETIQUETA", clase 30, Acta N°® 39030/2023, solicitada a nombre
de DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPO)

Art. 32 NOTIFIQUESE. --+---++=sssssssmsnneeanna 7 o i o e & el ——
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 3647 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 383 DE

20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD

DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 106224/2024,

SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE, —---=smssmeemnme e e e e e e e e cemn e
Asuncion, 3 1 JUL 2026

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante

convencional de GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE contra la Resolucion N® 3647 de fecha 18 de
noviembre de 2025, dictada por |a Direccion de Marcas, y; -======r===ss=ssssmsmsamsmrasssssrn s ms e s e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de GULBAHAR
TOBACCO INTERNATIONAL FZE, e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacién en subsidio contra
de la Resolucion N° 3647 de fecha 18 de noviembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas. --=-=--s==s=so-

Que, por Resolucion N® 383 de 20 de febrero de 2026 la Direccién de Marcas confirmé en todas sus
partes la Resolucion N° 3647 de fecha 18 de noviembre de 2025, —-----==r==mssmrmmmmmras e

Que, en fecha 24 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
intemuestu_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 el representante convencional de GULBAHAR TOBACCO
INTERNATIONAL FZE, expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2026, —---=---=-===ssemmemsmmms e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N°® 3647 de fecha 18 de noviembre de 2025 considera que: %(...)Que la solicitud de
registro de la marca CAVALLO ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que
habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2017-1745003 CABALLO ROJO Clase 34 Registro Titular
472668 Fosforeira Brasileira 5/a [BR] 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
B N NSNS —

Que, la Resolucidon N° 383 de 20 de febrero de 2026 considera que: “(.. Jel solicitante manifiesta que la
presente solicitud cuenta con una etiqueta particular la cual hard vincular al nombre con sus
consumidores, sin embargo, se observa que la misma consiste en la denominacién escrita en letras
caracteristicas, por lo que la identidad fonetica prevalece sobre el elemento figurativa, en especial,
teniendo en cuenta que los consumidores tienden a leer y retener las palabras mas que los elementos
B T L B T ) o S e e e e e e i e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GULBAHAR TOBACCO
INTERNATIONAL FZE. y manifiesta: “(..)La Direccion omite que CAVALLO es una pafabra del idioma
italiano. La grafia con "V"y la doble LT (pranunc‘mda de Forma d:snnm en nuestro med;::- seglin e] contexto
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 3647 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 383 DE
20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA®, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 106224/2024,
SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE.

extensién muy superior a la marca de mi mandante. No hay similitud entre Cavalo, que es como se lee y
Cavallo Rojo ../... Nuestra solicitud incluye una etiqueta con un disefio grafico especifico y moderno, que se
aleja totalmente de la estética tradicional o local que pudiera tener la marca citada como barrera .../... Se
adjuntan copias de Certificados de Registro: En jurisdicciones de alta exigencia como la Unién Europea (via
Madrid Protocol), Uzbekistan, Afganistin y otros mercados globales(...)". —---+----==ssssrsmmmmemmeene

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente analisis de la coexistencia o no entre las marcas "“CAVALLO Y ETIQUETA" (solicitada en clase
34) y *CABALLO ROJO" (registrada en la clase 34) - -wcsmmmmmmmm e i e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultianea 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
confusion entre la solicitud de registro de la marca “CAVALLO Y ETIQUETA" en la clase 34, con la marca
antecedente "CABALLO ROJO” con registro en la clase 34, «--ooseeem e

CAVALLO Y ETIQUETA (marca solicitada)
CABALLO ROJO (marca base del 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 diferente, — e e s 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 analisis 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 anélisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). ! === --=s s ses e e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *CAVALLO Y ETIQUETA" y la marca
antecedente *CABALLO ROJO", por mas que sean similares en el primer elemento, poseen elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que permiten distinguirlas, ademas, la marca solicitada agrega a su
denominacion otro vocablo: ROJO. A este respecto, también difieren en su estructura y longitud, «---------

Que, la marca solicitada "CAVALLO" estd compuesta por un vocablo de dos silabas, mientras que la
marca antecedente "CABALLO ROJO" tiene dos vocablos y un total de cinco silabas. En el plano fonético, la
marca solicitada al ser un vocablo del idioma italiano se pronuncia: ca-va-lo; mientras que la marca
registrada es propia del idioma castellano y se pronuncia: ca-ba-llo / ro-jo, —----======srereemescemeeeeee

Que, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas enlac ase
el vocablo "caballo” en distintos idiomas, con las cuales la marca antecedente se encuentra

! Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANC: 2003
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3647 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 383 DE
20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA"®, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 106224/2024,
SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. . e

el mercado. Al realizar la basqueda en el sistema informatico institucional se verifican los siguientes
registros de marcas en la clase 34: CAVALO FORTE, Registro No. 414670 (en tramite de renovacion Acta N°
2619582), a nombre de Kikzaz S.A.; GOLDEN HORSE, Registro No. 453079 a nombre de Maria Elena Zelaya,
BLUE HORSE, Registro No. 465983, a nombre de Adalya Tobacco International Gmbh, HORSE STAR,
Registro No. 453080, a nombre de Maria Elena Zelaya. Extremo que demuestra la coexistencia pacifica en la
clase 34 de denominaciones marcarias registradas con la palabra “caballo” en diversos idiomas, —------------

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o
particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es
sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos
tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada se
extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -~ sos e

Que, la marca solicitada es un signo mixto, a la denominacién “CAVALLO" le acompafia una etiqueta,
consistente en un cuadro con fondo negro con la denominacidn solicitada “CAVALLO" escrita en letras
imprentas mayusculas blancas, aportando este elemento cierta distintividad a la marca solicitada; —---------

marca solicitada

CAVALLO

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 las Resoluciones recurridas, --------------

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 3647 de fecha 18 de noviembre de 2025 y 383 de 20 de
febrero de 2026 dictadas por la Direccion de Marcas, -------===-ssssssmmsmmenrmceeaannn.

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CAVALLO Y ETIQUETA", clase 34, Expediente. N® 106224/2024, solicitada a nombre
de GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. seeseseassssaaas

Art. 30 NOTIFIQUESE. - +-++=sssessesssasacasesacaasds s
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3646 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 382 DE
20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 135, EXPEDIENTE N° 106217/2024,
SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. *

Asuncién, 4 ] JUL 0%

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacién en subsidio interpuesto por el representante
convencional de GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE contra la Resolucion N° 3646 de fecha 18 de
noviembre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y; ------=======sssrmmmmmsmmm o

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de GULBAHAR
TOBACCO INTERNATIONAL FZE, ¢ interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio contra
de la Resolucién N® 3646 de fecha 18 de noviembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, ------------=--

Que, por Resolucién N° 382 de 20 de febrero de 2026 la Direccién de Marcas confirmé en todas sus
partes la Resolucion N® 3646 de fecha 18 de noviembre de 2025, — - —-mcome e oo

Que, en fecha 24 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
L e

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 el representante convencional de GULBAHAR TOBACCO
INTERNATIONAL FZE, expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de marzo de 2026, — <=« cmoem s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 3646 de fecha 18 de noviembre de 2025 considera que: (.. )Que la solicitud de
registro de la marca CAVALLO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion 2017-1745003 CABALLO ROJO Clase 34 Registro Titular 472668
Fosforeira Brasileira S/a [BR] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podran tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, 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
L T T O W

Que, la Resolucion N° 382 de 20 de febrero de 2026 considera que: (... Jel solicitante manifiesta que la
presente solicitud cuenta con una etiqueta particular la cual hard vincular al nombre con sus
consumidores, sin embargo, se observa que la misma consiste en la denominacién escrita en letras
caracteristicas, por lo que la identidad fonetica prevalece sobre el elemento figurativo, en especial,
teniendo en cuenta que los consumidores tienden a leer y retener las palabras mds que- los elementos
visuales que las acomPanan(... )" --=======smesssm s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GULBAHAR TOBACCO
INTERNATIONAL FZE. y manifiesta: “(..)La Direccién omite que CAVALLO es una palabra del idioma
italiano. La grafia con "V" y la doble "L" (pronunciada de forma distinta en nuestro medio seg -
de marcas importadas) genera una identidad visual propia. No existe identidad fonet;ca cos
menos atin con la denominacion compuesta “CABALLO ROJO”, Ia cual posee wha cangs
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3646 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 382 DE
20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 106217/2024,
SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE, —--r-nreremsesesrmrmnmememems e e

extension muy superior a la marca de mi mandante. No hay similitud entre Cavalo, que es como se lee y
Cavallo Rojo .../.. Nuestra solicitud incluye una etiqueta con un disefio grafico especifico y moderno, que se
aleja totalmente de la estética tradicional o local que pudiera tener la marca citada como barrera .../... Se
adjuntan copias de Certificados de Registro: En jurisdicciones de alta exigencia como la Union Europea (via
Madrid Protocol), Uzbekistin, Afganistan y otros mercados globales(...)" —-=-=-=sssssmssmmmmnee e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente analisis de la coexistencia o no entre las marcas “CAVALLO Y ETIQUETA”" (solicitada en clase
35) y "CABALLO ROJO" (registrada en la clase 34).-«----ssrmrmoreces 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. 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 *CAVALLO Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca
antecedente “CABALLO ROJO” con registro en |a clase 34, «ssee vt

CAVALLO Y ETIQUETA (marca solicitada)
CABALLO ROJO {marca base del 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
impresién djferente-. — T —

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
continuacién “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraril (T47), == -re s e e b aas b s s s s s e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “CAVALLO Y ETIQUETA" y la marca
antecedente “CABALLO ROJO", por mas que sean similares en el primer elemento, poseen elementos
visuales, fonéticos e ideologicos que permiten distinguirlas, ademas, la marca solicitada agrega a su
denominacion otro vocablo: ROJO. A este respecto, también difieren en su estructura y longitud. ------------

Que, la marca solicitada "CAVALLO" estd compuesta por un vocablo de dos silabas, mientras que la
marca antecedente "CABALLO ROJO" tiene dos vocablos y un total de cinco silabas. En el plano fonético, la
marca solicitada al ser un vocablo del idioma italiano se pronuncia: ca-va-lo; mientras que la marca
registrada es propia del idioma castellano y se pronuncia: ca-ba-llo /ro-jo. —=-=ssssemmmmmmmmm s

' Derecha de Marcas. Jorge Ctamendi, Editorial; LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003
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Resolucion N*® - ‘i 2
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 3646 DE FECHA IE_DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 382 DE
20 DE FEBRERO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 106217/2024,
SOLICITADA POR GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. - emmmassmmasas

registros de marcas en la clase 34: CAVALO FORTE, Registro No. 414670 (en tramite de renovacién Acta N°
2619582), a nombre de Kikzaz 5.A.; GOLDEN HORSE, Registro No. 453079 a nombre de Maria Elena Zelaya,
BLUE HORSE, Registro No. 465983, a nombre de Adalya Tobacco International Gmbh, HORSE STAR,
Registro No. 453080, a nombre de Maria Elena Zelaya. Extremo que demuestra la coexistencia pacifica en la
clase 34 de denominaciones marcarias registradas con la palabra “caballo” en diversos idiomas. De igual
manera, en la clase 35 se encuentran registradas las marcas: Equitech (Horse Equipment SLOGAN), Registro
N®605809 , a nombre de AUGUSTO LERENO DE MEDEIROS NETO; KAVAJU LA RED SOCIAL DE LOS
EMPRENDEDORES, Registro N* 495184, a nombre de Pablo Emmanuel Alcorta, —-=-==--- -

Que, el doctrinario jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o
particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es
sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos
tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada se
extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, ----=-=-msse s

Que, la marca solicitada es un signo mixto, a la denominacién “CAVALLO" le acompafia una etiqueta,
consistente en un cuadro con fondo negro con la denominacion solicitada “CAVALLO" escrita en letras
imprentas mayusculas blancas, aportando este elemento cierta distintividad a la marca solicitada: —«--------

marca solicitada

CAVALLO

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 las Resoluciones recurridas, --=----------

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 3646 de fecha 18 de noviembre de 2025 y 382 de 20
de febrero de 2026 dictadas por la Direccién de Marcas. -----=----=-sessrramsmmmmmaneeenns

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

“CAVALLO Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 106217/2024, solicitada a nombre
de GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL FZE. —-----zco—ss-nnnresanes
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Art. 3¢ NOTIFIQUESE. ---------===s-nsmsee s -5
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1021 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'TRP" CLASE
03, EXPEDIENTE N° 35652/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V. -

Asuncion, 3 | z I|_ fﬂ25

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DAF Trucks N.V.
contra la Resolucién N° 1021 de fecha 30 de abril de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y; ====--==-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de DAF Trucks N.V,, e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1021 de fecha 30 de abril de 2025 dictada
por la Direccion de Marcas. —«ss s s e e

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
interpuesm_ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 16 de julio de 2025 el representante convencional de DAF Trucks N.V. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de julio
B s, = R B e e e e i i s U T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N°® 1021 de fecha 30 de abril de 2025 considera que: (..) Que la solicitud de
registro de la marca TRP ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion 2023-2349743 TRF Clase 3 Registro Titular 573550 Industria De Disefio
Textil, S.A. (Inditex, S.A.) [ES] 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., por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOl A0 (.. ) = m e e

Que, enire otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(...) Tanto la marca solicitada como
aquella por la cual se rechazo la solicitud son denominaciones formadas por siglas. Estas marcas, asi como
las constituidas por nimeros, son consideradas débiles, es decir que pueden coexistir con otras marcas que
presenten coincidencia con algunas de las letras o nimeros ../.. Mi mandante ya tiene derechos adquiridos
en el pais sobre la marca TRP con varios registros. Quiero poner de resalto que DAF Trucks N.V. es
propietaria de varios registros de la marca TRP que ya han sido renovados ../.. La pluralidad de registros
indica que mi poderdante ya tiene derechos adquiridos sobre dicha denominacion (...)" —---========ssssszeee-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L (g L ot

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. Si bien
comparten elementos en comun, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene. que: “El derecho

marcario no pmtegi? pmﬁ;os o particulas comunes cuando no Cansnru}-'f'n por si
distintive."- S e T e L R A A R S e R e e e et
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1021 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRP”, CLASE
03, EXPEDIENTE N° 35652/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.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 ideoldgico 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
apreciaren la siguiente COMPAraCin —ssresmrsssmimmaim s en s S sn At AN S S s e me s s e e

TRP (solicitada), y
TRF (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortogrifico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por una sigla de tres letras “TRF", la marca solicitada también se encuentra
compuesta por una sigla de tres letras “TRP". Aunque ambos signos sean similares, la impresion de
conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —--===---=-=smsemmmcmm e

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el anilisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacién. La
marca solicitada "TRP®, como se ha mencionado, es un sigla de tres letras (T-R-P). Por su parte, la marca
antecedente "TRF" también es una marca compuesta por una sigla de tres letras. Las mismas difieren en sus
respectivas terminaciones, las letras P - . Por lo tanto, el consumidor pronunciara la marca antecedente
como "TE - ERE - EFE", mientras que pronunciara la marca solicitada como “TE - ERE - PE". —----------------

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 mimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...| Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién 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. 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
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSETIOr ALEOSAN (... ) wsssrsnsnssnnssssmssnsnssss s s sass s m s s s s s e e e n s e a e e R e a s s s e s sn s s s ansras

Que, la firma solicitante DAF Trucks N.V. ya posee el registro de la marca TRP en varias clases del
nomenclador oficial, al respecto, al realizar la blisqueda en la base de datos del sistema informatico
institucional se verifican los siguientes registros: N® 563832 en |a clase 35; N® 563386 en la clase 12; N°551102
en la clase 37; N*® 551103 en la clase 09; N*® 607459 en la clase 04; N* 605920 en la clase 07, N® 605921 en la
clase 09; N°® 605922 en la clase 11; N°® 605924 en la clase 12; N® 614032 en la clase 37; N° 605925 e
N° 605926 en la clase 35; N° 630330 en la clase 07; N°® 605927 en la clase 09; N® 6056767 la clase/
en la clase 07; N* 607461 en la clase 4; N® 605677 en la clase 1; N® 605929 en la clm" 60 rel

|5 Cristaldo
Tneefina

' Direccién Nacional de Propiedad Intelecrual (DINAPT), Directrices para ef examen de marcas en Paraguay, pp. 147 v&sq Disponible et 2 e
L wwedinaplgov.es pocabivd propicdul-industnel warss dicirices \ !
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1021 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRP”, CLASE
03, EXPEDIENTE N°® 35652/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V, —-=-=rssserrremsmmmmnmmmmssmmn s s e

12. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
¥ 8 POt ENECE. - omm e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “TRP" pretende el registro para la clase 03, para los siguientes productos: “Preparaciones para
eliminar el 6xido; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir,desengrasar y abrasar; productos cosméticos para la proteccién y el cuidado de la piel: papel
abrasivo; papel para pulir; preparaciones para pulir;cremas para pulir; cera para pulir; liquidos para limpiar
parabrisas”; la marca “TRF" se encuentra registrada en la clase 03, para los productos: “Preparaciones para
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar,
jabones, productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentifricos,
betunes,cremas y pez para el calzado, cera de satre, cera de zapatero, cera para el cuero, cera depilatoria,
cera de lavanderia, cera para parqué, Champiis...” —---eees e e e

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 03, las
diferencias sefialadas, nos permiten colegir que las mismas podrin coexistir pacificamente en el mercado. -

Que, en conclusién, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo, Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion
mumda' __________________________________________________________________________________________________________________________

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N® 1021 de fecha 30 de abril de 2025 dictada por la Direccién de
M arCas, ——--rrmmrmmr s S

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “TRP*,
clase 03, Acta N* 35652/2024 solicitada a nombre de DAF

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRP Y
ETIQUETA”", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 35422/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V. —-===s===ssszaasees

Asuncidn, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DAF Trucks N.V.
contra la Resolucion N® 1020 de fecha 30 de abril de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y; -------------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de DAF Trucks N.V,, e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1020 de fecha 30 de abril de 2025 dictada
POor |a Direccidn de Marcas, — - e e et sttt s s s s e e

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
il"lt'El'PUESt'D, ........................................................................................................................

Que, en fecha 16 de julio de 2025 el representante convencional de DAF Trucks N.V. expreso agravios.
Esta Direccitn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de julio
G TUTTR st s e s R S B B A AN A il

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 1020 de fecha 30 de abril de 2025 considera que: *(...) Que [a solicitud ha sido
sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley 1294/98. CON S1D ER AN D O: Que la solicitud
de registro de la marca TRP ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion 2023-2349743 TRF Clase 3 Registro Titular 573550 Industria De Disefio
Textil, S.A. (Inditex, 5.A.) [ES] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin 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
SODICIEAAD (... ) - =eemm e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) Tanto la marca solicitada como
aquella por la cual se rechazé la solicitud son denominaciones formadas por siglas. Estas marcas, asi como
las constituidas por ntimeros, son consideradas débiles, es decir que pueden coexistir con otras marcas que
presenten coincidencia con algunas de las letras o niimeros ../.. La marca TRP va acompanada de una
etiqueta caracterfstica ../.. Mi mandante ya tiene derechos adquiridos en el pais sobre la marca TRFP con
varios registros. Quiero poner de resalto que DAF Trucks N.V. es propietaria de varios registros de la marca
TRP que ya han sido renovados .../... La pluralidad de registros indica que mi poderdanre ya tiene derechos
adquiridos sobre dicha denominacion (...)" ——-=--===ss=ssesstrmemrte ittt se s re s s se et e s e s e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INEEIPUESED, =------==nnsressmrermmeeresmme et anesmn e e e e s eemn s ese s s s e e ns e e ane e s don s n s e s e s e s e s s em s 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 visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, Si bien
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRP Y
ETIQUETA”", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 35422/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V. —------=-mseceoeeeee

marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
S T WD, T == mmmm e e e e i i

Quie, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto porla
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente COMPAraciOn; — —----=—ssm-memr e e e

TRP Y ETIQUETA (solicitada), y
TRF (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el niimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por una sigla de tres letras “TRF", la marca solicitada también se encuentra
compuesta por una sigla de tres letras “TRP* y la “ETIQUETA". Aunque ambos signos sean similares, la
impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. —---+---------eemmeemmecaneaes

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el analisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion. La
marca solicitada "TRP", como se ha mencionado, es un sigla de tres letras (T-R-P). Por su parte, la marca
antecedente "TRF" también es una marca compuesta por una sigla de tres letras, Las mismas difieren en sus
respectivas terminaciones, las letras P - F. Por lo tanto, el consumidor pronunciara la marca antecedente
como "TE - ERE - EFE", mientras que pronunciara la marca solicitada como “TE - ERE - PE". —---=----=2c=see

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 niimero
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 sonide 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. 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
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN'(...)".

Wierspitet nieded Indusirial
! Direeciin Nacional de Propiedad Inielectual (DINAPL), Directrices para o examen de marcas en Paraguay, pp. 147 v 266, Disponible e, 0 2 onieiod oo
b il fud propiedad: cEricey
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRP Y
ETIQUETA”", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 35422/2024, SOLICITADA POR DAF TRUCKS N.V.

marca solicitada

7 =

Que, la firma solicitante DAF Trucks N.V. ya posee el registro de la marca TRP en varias clases del
nomenclador oficial, al respecto, al realizar la biisqueda en la base de datos del sistema informatico
institucional se verifican los siguientes registros: N* 563832 en la clase 35; N® 563386 en la clase 12; N°551102
en la clase 37; N* 551103 en la clase 09; N® 607459 en la clase 04; N* 605920 en la clase 07, N® 605921 en la
clase 09; N* 605922 en la clase 11; N® 605924 en la clase 12; N°® 614032 en la clase 37; N® 605925 en la clase 35;
N® 605926 en la clase 35; N® 630330 en la clase 07; N® 605927 en la clase 09; N® 605676 en la clase 1; N® 605928
en la clase D7; N® 607461 en la clase 4; N® 605677 en la clase 1; N°® 605929 en la clase 11; N°® 605930 en la clase
12. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
ya le Pﬂ-tenece_ et i g i i . L L B 5 5 e il i i e e i

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “TRP Y ETIQUETA" pretende el registro para la glase 03, para los siguientes productos:
“Preparaciones para eliminar el 6xidoe; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasar; productos cosméticos para la proteccion y el
cuidado de la piel; papel abrasivo; papel para pulir; preparaciones para pulir.cremas para pulir; cera para
pulir; liguidos para limpiar parabrisas”; la marca “TRF" se encuentra registrada en la clase 03, para los
productos: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar,
pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones
capilares, dentifricos, betunes,cremas y pez para el calzado, cera de satre, cera de zapatem cera para el
cuero, cera depilatoria, cera de lavanderia, cera para parqué, Champiis...”, —----«-===srsseesummmuasmnaniianaas

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 03, las
diferencias senaladas, nos permiten colegir que las mismas podrin coexistir pacificamente en el mercado. -

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucién
recun-idal —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1020 de fecha 30 de abril de 2025 dictada por la Direccién de
A, e e e e s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “TRP Y
ETIQUETA", clase 03, Acta N° 35422/2024 solicitada a nom

—
- i}
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1238 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 Y 3988 DE
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
01954/2024, SOLICITADA POR NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRO. e

Asuncién, J | JUL 209

L= ]

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de NEVERCINDO
BAIRROS CORDEIRO, en contra de la Resolucién N° 3988 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas, .

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de NEVERCINDO
BAIRROS CORDEIRO, e interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucion N® 1238 de fecha
23 de mayo de 2025 dictada por la Direccién de Marcas, ----==-=-===mmmmm e e e

Que, por Resolucion N° 3988 de fecha 18 de diciembre de 2025 la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N° N® 1238 de fecha 23 de mayo de 2025, —«-sscaermmmmmmmcmmn e snnss s

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de NEVERCINDO
BAIRROS CORDEIRO, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 3988 de fecha 18 de
diciembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, —--=--=-===mmmmmmmm e

Que, en fecha 26 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
P E0, = mm e e s

Que, en fecha 24 de abril de 2026, el representante convencional de NEVERCINDO BAIRROS
CORDEIRQ, expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 29 de abril de 2026, — e s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 1238 de fecha 23 de mayo de 2025 considera: (.. )Que la solicitud de registro de
la marca RESERVA Cordeiro NOVILLOS PRECOCES ha sido presentada para amparar los productos de la
clase 29. 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 prohibicion: 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, La denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los
productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitadoy...)" -—-----=--=-===sememseaeuee

Que la Resolucién N° 3988 de fecha 18 de diciembre de 2025 considera: “(...)JAnalizada la cuestién se
constats que el solicitante ha adecuado la solicitud excluyendo los términos NOVILLOS PRECOCES,
quedande cuanto sigue: RESERVA CORDEIROS. Por lo tanto, corresponde centrar el anilisis conforme a lo
solicitado. Que, el término RESERVA en el sector alimentario, es un adjetivo de calidad asociado a un
proceso de curacion, afiejamiento o un corte especial, por lo que describe una cualidad o nivel de calidad
superior de la carne, mientras que la palabra CORDEIRO, que significa cordero, es{a denomjnacion\de la
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N 1238 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 Y 3988 DE
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
01954/2024, SOLICITADA POR NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRO, = =++==ssssssssesssszssmnsammnsmeesesssmnsans

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)Es fundamental sefialar que la
proteccion a mi marca aplica al conjunto de la denominacion y no de forma separada ni aislada, subsumido
mi marca como la de tipo evocativa, también considerada como marca débil ../.. Es evidente que mi
solicitud no se apropia de las palabras RESERVA ni CORDEIRO. Como senala la doctrina se protege la
combinacidn de signos .../.. Otro detalle significativo es que mi solicitud cuenta con un logotipo que otorga
atin mas distintividad ../.. En conclusién mi solicitud cuenta con una denominacion compuesta, un
logotipo y en ese sentido cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Marcas(...)” —-=«-==ssssszeass

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

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 denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al genero al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano 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 “RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir productos de la glase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *CARNE
ENVASADA, CARNE FAENADA', =-+r==e==r=mrzessaresesersseantsrassssasnsesassossnsantessssmssesasssntasannssascsasanscans

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA”
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacién usual de los productos que solicita o si la misma brinda
informacion acerca de las caracteristicas de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la
denominacién "RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA® no constituye el nombre habitual y necesario con el que
se designa a los productos de la clase 29 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente
solicitud de registro de marca y tampoco brinda informacién necesaria o usual sobre las caracteristicas de
los PTUdU.E‘[GS. e e e e e e e St A s Bl s G e, B i T

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA"
representa una creacion lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual para adql.urlr una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, —-«-------ssessressemme e

Que, la marca solicitada posee una etiqueta que acompana a la denominacion “RESERVA Cordeiro”,
la etiqueta consiste en un rectingulo negro dentro el vocablo "RESERVA" en letras blancas imprentas
mayusculas ubicadas en el margen superior y en menor tamario, debajo “Cordeiro™ en-le
tonos amarillos y en tamafio preponderante, aportando este elemento distintividad a la nfarea)—F---------

marca solicitada i
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1238 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 Y 3988 DE
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
01954/2024, SOLICITADA POR NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRO. —-+--=+-ss-ssssesmncmmmmmnssmnsmmnnssmnnnnsss

Que, esta Direccion considera importante mencionar que el vocablo “Cordeiro” de la marca solicitada
coincide con el apellido del solicitante NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRQ, —------=--=mmrmmrmmmmmrm e

Que, esta combinacion estratégica 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 descripliva,-«-----<==ccermmmmrr 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 titufar.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacién es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades 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 también las
MISMas propiedades O CaracteriStiCas, " ===«=rssssrmmen e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 29 que cuentan también utilizan los vocablos RESERVA y CORDERO como parte de su
denominacién. En ese sentido, segun la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion,
también se encuentran registradas las marcas: Reserva 233, Clase 29, Registro N° 629837, a nombre de
EVELIO CESAR MONTEBRUNO DIAZ; ABERDEEN PARAGUAY RESERVA ESPECIAL, Clase 29, Registro N*
489537, a nombre de Beef Paraguay S.A.; DON CORDEROQ, Clase 29, Registro N° 513316, a nombre de Joaquin
Ignacio Gimenez Garcia De Zuniga; EL CAPON UN SABOR DIFERENTE 100% CORDERO (SLOGAN), Clase
29, Registro N® 568540, a nombre de Claudia Romina Diaz Fiorio; extremo que demuestra la coexistencia de
denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por
ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual
pueda ProSPerar €N regiStro, —==sssssss s sttt e e

Que, como se ha mencionado, 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, 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 sus productos, 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 pusee
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta de
prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las Resoluciones recu

|_:.;2‘( it Gend
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1238 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 Y 3988 DE
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RESERVA Cordeiro Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
01954/2024, SOLICITADA POR NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRO. —-------====-=========rmnmeneeae

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 19 REVOCAR las Resoluciones N° 1238 de fecha 23 de mayo de 2025 y 3988 de fecha 18 de
diciembre de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas, —=-=-===sssssesmssmemmcasanzanaceenes

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “RESERVA
Cordeiro Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 01954/2024, solicitada a nombre de
NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRD, ——--=-==s-rsrersrermmmmsirssamasasiasssasssnssnmasassiarsnses

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 2120 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025 Y 3763 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CESAR DOMINGUEZ Y sus Clasicos Y ETIQUETA", CLASE 41
EXPEDIENTE N® 90034/2023, SOLICITADA POR CESAR DOMINGUEZ MARECO.

Resolucién N° b ~

Asuncifn, 3‘|I UL 9m8

VISTO: El recurso de reconsideracién y apelacién en subsidio interpuesto Cesar Dominguez Mareco
por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, en contra de la Resolucién N®
2120 de fecha 06 de agosto de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y; —----------====-=mrrrmmremrrmneannns

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2025 se presenta Cesar Dominguez Mareco por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en
subsidio contra de la Resolucion N° 2120 de fecha 06 de agosto de 2025 dictada por la Direccion de Marcas.

Que, por Resolucion N° 3763 de fecha 25 de noviembre de 2025 la Direccién de Marcas confirmd en
todas sus partes la Resolucion N® N*® 2120 de fecha 06 de agOSto de 2025, msrseeemseiamneiman et

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElaCION INEETPUESTO, = === s s oo

Que, en fecha 04 de diciembre de 2025, Cesar Dominguez Mareco por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, exprest agravios. Esta Direccién tiene por presentada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de diciembre de 2025, —----sss—eeeemmmeanaacaans

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 2120 de fecha 06 de agosto de 2025 considera: “(..)Que la salicitud de registro
de la marca CESAR DOMINGUEZ Y sus Clisicos ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41,
Que habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia
en dicha clase de la marca: Expediente Denominacion Clase Registro Titular 2018-1837460 2020-2008416
THE CLASSICS LOS CLASICOS 41 41 469183 515027 Alcides Ramon Riveros Candia [|PY] Antonio Alberto
Rolon Arce [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos consumidores., por lo que
de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadoy...)” ---+++==-====sszreeaee-

Que la Resolucion N* 3763 de fecha 25 de noviembre de 2025 considera: *(... Jrespecto a la marca base
de rechazo THE CLASSICS, es menester hacer hincapié sobre los elementos "CLASSIC/CLASICOS” ya que
son los que dotan de identidad conceptual al conjunto constituyendo el nticleo prioritario de las marcas.
Es asi que, el término CLASSIC, pese a su diferencia idiomatica, no se convierte en un signo distintivo.
“CLASSICS" significa clsicos y, tanto *“THE CLASSICS” como “SUS CLASICOS” evacan la misma idea .../.. en
cuanto a la marca registrada “LOS CLASICOS", cabe mencionar que existe cuasi identidad en las
denominaciones. Para el consumidor promedio, que a menudo interactiia con las marcas de forma rdpida y

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)la marca solicitada es "CESAR
DOMINGUEZ Y SUS CLASICOS” y que se encuentra compuesta por mi propio nombre CESAR
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 2120 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025 Y 3763 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CESAR DOMINGUEZ Y sus Clasicos Y ETIQUETA", CLASE 4],
EXPEDIENTE N® 90034/2023, SOLICITADA POR CESAR DOMINGUEZ MARECO.

RAMON RIVEROS y LOS CLASICOS a nombre de ANT DNIG ALBERTO ROLON ARCE, y estos coexisten
pacificamente a nombre de titulares distintos, y la solicitud presentada por mi parte y que se encuentra
compuesta por mi propio nombre, fue rechazada (...)" ——--=-=====--==mrmmrme oo

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

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 la marca solicitada posee elementos
que permiten distinguirla claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparacion: —---------

CESAR DOMINGUEZ Y sus Clasicos Y ETIQUETA  (solicitada), y

THE CLASSICS {base de rechazo)
LOS CLASICOS (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo de las marcas vemos que las marcas antecedentes se encuentran
compuestas por dos palabras *THE CLASSICS" / “LOS CLASICOS", mientras que la marca solicitada se
encuentra compuesta por cinco vocablos “CESAR DOMINGUEZ Y sus Clasicos”. Como se puede apreciar a
simple vista comparten el elemento “CLASICOS" pero difieren en los restantes, la impresién de conjunto es
la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —===-===s=semmrmmrem e

Que, la marca antecedente "THE CLASSICS" es la traducci6n al inglés de "LOS CLASICOS". Las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay’, aprobadas por Resolucion DINAPI N*® 259/2025,
establecen que las traducciones de palabras extranjeras facilmente comprensibles por el piblico se
asimilan a la palabra ordinaria para efectos de la comparacién conceptual. En ese sentido, el consumidor
promedio ficilmente deduce la traduccién de “THE CLASSICS" por tener un significado conocido, —-------

Como se ha mencionado el elemento en comin entre la marca solicitada y las marcas antecedentes
es “CLASICOS". Es relevante mencionar que este vocablo en el ambito de la muisica y el entretenimiento
{(que comprende la clase 41) posee un caracter distintivo débil o puramente descriptivo, ya que se utiliza
corrientemente para referirse a un repertorio tradicional, éxitos musicales del pasado o al estilo clasico. Las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay’, aprobadas por Resolucion DINAPI N° 259/2025,
establecen “(..)En particular, cualquier elemento de un signo que fuese genérico, descriptivo, laudatorio o
alusivo con respecto a los productos o servicios especiﬁcadm. tendrd un bajo nivel de distintividad y no

LT 0 e

! Direccidn MNacional de Propiedad Intelecrsal (DINAPL), Direcrrices para of sxamen de mareas en Pavagiay. Disponible en:
Iitipes: sy dinepe sov gy portal's 3 progiedod-indusinon ] marcas ditectice

* Direceidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT), Directrices para of examen de marcas en Parageay, Disponible en:
Dntigas oo dinmpi poy pvpoctal's drprogaedud - pedesurp] morcas dirge L ey
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2120 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025 Y 3763 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CESAR DOMINGUEZ Y sus Clasicos Y ETIQUETA", CLASE 41,
EXPEDIENTE N° 90034/2023, SOLICITADA POR CESAR DOMINGUEZ MARECO, —--------

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por el nombre propio del solicitante “CESAR
DOMINGUEZ" acompafiado de la expresién "y sus Clasicos”. Al respecto, el nombre de una persona
(nombre y apellido) se considera inherentemente distintivo y goza de aptitud marcaria. En la visién de
conjunto de la marca solicitada “CESAR DOMINGUEZ y sus Clasicos”, el nombre del solicitante es el
elemento dominante en el aspecto visual y conceptual. Al ver o escuchar "CESAR DOMINGUEZ y sus
Clasicos”, el publico pertinente centrard su atencion en el elemento personal y distintivo "César
Dominguez®, la frase "y sus clisicos" sera percibida simplemente como una descripcién del contenido de su
servicio, es decir, que el artista interpretara o presentara sus éxitos o un repertorio tradicional, —------------

Respecto a la estructura de las denominaciones, también es importante mencionar que la marca
solicitada posee en la parte inicial el nombre propio “CESAR DOMINGUEZ" seguido de “y sus Clasicos™, En
ese sentido, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay’, aprobadas por Resolucion N°
259/2025, senalan: “(...)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 visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o
fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mas al
apreciar su SIMIlitud fOnetica(... )™ —=mmsemrmmm s

En el aspecto fonético, también se aprecian las diferencias ya que la marca solicitada es
estructuralmente mas larga que las marcas anteriores. La marca solicitada se pronuncia CE-SAR /
DO-MIN-GUEZ / y / sus / Cld-si-cos; mientras que las marcas base de rechazo THE / CLA-SSICS y LOS /
CLA-SI-COS. Las diferencias en la composicién de las marcas trae aparejado una marcada diferencia
ST i B e B S S i

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 nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el ntimero
de palabras y la estructura de los signes (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacin 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 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 combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
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 7. ) e nnnen e st e st s s e s s nn s st s nna

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca "CESAR DOMINGUEZ Y sus Cléasicos Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 41, para los
siguientes servicios: “servicios musicales, servicios de composicién musical, produccidn musical,
programas de entretenimiento por radio”; |la marca “THE CLASSICS" se encuentra registradae

para los servicios: “servicios comprendidos en la clase 41, los prestados por personas o jH#&

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPLD, Divvctrices para of evamen de marcas en Paraguay. Disponible en:

hetps:woew dimagd, gov py portal v 3 ipropiedad -industrial marcs divecinees "
* Direccion Necional de Propiedad Intelectual, Divectrtces perr of examen de Marcas en ol Paragueay (2025). Disponible en: i
hetp Mwaewe dimag pov py poctal'v Y propiedoed-indusarial mancas direginees ;

* Dhreccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Direeirices para ef examen de marcas ¢n Paraguay, Disponible en:
hitips: wwwdlinaps. pov.py poctaliv U propicdad-industrial marcasdirccirices
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 2120 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025 Y 3763 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CESAR DOMINGUEZ Y sus Clasicos Y ETIQUETA", CLASE 41,
EXPEDIENTE N° 90034/2023, SOLICITADA POR CESAR DOMINGUEZ MARECO. —

desarrollar las facultades mentales de personas, asi como los destinados a divertir o entretener (grupo
musical)"y la marca “LOS CLASICOS" se encuentra registrada en la clase 41, para los servicios: “alquiler de
equipos de iluminacion, de audios, produccion de espectaculos, servicios de discotecas, servicios de
disc-jockey y organizaciin de eVentos”, ——-esmemercmsesstone s s st s e a s s e e

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 41, es
importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 41 que utilizan las palabras
“CLASICOS", “CLASICO", “CLASSIC", “CLASSICS" y que se encuentran coexistiendo pacificamente en el
mercado, se verifican los siguientes registros de marcas en la base de datos del sistema informatico
institucional: STAR CLASSICS, Registro N® 553978; CA CLASSIC ARMY, Registro N® 458809; TCM CLASSIC
ENTERTAINMENT, Registro N” 521616; EL CLASICO DE LA LUPA, Registro N° 543812; MACMA MUSEO DE
ARTE CLASICO Y MODERNO DE ASUNCION, Registro N° 623874; TARDE DE CLASICOS, Registro N° 517547,
Extremo que demuestra la coexistencia pacifica de marcas con denominaciones similares a la de autos, a
nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos
legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro, —-s=ssss=sssssssesesrsssans

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar las
resoluciones PecUTidas. =as eresrerseserresressanessaseeesee e nee cen s e mnncesnsemn s rac semem e s am o ame e e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 2120 de fecha 06 de agosto de 2025 y 3763 de fecha 25 de
noviembre de 2025 dictadas por la Direccidn de Marcas, —--=-====sssmssmmmemm e eeaaacaaaeas

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “CESAR
DOMINGUEZ y sus Clasicos Y ETIQUETA", clase 41, Acta N® 90034/2023, solicitada a

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 222 DE FECHA 20 D}:‘. FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “canaan Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63888/2023, SOLICITADA POR CANAAN CREATIVE CO., LTD, —--

s 1T 1N a0
Asuncién, 9 1 JUL 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CANAAN
CREATIVE CO..LTD. contra la Resolucion N° 222 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada por la Direccién de
e R

RESULTA:

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de CANAAN
CREATIVE CO.LTD,, e interpone Recurso de Apelacidn contra la Resolucion N° 222 de fecha 20 de febrero
de 2025 dictada por la Direccion de Marcas. — -« mmm i

Que, en fecha 24 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
g g L L R T

Que, en fecha 23 de abril de 2025 el representante convencional de CANAAN CREATIVE CO.,LTD.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 28 de abril de 2025, - s o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 222 de fecha 20 de febrero de 2025 considera que: “(..)Que la solicitud de
registro de la marca canaan ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose
realizado la blisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
fa marca: Expediente Denominacion 2023-2394079 CANMAN Clase 9 Registro Titular 580417 Wines And
Spirits S.A. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo que
de conformidad al artfculo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -====-=-=-=snseeeeeeeev

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )Que, primeramente, con
relacion a la conformacién de las marcas en estudio podemos notar que la solicitud pretendida por mi
mandante, "CANAAN" y etiqueta, se constituye en una 'denominacion simple, por contar con un solo
término que la conforma, el cual logra separarse en tres silabas 'CA - NA - AN", haciendo que su
pronunciacion logre plasmarse en la mente del publico consumidor sin problema alguno; mientras que en
lo que respecta a la marca antecedente. 'CANMAN", si bien la misma también se constituye en una
denominacién simple por contar tinicamente con un término que la conforman, podemos notar que
cuenta con dos silabas CAN - MAN y al contar con la letra ‘M' dentro de su segunda silaba hace que la
pronunciacion ../..en lo que respecta al plano visual, tenemos que las marcas en estudio son mixtas y cada
una de ellas cuenta con etiquetas propias y alusivas, con las cuales logran distinguirse dentro del mercado
y el publico consumidor no caeria en confusion alguna ya que los logos son completamente diferentes
entre si, teniendo en cuenta que ambas tienen un disefio de fuente especial y distintivo con respecto a la
denominacion y ademds, la marca antecedente cuenta con el disefio de un grafiti como fondo de su
etiqueta, todo lo cual hace que las dos marcas sean diferentes en términos de apariencia general ../..con
relacion al aspecto conceptual, tenemos que la marca antecedente “CANMAN" cuenta con un significado
en inglés, siendo ‘A firefighter whose task s to haul a fire extinguisher, lo cual traducido al espa
alusion a Un bombero cuya tarea es transportar un extintor de incendios': mientfas que 185
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 222 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “canaan Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63888/2023, SOLICITADA POR CANAAN CREATIVE CO,, LTD. —--

pretendida por mi mandante, "CANAAN" y etiqueta, si bien no posee un significado exacto en el
diccionario, dicho termino se constituye en la denominacién antigua de una region y civilizacion de Asia
Occidental, situada entre el mar Mediterrineo y el rio Jordan, por lo cual este es un elemento que la
distingue nuevamente de su antecedente ya que evocan ideas completamente diferentes(...)" —-----=sseees

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
gt (oL o R s

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 confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
F LT 1 1 o TR e Tt

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. 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 eni la siguiente COMPArACION: = rr == =remsemmtummmimmim e arr s eera e smm s et e te sy e

canaan Y ETIQUETA (solicitada), y
CANMAN Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por un vocablo *CANMAN" de dos silabas, la marca solicitada se encuentra
compuesta por un vocablo “canaan Y ETIQUETA" de tres silabas. Aunque ambos signos poseen similitudes,
la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —----=-s-s-mmmmrmmmreaeeannnn

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el analisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo v acentuacion. La
marca solicitada "canaan Y ETIQUETA", como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con
tres silabas, se pronuncia: ca-na-an. Por su parte, la marca antecedente “CANMAN" posee un vocablo de
dos sflabas, se pronuNcia: Can-Man. ——s=--sssessrmsns o nacsaeeeeesess e ses s nsses s ser b ess s s s s s s ds s e ss s neans

Las diferencias ortogrificas en el intermedio de las denominaciones, la letra “M" en la marca
antecedente y la letra “A” en la marca solicitada generan una marcada distincién fonética, basta pronunciar
las denominaciones para apreciar que no suenan igual o semejante: ca-na-an / CAN-MAN, —----=--=sceceeeee

Que, al realizar el analisis conceptual de las respectivas denominaciones, la marca soli
sera asociada con la region historica del antiguo Cercano Oriente. Mientras que la denarbi
marca registrada “CANMAN?", sera percibida como un vocablo del idioma inglés o una palabes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 222 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “canaan Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N*" 63888/2023, SOLICITADA POR CANAAN CREATIVE CO., LTD, —--

Paraguay’, confirman que si los significados semanticos de ambos signos son claramente diferentes para el
consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes, —--==-====reesemmmsmeencmn

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe semejanza suficiente, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo: «««-=s=eaesasmemmmmmmmeemeaeee e

marca solicitada: marca base de rechazo:

canaan

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “canaan Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 09, para los siguientes productos: “Aparatos
para el tratamiento o procesamiento de la informacion; Ordenadores; Programas de ordenador grabados;
Tarjetas inteligentes [tarjetas de circuitos integrados]; Robots humanoides con inteligencia artificial para
uso en investigacion cientifica; Aparatos de reconocimiento facial: Aparatos de registro de tiempo;
Aparatos de intercomunicacion; Aparatos de ensenanza; Chips [circuitos integrados]: Archivos digitales
descargables autenticados por tokens no fungibles [NFTs]: Software informitico descargable; Software
informético para la gestion de transacciones de criptoactivos mediante tecnologia blockchain; Claves
criptograficas descargables para cobrar y pagar con criptodivisas”; mientras que la marca “CANMAN" se
encuentra registrada en la clase 09, para los productos: "Aparatos e instrumentos cientificos, niuticos,
geodésicos, fotogréficos, cinematograficos, opticos, de pesar, de medida, de sefalizacién, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensenanza, aparatos e instrumentos para la conduccion,
distribucién, transformacion, acumulacion, regulacion o control de la electricidad, aparatos para el
registro, transmision, reproduccién del sonido o de imdgenes, soportes de registro magnéticos, discos
acusticos, distribuidores automnidticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras” —--

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 09, las
diferencias sefialadas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten colegir que las mismas
podran coexistir pacificamente en el mercado, —-------= s

Que, ademas es importante destacar que la denominacién solicitada "canaan Y ETIQUETA", es a su
vez parte de la razon social de la firma solicitante, CANAAN CREATIVE CO., LTD. En otras palabras, la marca
cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe
sefialar que la legislacion marcaria otorga proteccion al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a
los efectos de la ley desde su primer uso publico. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de
marca incluye el propio nombre de la empresa solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de
B B e e e e e et b St B A R o e e E P S A

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucién
recumda_ --------------------------------------------------------------------------------------------------

! Diireccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT), Direcirices para ef exanen oy maroas en Parngmn [',I|spun|'bh: e
g v dinaps, gov e ‘partaliv Y prepiedad-industoial nraccas diresinces
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 222 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “canaan Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63888/2023, SOLICITADA POR CANAAN CREATIVE CO,, LTD. —--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 222 de fecha 20 de febrero de 2025 dictada par la Direccién de

MArCAS, =—rsssssssssmnrsansrsssssssssnerssssss s s ms s s s m e n e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “canaan Y
ETIQUETA®, clase 09, Acta N® 63888/2023 solicitada a nombre de CANAAN CREATIVE
(oo T b 1) e

Art.3°  NOTIFIQUESE. - ---c--ssmssrsmmssessssssenanssnsnsuen W STV SN SN ASPRTS.. e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 22051/2022 A
NOMBRE DE ELADIO RAMON BARRETO ALFONZO., -=--+=sesssssmmsssmmrmarmrmmmmm e smmm e e s e e e -~

Asuncion, EI r’. .Il'l iﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Societal S.A., en
contra de la Resolucién N* 379 de fecha 24 de abril de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Liti giﬂsﬂsl e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de Societal S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 379 de fecha 24 de abril de 2025, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIos0s. -===«====ssssems s e s

Que, en fecha 04 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelacion It PUESTO, e e

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, la representante convencional de Societal S.A., expresd
agravios; en fecha 26 de febrero de 2026 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena
el traslado a la contraparte por el plazo de ley. — - rmrmm e

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 esta Direccion General declara la rebeldia a la parte solicitante por
no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que dejé de usar y dicta la providencia
de AULOS Para FesOlVer .=« eme e et et s et e s et e ne e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...)Que, al observar la naturaleza de los productos y
servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MR GRILL
registrada en la clase 43 protege servicios tales como: "Servicios de restauracion (alimentacion), hospedaje
temporal”. Por otro lado, la marca solicitada MISTER GRILL PARAGUAY en la clase 06, protege productos:
"Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construccién metélicos, construcciones transportables
metdlicas, aberturas metalicas, materiales metélicos para vias férreas, cables e hilos metilicos no eléctricos,
cerrajeria y ferreteria metilica, tubos metilicos, cajas de caudales, productos metilicos". La diferencia de
los sectores y la naturaleza de los productoes y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas
marcas pueden coexistir pacificamente sin generar confusion entre los consumidores. Que, conforme a la
doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos marcas, es necesario analizar si existe un
riesgo de confusion en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas
ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el onfoque de los productos que protegen ambas marcas,
se concluye que no existe riesgo alguno de confusion directa o indirecta. MR GRILL oponente en la clase
43, se enfoca en servicios de restauracion, hospedaje, mientras que MISTER GRILL PARAGUAY solicitada en
la clase 06, esti mds orientada hacia productos como metales y materiales metalicos{...)” —--------=eemmmveee-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )niego categéricamente que Ia
marca solicitada cumpla con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por la Ley dg'*arcas
marca MR GRILL de mi representada se encuentra completamente mpmdunda EI'; fa H
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
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carece de un elemento diferenciador suficiente que permita su registro conforme a los principios de
distintividad marcaria. En efecto, la marca cuyo registro se pretende no es mas que una copia de la afamada
marca de mi representada, lo que vulnera los derechos previamente adquiridos y genera un nesgo evidente
de confusion en el mercado. Al colocar las marcas una después de la otra salta a la vista las semejanzas
gréficas, ortogrificas y fonéticas, que existen entre ellas - MR. GRILL / MISTER GRILL PARAGUAY. En
efecto, la denominacion solicitada constituye una marca compleja, integrada por mas de un elemento,
entre los cuales se destaca la expresion MISTER GRILL, idéntica en Jo sustancial a la marca de mi mandante
MR. GRILL. El hecho de que la solicitante haya abreviado el término MISTER mediante la sigla MR no
aporta ningun grado de originalidad ni de novedad. Tanto MR. como MISTER se pronuncian de la misma
manera, es decir, fonéticamente se leen como MISTER. El piblico consumidor no interpretaria la
denominacion de la marca solicitada como "M-R GRILL" sino directamente como MISTER GRILL,
asocidndola de manera inmediata con la marca de mi mandante MR. GRILL. En consecuencia, la marca
solicitada se percibe como parte de la misma familia marcaria de mi representada, maxime considerando
que ambas se encuentran en clases relacionadas, lo que incrementa el riesgo de confusién y asociacion
indebida. Asimismo, el mero hecho, haber agregado un elemento secundario PARAGUAY por parte de la
adversa no constituye un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguir a la marca
solicitada de la afamada marca de mi representada y, consecuentemente, como para hacer viable su
regfsn’::-{. e e e e L L Lo S s m s s

Que, la parte solicitante no contestd el traslado de los agravios, por lo que se la declard en rebeldia, se
di6 por decaido el derecho que dejo de usar y se llamé a Autos para resolver, —---===ss=srsemsrermrmmmennesene

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma Societal S.A., y la consecuente coexistencia o no de la marca *Mister Grill Paragua}r
Y ETIQUETA" (solicitada en clase 06) y la marca "MR. GRILL" (registrada en la clase 43), —-----sereeeeeaes

Que, al iniciar el andlisis 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
CONSUMIAOrESs, s=sesserrrsasnrnrmansrmssnaneenee e cnn e ee e rnsa s e e s s as s sc s e ss s ns s sns s asansassesaaransa s snnnsaness

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 “Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA" en la
clase 06, con la marca oponente *MR. GRILL" registrada en la clase 43, — - oooomommmmimmm

Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA (marca solicitada)
MR. GRILL (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 diferente, —---someom o

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existafIcTrag
elementos en comin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadist -W

h ffald
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
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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
separadas en forma arbitraria (747). =« ===ssxesmm e o

Que, analizando el campo ortogréfico y fonético de la solicitante *Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA"
y de la oponente MR. GRILL, la coincidencia en ciertos elementos no implica necesariamente que exista la
posibilidad de confusién entre las mismas. El cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sopesando
los aspectos visual, fonético y conceptual, ademas deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las marcas
E'n F)LIE"IHJ| e e e e R R L 5 e

En ese sentido, la proteccion otorgada a la marca registrada se extiende al signo en conjunto respecto
a la cobertura de productos y servicios realizada y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello
cabe manifestar que estos elementos deben ser analizados en conjunto con los demas componentes y que
los mismos pueden hallarse contenidos en otras denominaciones marcarias -atin en la misma clase- toda
vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. En el caso de autos
tenemos que si bien los signos denominativos contienen similitudes entre si, la cobertura de productos y
servicios es totalmente distinta, como ahondaremos mas adelante, —--—---—--srrmrrr e

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo, "--«-= «w=eeese e

Que, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto sigue:
“(..)Con base al principio de la primacia de la evaluacién global, no se debe denegar el registro de una
marca posterior solo porque tenga alguna similitud con un signo anterior o solo porque los productos o
servicios respectivos sean idénticos o similares. La decisién de denegar, en todo o en parte, un registro
posterior debe basarse en el criterio que, si la marca posterior se utilizara en el comercio en el Paraguay, se
crearia un riesgo que los consumidores se confundan en cuanto al origen comercial de los productos o
servicios que llevan esa marca, Por lo tanto, se denegari el registro cuando fiiese necesario para evitar una
posible situacion de confusion en el mercado que seria perjudicial para los consumidores y los
competidores afectados. 2.2.6.2 Principio de la interdependencia de los factores Los factores mencionados,
que pueden indicar la existencia de un riesgo de confusion, estin vinculados entre si y son
interdependientes. El principio de interdependencia significa que es necesario sopesar todos los factores y
que algunos de ellos influyen en mayor medida en la constatacion del riesgo de confusion, en particular la
similitud de los productos o servicios de que se trate y la similitud entre Jos signos que se comparan. La
interdependencia también significa que, al preparar la evaluacion global del caso, el menor impacto de uno
de los factores se puede compensar con el mayor impacto de otros factores. Una evaluacién global implica
la interdependencia de todos los factores relevantes. Por ejemplo, un menor grado de similitud entre los
productos o servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa. Al
evaluar globalmente el riesgo de confusion, la Oficina debe conjugar las conclusiones a las que hubiese
llegado con respecto a los factores de similitud individualmente analizados?(...)" -=====--==sssmrmmmmemnrraannnan.

! Derecho de Marcas. Jorge Cramendi. Edions]: Lexsbesn - Aheleds-Pereon AMCE N T
* Direccitn Nocional de Propiedsd Intelectal (DINAPI), ﬂ.uw'rrr: ex pari of examen de marcas en Paraguay, pp. 147 v 266, [.hwaja{ﬁl
bt wwes dinaps oy v pocialy 2 propiedad-industrial maecas ditgcirices P
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
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para vias férreas, cables e hilos metdlicos no eléctricos, cerrajeria y ferreteria metilica, tubos metalicos,
cajas de caudales, productos metilicos no comprendidos en otras clases, minerales”; mientras que la marca
oponente *“MR. GRILL" posee el registro de su marca en la clase 43 para: “Servicios de restauracion
(Galimentacion), hospedaje temporal™; — -t et et ateattes

De la cobertura sefialada vemos que existe una separacién absoluta y una distancia comercial total
entre los servicios de la clase 43 sobre los cuales posee su registro la marca oponente y los productos de la
clase 06 sobre los cuales pretende el registro la marca solicitada. Al aplicar los criterios para determinar la
similitud constatamos que la lejania de |a cobertura de productos y servicios entre las marcas en pugna es
absoluta. La naturaleza de los servicios de la clase 43 es intangible, enfocada en la atencion al cliente para
brindar resguardo temporal, ocio y alimentacion, Mientras que los productos de la clase 06 son bienes
tangibles, pesados o de uso técnico, cuya finalidad es estructural, de construccion, seguridad, por lo que
corresponde concluir que la naturaleza de ambas coberturas es diametralmente opuesta. En cuanto a los
canales de distribucion y origen empresarial, el piblico asume logicamente que los proveedores son de
rubros totalmente distintos; los servicios de la clase 43 son prestados por hoteles, restaurantes, cafeterias,
empresas de catering. En cambio, los productos de la clase 06 son fabricados por la industria metalirgica o
sidertirgica, sus canales de comercializacion son a través de ferreterias o depésitos de materiales de
construccion, Tampoco existe una relacion de complementariedad marcaria; adquirir materiales de
construccion o hilos metalicos no es indispensable ni guarda conexion directa para el correcto
funcionamiento o consumo de un servicio de hospedaje o restaurante, —-----=-----=-sm-socseosmcmm e

Que, esta Direccién considera oportuno traer a colacién 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.” En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir parte del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta la naturaleza, origen empresarial y canales de
distribucion de los productos y servicios amparados por las marcas en pugna, ==-ssssssessesssmmmm ..

Que, la marca solicitada "Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una

etiqueta o disefio, en ese sentido, introduce elementos graficos adicionales que acompanian a la

denominacion solicitada; generando una impresion visual diferente ya que la maregoponente esm signo
denominativo, en ese sentido la etiqueta le aporta cierta distintividad a la marca scrl:cl.tadﬂ; e e
.,"“,_. A
marca oponente ot Intering
DENOMINATIVA

'Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncitn. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA °MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA', CLASE 06, EXPEDIENTE N° 2205112022 A
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Que, la evaluacion de la existencia del riesgo de confusion debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciacion global, se verifican las notables diferencias en
la cobertura de productos y servicios de las marcas enfrentadas, razon por la cual el consumidor pertinente
no incurrira en riesgo de confusion ni asumira que ambas marcas tienen un origen empresarial comin por
tratarse de productos y servicios diametralmente opuestos en cuanto a su naturaleza, origen empresarial,
canales de distribucion y tampoco constituyen productos y servicios complementarios, por lo que resulta
plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la marca "Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA"
solicitada en la clase 06 y la marca oponente “MR. GRILL" con registro en la clase 43, ——-—---------ommmeeeeane-

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, distintas una de otra en
todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida,----------c-------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 379 de fecha 24 de abril de 2025 dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ---=-----s=sssemssmmmnmme e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“Mister Grill Paraguay Y ETIQUETA", clase 06, Expediente N® 22051/2022, solicitada
a nombre de Eladio Ramon Barreto Alfonzo —---

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ------------ezroa--5
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 391 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100826/2021 A NOMBRE DE COMPANIA
GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.LU. ----s=xrssrarssreasarssmamssmsasamssmsassassmsassmsnsaseamannesmnssns

Asuncion, J L £0L0

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INDUSTRIA DE
POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. contra de la Resolucion N° 391 de fecha 10 de mayo de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LIfIZI0S0s, ¥; -«=---==r-smmm s e e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE
POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 391 de
fecha 10 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos., ---------==sssesssmsemaeeceas

Que, en fecha 19 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
(g oL Lo o R e e T

Que, en fecha 06 de agosto de 2024, el representante convencional de INDUSTRIA DE POLPAS E
CONSERVAS VAL LTDA. expreso agravios; en fecha 09 de agosto de 2024 esta Direccion General tiene por
presentada la expresion y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —----escoommminciaaaan.

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 el representante convencional de COMPANIA GENERAL DE
COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U, contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccion
General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2024, —----------==---scccunvee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...)Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VALL COMPANY y la marca oponente
VAL, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y
conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes maneras, la solicitada es
una denominacion compuesta que consta también de la palabra COMPANY, mientras Ja oponente es una
denominacion simple, la combinacion de palabras hacen una marcada diferencia entre jas mismas. Que, de
los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que el solicitante ya es titular
en nuestro pais de la marca "VALL COMPANY" en la clase 29: Reg, n* 558.913, "Carne; carne de que y carne
de caza; extractos de carne; buenos; aceites y grasas comestibles; platos precocinados que consisten total o
sustancialmente en carne; embutidas; jamén; productos licteos”, con lo cual es oportuno destacar que el
solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo asi, la cuestidn nos
queda claro que la firma COMPANIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. solo pretende
ampliar el ambito de proteccién que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable
D o T T O e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )Similitud denominativa: En este
punto, debemos mencionar que la marca "VAL" (registrada) v "VALL COMPANYS" (solicitada), son
denominativamente similares. A ello debemos agregar que el complemento "COMPANYS" no aporta
ningun tipo de distintividad o notoriedad a la solicitud .../... Similitud fonética: En el caso en cuestig

A "'\".'I|i|'!||
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 391 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100826/2021 A NOMBRE DE COMPANIA
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existentes entre ambas, gue indefectiblemente se pronunciaran de manera muy similar. Pues, basta con
pronunciar una marca tras otra para encontrar la similitud entre las marcas en cuestion. Nos remitimos al
siguiente cotefo para mejor referencia: "VAL - VALL COMPANYS / VAL - VALL COMPANYS / VAL - VALL
COMPANYS /VAL - VALL COMPANYS". La similitud entre ambas marcas es mas que evidente y por lo tanto
ambas marcas no pueden coexistir sin crear inevitables situaciones que se encuentran expresamente
prohibidas por nuestra Ley de Marcas ../.. lll. Registros Nacionales previos Destacamos ante la Sefiora
Directora que la marca "VAL" ha sido registrada por mi mandante - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS
VAL LTDA - en Paraguay. Cuenta con registros concedidos en las clases 29 (veintinueve) y 30 (treinta), bajo
los nimeros 557.519 y 557.520 respectivamente, todo lo mencionado puede ser comprobado por la Sefiora
Directora a través de la base de datos de esta dependencia ../.. Ademis de la similitud en el plano
denominativo y fonético, el A-quo al analizar el caso en cuestion, no ha tenido en cuenta que la solicitud ha
sido depositada en la clase 35 (treinta y cinco), cubre los siguientes Servicios|...)" —=----===s=ssssssssamcmsscoca

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la parte solicitante y
manifiesta: *(...)Contrariamente a lo expuesto por el recurrente, las marcas son claramente distinguibles en
su andlisis de conjunto ../.. En efecto, solicito a la Serfiora Directora General se sirva notar que la realidad
dista mucho de lo expuesto por la adversa ya que la marca solicitada a nombre de mi mandante, al ser
enfrentada con la marca oponente, denota que posee elementos que la hacen perfectamente distinguible.
Las DIFERENCIAS parten ya de la propia ESTRUCTURA GRAMATICAL, siendo la marca solicitada una
marca compuesta, al contener dos elementos, mientras que la marca oponente es una marca simple, de un
solo elemento. Esto provoca distintas impresiones visuales y auditivas en el analisis de conjunto, y es asi
gue resulta mas que posible la distincién entre una y otra marca, lo que en consecuencia hace el
argumento sostenido por el recurrente manifiestamente improcedente ../.. Por otra parte, la marca de mi
mandante no es ninguna marca improvisada, sino que se trata de una marca registrada tanto localmente, en
la misma clase 29 en la que se encuentra registrada la marca oponente, con la cual coexiste, en virtud a su
Registro N° 558913, correctamente citado por el a-quo, como internacionalmente, en virtud a sus registros
extranjeros en varios paises alrededor del mundo(...)” —-=---====---=ssmmmrmmms e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. y la consecuente coexistencia o no de
la marca “VALL COMPANYS" (solicitada en clase 35) y la marca “VAL" (registrada en las clases 36, 35 y 39).

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 asaciada 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 dptica de los eventuales
R Dl e S e i B S

posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “VALL COMPANYS" en [2
marca oponente “VAL" registrada en las clases 29 y 30. -—---seremesmmmsemsmmocmciaicnendeanan

VALL COMPANYS {marca solicitada)

Abg, Claodia Pamkla Cristalds

PHreciara Gene:

VAL (marca oponente) Btoeas3ba e :
ireczlin Nactoral d2 Fropied
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 391 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100826/2021 A NOMBRE DE COMPANIA
GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U. --

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piiblico 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 analisis 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 analisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitrania (747). - === === srmms e e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *“VALL COMPANYS" y la marca
oponente “VAL", por mais que sean similares en el primer elemento: “VALL COMPANYS" [ “VAL", la marca
solicitada agrega a su denominacion otro vocablo: COMPANYS, —----msmmmm e

Que, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones, el grado de similitud visual decae
al observar el resto de la conformacion. Existen diferencias en la longitud de las denominaciones. La marca
solicitada "VALL COMPANYS" estd compuesta por dos vocablos y un total de cuatro silabas, mientras que la
marca oponente "VAL" tiene un vocablo de una silaba, s s e

Que, en el plano fonético, en la marca solicitada la similitud inicial por la pronunciacién de "VALL" se
ve diluida por la terminacion "COMPANYS". La solicitada tiene una cadencia ritmica distinta pronunciada
en cuatro silabas: "vall-com-pa-nys", finalizando con el sonido corto y rapido de "nys”. Mientras que la
marca oponente se pronuncia "val® con una silaba abierta. —------s-eens e

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o
particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es
sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos
tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccién otorgada a la marca registrada “VAL” se
extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -«-- s seeerom s

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™, aprobadas por
Resolucién n.® 259/2025, senala cuanto sigue: *(...) La comparacidon visual de las marcas denominativas se
basa en un andlisis 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 Jos signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderd 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 impresién fonética general de un signo denominative son sus letras y silabas y su orden v
dcentuacion particulares 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
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algu

' Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perror ANC: 2003
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DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 100526/2021 A NOMBRE DE COMPANIA
GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U, =+-srmssrsmrmsmrsmsmrsmmmemsamemsasamsmsamas e s menes

Iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN(...)".====sssremmnenmssmssnmms e snen s

Que, ademas de las diferencias graficas y fonéticas ya senaladas, es relevante destacar los
antecedentes de registro de la parte solicitante. Conforme a la bisqueda realizada en el sistema informatico
de la institucién, la empresa COMPANIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U. es titular de la
marca “VALL COMPANYS", individualizada bajo el Registro N°® 558913 en la clase 29, la cual ampara los
siguientes productos: “Carne; carne de ave y carne de caza; extractos de carne; huevos; aceites y grasas
comestibles; platos precocinados que consisten total o sustancialmente en carne; embutidos; jamdn;
Pmdu(‘fﬂs E T [ 1 L T

Que, la presente solicitud pretende el registro en la clase 35 para los servicios: “Servicios de
promocion de ventas para terceros; publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion
comercial; trabajos de oficina ??en relacion a la comercializacion de productos alimenticios; servicios de
ayuda a la explotacion o direccion de empresas comerciales o industriales; agencias de
importacion-exportacion; agencias de representaciones comerciales; servicios de estudio y andlisis de
mercado, de realizacion de estudios sobre organizacién de empresas, de planificacion, de control, de
direccién y peritaje de empresas y verificacion de cuentas; servicios de ventas al por menor, al por mayor o
a través de redes mundiales de informatica de todo tipo de productos alimenticios", —-------=======r===zs2neex

A partir de esto, se infiere claramente que mediante la actual solicitud de la marca *VALL
COMPANYS" en la clase 35, la firma solicitante busca ampliar la cobertura de la proteccién marcaria que ya
posee, resguardando complementariamente los servicios de comercializacion de los productos
alimenticios que ya tiene debidamente registrados. —-===s-ssssssrmramsmmmnr e e seassessssmsssnsessnns

Que, la marca “VALL COMPANYS" en la clase 29, registro N° 558913 a nombre de la firma solicitante se
encuentra coexistiendo en el mercado con las marcas registradas “VAL" en las clases 29 (Jalea de frutas;
jaleas de citricos; frutas del bosque en almibar; extracto de tomate; pulpa de tomate; pasta de guayaba;
pulpa de guayaba) y 30 (ketchup (salsa); mostaza; p|m1enta salsa de tomate), reglsl‘ru N® 557519 y 557520, a
nombre de 12 firma OPONENte, —««-s-sssersmrrm e st e e e a e

Que, 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

confusion 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 fo ha reconocid.™. ===«

Que, 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 cmmplelas.
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico srgnﬂ que compone Una marca, para utilizarlo en confunto

’ E'[RU.HD‘ DE MARCAS™ — Iurgtﬂlimt‘hdl " Ed. f-ﬁﬁ-ﬁ Abeledo P'crru{ 20017 -
* sinchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas™ Editonial La Ley. Asuncion. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 391 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "VALL COMPANYS", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 100826/2021 A NOMBRE DE CUMFANM
GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U, =-===-=ss=sssasea- o e

inclinar la balanza a favor del rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en la presente resoluc O, - -ee s e

Que, es de relevancia que la firma solicitante COMPANIA GENERAL DE COMPRAS
AGROPECUARIAS, S.L.U.. ya posea el registro marcario con la denominacion “VALL COMPANYS" con la
cual la marca oponente ya se encuentra coexistiendo en el mercado. En ese sentido, se puede concluir que
el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro, —-------

Por las razones expuestas, esta Direccion General considera que el publico consumider no incurrira
en riesgo de confusién ni asumird que ambas marcas tienen un origen empresarial comun, por lo que
resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la marca “VALL COMPANYS” solicitada
en la clase 35 y la marca oponente “VAL" con registro en las clases 29 y 30, —------—cmmmmmmmmmmm e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta dependencia
administrativa arriba a la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si,
originales, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida.-------==-==ssssesmmmmmmmmem o

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 391 de fecha 10 de mayo de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --------ss-=ssrsemsmmmm e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“VALL COMPANYS", clase 35, Expediente N°® 100826/2021, solicitada a nombre de
COMPANIA GENERAL DE COMPRAS AGROPE

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -----s-----smszcias
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 225 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VOLLSUN Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 20368/2025, SOLICITADO POR GABRIEL
MARCELO LEZCANO ALCARAZ ++sessersssansresasaraamanmmenessssammansmenssanst st ansnmasasnssansssssessnssesnsssnnns sanas

Asuncion, 3 ] JU:_ Eﬂzﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Gabriel Marcelo
Lezcano Alcaraz, en contra de la Resolucion N* 225 de fecha 23 de marzo de 2026, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LItIZIOS0s, Y; - -=-ssee s e e et s s s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de Gabriel Marcelo
Lezcano Alcaraz e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 225 de fecha 23 de marzo
de 2026, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. - ---=------mrsmmmmmmmmrmm e

Que, en fecha 22 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto,------

Que, en fecha 06 de mayo de 2026, el representante convencional de Gabriel Marcelo Lezcano
Alcaraz expreso agravios; dictindose en fecha 11 de mayo de 2026 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresién de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
]E-}l" ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Que, en fecha 20 de mayo de 2026, se presenta la representante convencional de VOLVO
TRADEMARK HOLDING AB, contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2026.------------------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que, al realizar el cotejo entre las marcas
VOLLSUN Y ETIQUETA (solicitada) y VOLVO (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera
total y relevante la estructura de la segunda. Si bien el anilisis comparativo puede atender a los elementos
individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de
conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccion marcaria, viendo de
esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia. Que,
desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia(...)"---=---=======s=sressrmsarese-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(_.) Analizando detenidamente, NO
PUEDE DICTAR RESOLUCION DE RECHAZO Y MENCIONAR QUE LA MARCA SOLICITADA “VOLLSUN™ Y
LA REGISTRADA “VOLVO" TIENEN UN AIRE DE FAMILIA por el hecho de tener las tres primeras letras
dispuestas de manera idénticas, cuando en el escrito de contestacion se citaron mas de una marca
registrada con idéntica premisa y coexistiendo pacificamente Y NO CORRESPONDE A UNA FAMILIA DE
MARCAS NI TIENE AIRE DE FAMILIA (es insolito dictar resolucion de rechazo con ese
argumento).../..Finalmente, y en pocas palabras, entre las marcas en litigio, no existe confundibilidad ni

Pk baitn Gesi Y de Pragiedad Indusenm
frcccidn \iui\l?'.i.'-. Propiedad Emelecin
il
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 225 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VOLLSUN Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 20368/2025, SOLICITADO POR GABRIEL

Que, contesta la expresion de agravios la representante convencional de la oponente: “(..) Ja marca
solicitada, “VOLLSUN" no cuenta con los requisitos basicos que hacen factible un registro como lo son la
ORIGINALIDAD Y LA NOVEDAD.../..poseen una innegable coincidencia gramatical, visual y fonética. Desde
el plano gramatical, es evidente a simple vista que ambas denominaciones no solo poseen la misma
ESTRUCTURA gramatical compuesta de un solo elemento, sino que también poseen 2 silabas. Ambas
marcas coinciden en la misma cantidad de silabas, siendo la tinica variacion introducida por el solicitante es
en la desinencia puesto que simplemente se ha limitado a reemplazarla “VO" por “SUN".../... Reforzando lo
anterios y como elemento adicional de la confundibilidad marcaria sostenida por esta representacion, la
solicitud de registro de la marca *VOLLSUN" ha sido depositada para cubrir TODOS LOS PRODUCTOS DE
LA CTASE 10 Yot tsonsmsscssss i o st e et i b A e i b

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1y LT Lo T

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 confusion entre la marca solicitante
VOLLSUN Y ETIQUETA (Clase 12) y las marcas oponentes VOLVO (Clase 12),VOLVO PENTA (Clase 12).--------

Que, desde el punto de vista grtografico. las marcas comparten la silaba “VOL", el cual constituye el
elemento coincidente y de mayor fuerza distintiva en los signos confrontados. Si bien la marca solicitada
incorpora la doble “L", mas la terminacion “SUN"formando el conjunto “VOLLSUN", y la marca oponente la
desinencia*V0", dicha diferencia no elimina la significativa coincidencia grifica derivada de la presencia
inicial del elemento “VOL”, facilmente identificable por el consumidor.-------=-srmrmmrmresmm e

Que, en el aspecto fonético, la pronunciacién de las marcas genera una clara aproximacion sonora,
pues la silaba “VOL” se reproduce de manera integra en ambos signos, circunstancia que concentra la
atencion del publico en dicho componente y refuerza la impresion de vinculacion entre los signos,

incrementando el riesgo de confusion respecto de su origen empresarial.ss-sssssssesmm
VOLLSUN (marca solicitada)
VOLVO {marca oponente)

VOLVO PENTA  (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de Jas 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 ntimero
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 ¢ su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominatives contienen dlgunas silahas

Direccink Naci # Promiedad melecios
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 225 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VOLLSUN Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 20368/2025, SOLICITADO POR GABRIEL
MARCELO LEZCANO AL ARAZ ~= === mm e e e e

diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principie, 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 final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

s;rmmrud visual mfnﬂrque .fas elementos que apamcen af comienzo. Wﬂa&aﬂ&ﬂm

De la comparacion de ambos signos, se evidencia la falta de elementos diferenciadores idoneos entre
si. Por ende, las semejanzas de cardcter ortografico y fonético que presentan las denominaciones en pugna
resultan sustanciales y decisivas, lo que podria llevar al piblico consumidor a la falsa conclusién de que los
productos amparados bajo estas marcas poseen una procedencia empresarial idéntica o derivan de
corporaciones economicamente asociadas, generando de este modo un claro riesgo de confusion,-----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
titular oponente Volvo Trademark Holding Ab posee el Registro N° 470366 de la marca “VOLVO" en |a clase
12 con la siguiente cobertura de productos: “.. Todos los articulos de la clase 12, comprendiendose entre
ellos vehiculos, incluyendo coches, furgonetas, vehiculos utilitarios para los deportes (carritos de golf),
autobuses, camiones, unidades tractores/maquinas motrices, vehiculos de carretera y
todoterreno/volquetes y partes, incluyendo componentes y accesorios para estos productos no
comprendidos en otras clases, chasis de vehiculos, carrocerias para vehiculos..". Asimismo, la titular
oponente posee el Registro N° 484291 de la marca “VOLVO PENTA" en la clase 12 con la siguiente cobertura
de productos: “..Todos las articulos de la clase 12, comprendiendose entre ellos motores y turbinas para
vehiculos terrestres, bombas para vehiculos terrestres, arranques, inclusive eléctricos, para motores de
vehiculos terrestres, economizadores de combustible para motores de vehiculos terrestres, maquinas,
aparatos y elementos de transporte en general, partes de ellas y accesorios, motores eléctricos para
vehiculos terrestres..”, entre otros registros. Por su parte, la marca solicitada “VOLLSUN Y ETIQUETA"
pretende igualmente obtener la cobertura de *TODOS LOS PRODUCTOS" de la Clase 12. De ello se
desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusion
se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud fonética
y grafica, sino que ademas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirin los
mismos canales de comercializacion, puntos de venta y publico consumidor, incrementando asi las
probabilidades de asociacion o confusion entre la marca solicitada y la marca oponente. —---------o-semceeeeeee

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

! Direccidn Nacional de Propiedad Inteleciual (DTN AP, Directrices purn .-:J enamen de prarces en Paragnay, o 147, J.ﬁ :1- 2'31,.L D: i )
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 225 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VOLLSUN Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N* 20368/2025, SOLICITADO POR GABRIEL

distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo [a segunda puede ser una IMItacion de 13 PrimEra™. «=- e s 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: “fa 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 sabri el origen de los
PROAUCLDS (.. )" e r et e e e e e e

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 confusién o asociacién a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comuin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
e 1 o e e Ak e o b i

Que, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud de significativa magnitud, ya que las
marcas en pugna 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 entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la resolucion recurrida. --««-«---ssss-==-

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 225 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, =----s-s-sss s

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “WOLLSUN Y
ETIQUETA", Clase 12, Expediente N® 20368/2025, solicitada a nombre de GABRIEL

G 0 s el rx
P 8 |
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1195 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ACUARELA”", Clase 05, EXPEDIENTE N® 46302/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC
O L e e S e
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Asuncion, 7 JUL 20%8

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de La Papelera Del
Plata S.A. contra la Resolucion N* 1195 de fecha 28 de octubre de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcanos LitiEiDSDS. e e e e e e e S e S RNt NS AN S A SAArEAsssssssasas

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de La Papelera Del
Plata S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1195 de fecha 28 de octubre de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitIZIos0s.----=====-==ssssese s

Que, en fecha 03 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
B R TN e B T T

Que, en fecha 17 de marzo de 2025, el representante convencional de La Papelera Del Plata S.A.
expreso agravios; dictandose en fecha 24 de marzo 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
le}h ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 09 de abril de 2025, el representante convencional de GRUPO BELMAC S.A. contesto la
expresion de agravios y esta Direccién General llamé autos para resolver en fecha 14 de abril de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) La diferencia de los sectores y la naturaleza de los
productos es significativa, lo que nos permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente
sin generar confusion entre los consumidores../...En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los
productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusién directa e
indirecta../.. debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las

Que, se agravia el apelante La Papelera Del Plata S.A., y entre otros argumentos expresa: *(..) La marca
ACUARELA es una marca consolidada tanto en el extranjero como en nuestro pais. La Papelera del Plata S.A
posee mds de 70 anios de experiencia en la industria del papel y actualmente genera mas de mil puestos de
trabajo. La empresa desarrolla una amplia gama de actividades y negocios y su producto ACUARELA es
comercializado en grandes tiendas a nivel mundial, llegando a millones de hogares en los paises donde se
comercializan sus productos. En el caso que nos ocupa, de permitirse el registro de la marca ACUARELA en
la clase 5, ello causaria dilucién del poder distintivo de la marca de mi mandante. La dilucién deuna marca

fuerza distintiva de la misma. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas igales,_g
consumidor ya no sabrd cudl es el origen de los productos. (...)"----===-==-=====-=- sl m“ -----
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1195 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ACUARELA", Clase 05, EXPEDIENTE N® 46302/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC
s

Que, entre otros argumentos contesta GRUPO BELMAC S.A.: “(..) se puede concluir vilidamente que
fa marca en cuestion NO podra de manera alguna causar confusion directa ni indirecta o inducir en error al
puiblico consumidor, dado que la marca en cuestion NO podri de manera alguna causar confusién directa
ni indirecta o inducir en error al piblico consumidor, dado que las marcas ACUARELA CLASE 05/
ACUARELA CLASE 16, van dirigidos a productos NO relacionados entre si, por lo que impactan de manera
distinta en la mente de los consumidores por las razones antes indicadas; El publico interesado al
pronunciar fa marca solicitada podra retener ficilmente en su mente la marca "ACUARELA”", y el publico
consumidor que desea adquirir productos tales como TE MEDICINAL E INFUSIONES MEDICINALES, PAN
DIETETICO, SUPLEMENTOS ALIMENTICIO), no se va a dirigir a una libreria para adquirir los productos
comprendidos en la clase 16. Por ende, desde ningiin punto de vista hallamos que le ptiblico confunda una
marca por otra, por consiguiente, El registro de la marca solicitada es TOTALMENTE
PO s e e e et s

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

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. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
"ACUARELA" (Clase 05) y la marca oponente “ACUARELA" (Clase 16), --=----===s=sssesmmmsmcmmsmnmnnaeee e

Que, efectuando el cotejo ortografico, fonético y conceptual de los signos enfrentados, se advierte
que ambos se encuentran constituidos exclusivamente por el mismo y tinico vocablo “ACUARELA", sin que
exista entre ellos elemento denominative o grafico alguno que permita establecer una diferenciacion.
Desde el punto de vista grtografico, presentan idéntica composicion, extensién y disposicion de sus letras,
coincidiendo integramente en la totalidad de los caracteres que los conforman. En el aspecto fonético, la
pronunciacion resulta exactamente igual, al tratarse de una misma palabra, generando una idéntica
impresion auditiva en el consumidor. Del mismo modo, desde el punto de vista conceptual, ambos signos
evocan exactamente la misma idea o concepto, sin que se advierta ningin elemento adicional que permita
atribuirles una significacion diferenciada.-=««-=«=ms e e

ACUARELA {marca solicitada), ¥

ACUARELA (marca oponente)

Que, sin embargo, esta Direccién considera oportuno traer a colacién 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

objeto de examen en la presente res:rluciﬁn.—--*--—-—--—-—--—-—--—-—----—; T e o AL
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1195 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ACUARELA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 46302/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC
3 R

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee
registrada la marca "ACUARELA" bajo el N° 569314 para todos los productos de la clase 16, la cual
comprende comprende principalmente el papel, el cartén y ciertos productos de estos materiales, asi como
los articulos de oficina’. Por su parte, la marca en tramite de registro “ACUARELA" solicita la cobertura en la
clase 05 para los siguientes productos: “EXCLUSIVAMENTE TE MEDICINAL E INFUSIONES MEDICINALES,
PAN DIETETICO, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS". De la comparacién se colige, que las marcas en pugna se
encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos
no poseen una conexion competitiva comercial directa y apuntan a un publico consumidor completamente
distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha
arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposicion planteada en autos. -----==---==-cssemrmmroemeeee

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante GRUPO BELMAC
S.A., posee las siguientes marcas registradas: "ACUARELA" Clase 29, Registro N°440343; "ACUARELA" Clase
30, Registro N°439848; “ACUARELA" Clase 31, Registro N"434644; "ACUARELA" Clase 32, Registro N®586558;
Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos previamente bajo
denominaciones similares, que mantienen una coexistencia con el signo de la oponente, por lo que la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece.-

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la 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 reconacido.™. <« e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General 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 recurTida, ==« =sssem e e e e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1195 de fecha 28 de octubre de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ------=-s=sssasremmssmmmmmsaniieei

Art. 22 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“ACUARELA", Clase 05, Expediente N° 45302!11]?3 solicitada a nambee de GRUPO

BB L INLRIT 5. oo i oo i i S AR A B D s i, SN b B e
Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.----------=--------- D i L L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 116 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ACUARELA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 46304/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC
SA. e ———

Asuncién, 4 | JUL 0%

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de La Papelera Del
Plata S.A. contra la Resolucion N° 116 de fecha 19 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios Lit‘iginsns_ oo e A S S e e s ses e s sasesane

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de La Papelera Del Plata
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 116 de fecha 19 de febrero de 2026, dictada
por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos. -« === -s=ssers st

Que, en fecha 17 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
L g L

Que, en fecha 05 de mayo de 2026, el representante convencional de La Papelera Del Plata S.A.
expreso agravios; dictindose en fecha 11 de mayo de 2026 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 13 de julio de 2026, el representante convencional de GRUPO BELMAC S.A. contesto la
expresion de agravios y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 15 de julio de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..) al no compartir ambas marcas la misma clase del
nomenclador internacional de Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de
la oposicion, esto es, la identidad o semejanza de los signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
debidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia pacifica de ambas
marcas, al no generarse riesgo de confusion ni de asociacién directa por parte del consumidor promedio en
el mercado de referencia (... ) === s e s s e e

Que, se agravia el apelante La Papelera Del Plata S.A., y entre otros argumentos expresa: *(...) La marca
ACUARELA es una marca consolidada tanto en el extranjero como en nuestro pais. La Papelera del Plata S.A
posee mds de 70 anios de experiencia en la industria del papel y actualmente genera mas de mil puestos de
trabajo. La empresa desarrolla una amplia gama de actividades y negocios y su producto ACUARELA es
comercializado en grandes tiendas a nivel mundial, llegando a millones de hogares en los paises donde se
comercializan sus productos. En el caso que nos ocupa, de permitirse el registro de la marca ACUARELA en
la clase 5, ello causaria dilucion del poder distintivo de la marca de mi mandante. La dilucién de una marca
se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica, lo cual genera el debilitamiento de la
fuerza distintiva de la misma. S5i se permite que coexistan con ésta otras marcas igyales, el pyblico
consumider ya no sabra cual es el origen de los productos. (...)".
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 116 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ACUARELA", Clase 01, EXPEDIENTE N® 46304/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC
3 W R S - .

Que, entre otros argumentos contesta GRUPO BELMAC S.A.: “(...) se puede concluir vilidamente que
la marca en cuestion NO podrd de manera alguna causar confusién directa ni indirecta o inducir en error al
publico consumidor, dado que la marca en cuestién NO podri de manera alguna causar confusion directa
ni indirecta o inducir en error al ptiblico consumidor, dado que las marcas ACUARELA CLASE 01/
ACUARELA CLASE 16, van dirigidos a productos NO relacionados entre si, por lo que impactan de manera
distinta en la mente de Jos consumidores por las razones antes indicadas; Ademés el puiblice interesado o
consumidor, quienes ya conocen la marca ACUARELA como productos alimenticios que ya se encuentran
dentro del mercado nacional, considerard al pronunciar la marca solicitada podra retener ficilmente en su
mente fa la marca "ACUARELA", dirigida a productos: EXCLUSIVAMENTE EDULCORANTES ARTIFICIALES
¥ que ya se encuentran dentro del mercado nacional.(...)". --=======ss=smsm e em e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
g T R —

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 confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro
"ACUARELA" (Clase 01) y la marca oponente "ACUARELA" (Clase 16). -----------==--==smmsrmmrmmm s

Que, efectuando el cotejo ortogrifico, fonético y conceptual de los signos enfrentados, se advierte
que ambos se encuentran constituidos exclusivamente por el mismo y Gnico vocablo “ACUARELA", sin que
exista entre ellos elemento denominativo o grafico alguno que permita establecer una diferenciacion.
Desde el punto de vista grtografico, presentan idéntica composicion, extension y disposicion de sus letras,
coincidiendo integramente en la totalidad de los caracteres que los conforman. En el aspecto fonético, la
pronunciacion resulta exactamente igual, al tratarse de una misma palabra, generando una idéntica
impresion auditiva en el consumidor. Del mismo modo, desde el punto de vista conceptual, ambos signos
evocan exactamente la misma idea o concepto, sin que se advierta ningiin elemento adicional que permita
atribuirles una significacion diferenciada. === m s s

ACUARELA {marca solicitada), y
ACUARELA (marca oponente)

Que, sin embargo, esta Direccion considera oportuno traer a colacion 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 tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean

confundibles.” Bajo esta premisa, la sola semejanza en determinados componentes resulta insuficiente para
fundamentar una desestimacion, atendiendo particular e integralmente a los demas facy6res que sekin
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 116 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ACUARELA", Clase 01, EXPEDIENTE N* 46304/2023, SOLICITADO POR GRUPO BELMAC

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee
registrada la marca "ACUARELA" bajo el N° 569314 para todos los productos de la clase 16, la cual
comprende comprende principalmente el papel, el cartén y ciertos productos de estos materiales, asi como
los articulos de oficina’. Por su parte, la marca en tramite de registro “ACUARELA" solicita la cobertura en la
clase 0] para los siguientes productos: "EXCLUSIVAMENTE EDULCORANTES ARTIFICIALES.” De la
comparacion se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador
internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexién competitiva comercial
directa y apuntan a un publico consumidor completamente distinto. En consecuencia, esta dependencia
administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la
OPOSICION planteada en AUbOs, ===

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante GRUPO BELMAC
S.A., posee las siguientes marcas registradas: "ACUARELA" Clase 29, Registro N°440343; *ACUARELA" Clase
30, Registro N"439848; "ACUARELA" Clase 31, Registro N"434644; "ACUARELA" Clase 32, Registro N°586558;
Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos previamente bajo
denominaciones similares, que mantienen una coexistencia con el signo de la oponente, por lo que la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece.-

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute Ja confusion 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 reconocidp. ™, ~-=--=-==seeemm e =

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucion recurmida, - mmrms s

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

Art ]2 CONFIRMAR la Resolucion N° 116 de fecha 19 de febrero de 2026 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIgi0S0s, -=«-s=s=sssreersrmrmme e

Art. 29 DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la marca
“ACUARELA", Clase 01, Expediente N° 46304/2023, solicitada a nombre de GRUPO

Art. 32

* hatps wverwowpi. ot e webdelassificanon-lecama
' "DERECHO DE MARCAS" — |orge Otamendi. 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 224 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MARINELA BITE", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98620/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO
SARDBOV s s

Asuncion, 3 ] JUL 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARILAN
ALIMENTOS S.A. contra la Resolucion N° 224 de fecha 11 de junio de 2020, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarnos LITFIDS0S, ¥; === === mm e s e e e e e e s e e e e S s o

RESULTA:

Que, en fecha 02 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de MARILAN
ALIMENTOS S5.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 224 de fecha 11 de junio de 2020,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIZiosos.------==-=ss=ssmsmmsmmmmmmmmn i

Que, en fecha 25 de enero de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L e

Que, en fecha 22 de marzo de 2021, el representante convencional de MARILAN ALIMENTOS S.A.
expreso agravios; dictandose en fecha 06 de mayo de 2021 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

Que, en fecha 31 de mayo de 2021, el representante convencional de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

contesto la expresion de agravios y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 17 de junio de
YT i e e i A S s S e ot S

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: (..) Que, la firma GRUPO IMBO S.A.B DE C.V, ya posee un
derecho adquirido sobre la marca "MARINELA", ya que tiene registrada en el pais desde el ario 1995, bajo el
registro No. 408724/2014 en clase 30, por lo que se considera que NO se ha inspirado en la marca del
oponente, en el momento de solicitar el, registro y que con la solicitud de autos solo pretende una
extension de un derecho que ya le pertenece. (...) === ====s=sesermsmeer e e e e e

Que, se agravia el apelante MARILAN ALIMENTOS S.A., y entre otros argumentos expresa: “(...) Con lo
antes trascripto se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto la similitud entre las
denominaciones en pugna, los registros previos de mi mandante y que el riesgo de confusion para el
consumidor final es latente. Asi también, no ha tenido en cuenta que Jas denominaciones en pugna estin
depositadas en la misma clase, por lo que puede darse la situacién de que los consumidores asocien los
productos comercializados por la marca “MARINELA BITE" con los comercializados por la marca
“MARILAN® tomandolos como una derivacion o mera ampliacion de la familia de productos de mi
mandante.../.. Destacamos ademds a la Sefiora Directora que la marca "MARILAN" ha sido registrada en
Paraguay contando con varios registros.../.. A mds de las solicitudes mencionadas mds arriba, la solicitud ha
sido depositada en la clase 30, la misma clase en la que mi mandante posee sus registros nacionales prewas
Es mas sabido que una marca idéntica o similar no puede ser concedida si esta cubre productos.a Nsma
clase o refacionados (...)"
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 224 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MARINELA BITE", Clase 30, EXPEDIENTE N® 98620/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO
S.AB. DE C.Vimsmsmsmmmem s s

Que, entre otros argumentos contesta GRUPO BIMBO 5.A.B. DE C.\V.: “(..) Contradigo totalmente estas
afirmaciones vertidas por la oponente pues el Inferior no considerd la similitud de las denominaciones en
pugna porque simplemente no existe similitud, pues el hecho de que las marcas enfrentadas posean
algunas letras en comun no significa que ellas sean confundibles entre si ni ello es un impedimento para
obtener su registro. Decimos que el riesgo de confundibilidad entre las mismas es practicamente nufo en
virtud de las notorias diferencias graficas, ortograficas, fonéticas y. sobre todo, ideoldgicas que existen
entre ellas. En efecto, en el plano visual, puede ser apreciado del mismo cotejo realizado por la oponente en
su escrito de agravios, que las marcas enfrentadas varian en su estructura, dado que la marca oponente
constituye una marca simple, de un solo elemento y con 3 (tres) silabas, en tanto que la marca pedida por mi
representada constituye una marca compleja, compuesta por dos elementos y con 6 (seis) silabas en total,
distribuidas en 4 (cuatro) del primer elemento y 2 (dos), del segundo.(...)" —======-====smmemmmmms e

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

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. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“MARINELA BITE" (Clase 30) y la marca oponente “MARILAN" (Clase 30). --------=--s=ssermsemmmseenmneecaeees

Que, realizando el cotejo griogrifico, se advierte que la marca solicitada “MARINELA BITE" se
encuentra integrada por dos vocablos, mientras que la marca oponente *MARILAN" estd conformada por
un Gnico término. Si bien ambas comparten las primeras letras "MARI", a partir de ese punto presentan
diferencias relevantes en su estructura grifica, extension, terminacion y composicion, pues la solicitada
incorpora la secuencia “NELA" y el vocablo adicional “BITE", en tanto que la oponente finaliza con la
desinencia “LAN" Tales diferencias otorgan a cada signo una configuracién visual claramente diferenciable.

Que, desde el punto de vista fonético, la expresion de la marca solicitada se articula mediante dos
palabras, generando una pronunciacion més extensa y pausada, mientras que la marca oponente se
pronuncia como un solo vocablo, con una sonoridad mas breve y uniforme. Asimismo, las terminaciones
“NELA"y "LAN" asi como la incorporacion del término “BITE” en la marca solicitada, producen una
impresion auditiva distinta. ===« s s s

MARINELA BITE (marca solicitada), v
MARILAN (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefalan cuanto
sigue: ...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del numero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niumero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separagh
mediante guiones) [...| Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronudciacionyde lgs
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 224 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MARINELA BITE", Clase 30, EXPEDIENTE N° 98620/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO
S.AB. DE C.V.----- T ——

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sifabas 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
estara 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(...) " ====smssmeesssnmmeserssrnssssn s s se s a s e s s s a e mnsn s e s e e s a s st nt s s st mme 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.™ Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
PrESENtE FESOIUCION, -~ =-=====nmmssmesmmr o e e e e e e e s e e mm e S e e n e n e s

Que, en el plano conceptual, las marcas en conflicto evocan denominaciones distintas. El signo
oponente "MARILAN" constituye un nombre de fantasia, mientras que "MARINELA", elemento principal de
la marca solicitada “MARINELA BITE", es igualmente percibido como una denominacién o nombre
diferente, sin que exista identidad conceptual entre ambos vocablos. La sola coincidencia en el prefijo
“MARI" no es suficiente para atribuirles un mismo significado o evocacion, pues las terminaciones "LAN"y
"NELA" generan nombres claramente diferenciados para el consumidor. A ello se suma el término “BITE",
vocablo del idioma inglés que significa *bocado” o “maordida™, utilizado para evocar un formato o porcién
de alimento, aportando un elemento conceptual adicional a la marca solicitada. En consecuencia, ambos
signos transmiten ideas y evocaciones distintas, circunstancia que refuerza las diferencias apreciadas en los
Flaﬂﬂﬁ DHDgTﬁECD y T T R R —

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas™ nos dice:
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca”y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” Es decir, el piblico consumidor podra recordar con
mayor facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes grificas o auditivas,------=---==-=sceeeeev

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante GRUPO BIMBO
S.AB. DE CV, posee las siguientes marcas registradas: “MARINELA" Clase 30, Registro N°594437;
“MARINELA ROLL" Clase 30, Registro N°539013; “MARINELA LORS" Clase 30, Registro N°587663;
“MARINELA DELICIOSAS" Clase 30, Registro N®623570; “MARINELA DALMATA" Clase 30, Registro
N°621446; “MARINELA SPONCH" Clase 30, Registro N"582442; “MARINELA MINIX" Clase 30, Reglstm
N®577569; “MARINELA ALFI" Clase 30, Registro N°575025; “MARINELA CHOCO BIT" Clage
N°549091; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con regis

' Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Directrices para of examen de marees en Poraguay, pp. 147 y 266 , Dispor
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 224 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MARINELA BITE", Clase 30, EXPEDIENTE N® 98620/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO
SAB. DE Vi e it s s b e b e e i e e e s i 4 e e e e e e e e e e

previamente bajo denominaciones similares, incluso en idéntica clase, y que mantienen una coexistencia
con los signos de la oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de
otra versién de una marca que ¥a le pertenece. -« s e e e

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusion 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 havan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™, ««sessssees 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 Direccion General 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 recurrida, -=--=-===-s-=ssesermr e s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 224 de fecha 11 de junio de 2020 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIos0s, «=---sesss i niieas

Art, 20 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MARINELA BITE", Clase 30, Expediente N° 98620/2018, solicitada a nombre de
GRUPO BIMBO SAB.DEC.V.

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.-----+=-r===rss=ssn-3

* *DERECHO DE MARCAS" = Jorge Otamendi. 9° Ed_ CARA, Abeledo Perrot, 2007 -



