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Resolució"*Q[5 4
POR LA CUAL SE RECONSTITLTYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "THOLEM NAPOLIIANO", Clase 29, EXPEDIENTE N" 1151043.

Asunción, 31JU1 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravÍo del expediente, la
Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. l2l del
C.P.C., por providencia de fecha 17 de junio de 2026, dispuso la intimación a las partes por el plazo
de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se
encontraran en su poder.-----

Que, el tut. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las
disposiciones del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal
Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza:
"( .)Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su ,reconstitución, la que se
efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que
disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco dÍas
presenten las copias de los escrifos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c)
De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su
autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que
consi dere necesarias (...). - - - - - - - - -

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada
precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de
registro de la marca "THOLEM NAPOLITANO", Clase 29, EXPEDIENTE N'1151043, solicitada a
nombre de Sancor Cooperaüvas Unidas Ltda. y dar continuidad a su tramitación.------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las
disposiciones legales citadas:

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca
"THOLEM NAPOLITANO", Clase 29, EXPEDIENTE N' 1151043, solicitada a nombre de Sancor
Cooperaüvas Unidas Ltda.--- --- -

2) DAR continuidad a los trámites procesales en elpunto ha

3) NOTIFÍQUESE por cédula.

Cnstaldo
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Resorució"*O5-5 5
POR LA CUAL SE RECONSTITLTYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "GENESIS", Clase 05, EXPEDIENTE N'003154

Asunción,31JU1 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravÍo del expediente, la
Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. l2l del
C.P.C., por providencia de fecha 06 de julio de 2026, dispuso la intimación a las partes por el plazo
de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se
encontraran en su poder.-----

Que, el fut. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las
disposiciones del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal
Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza:
"(...)Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su ,reco.r?stitución, la que se
efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que
disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco dias
presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c)
De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de gue se expidan acerca de su
autenticidad; y d) el juez podrá disponer, srh sustan ciación ni recurso alguno, las medidas que
consi dere necesarias (...) - - - - - - - - -

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada
precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de
registro de la marca "GENESIS", Clase 05, EXPEDIENTE N'003154, solicitada a nombre de Wyeth,
Una Corp Del Estado De Delaware y dar continuidad a su tramitación.-----------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las
disposiciones legales citadas:

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca
"GENESIS", Clase 05, EXPEDIENTE N" 003154, solicitada a nombre de Wyeü, Una Corp Del Estado
De Delaware.--- --------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el se ha do.-----

3) NOTIFfQT ESE por cédula.
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Resorucióno55 6

Asunción, 31JUI 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATORIOSALMOSSA.contTa la Resolución N" 2422 de fecha 27 de agosto de 2025, dictadaporla
Dirección de Marcas, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'2422 de fecha 27 de
agosto de2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 2l de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto.

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS
SA expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2025.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-24109304
Denominación MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]; Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases
relacionadas, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de
conformidad al artículo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado».-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi representada la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios años de trayectoria en el mercado farmacéutico,
que cuenta con los primeros registros N' 121.127, 121.128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la
denominación "LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35.../... En este punto es importante
mencionar que la denominación registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" está compuesta por
un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso común
"LABORATORIOS", por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Nmos S.A. es
"MEMORIAL".../...si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el año 2004, la
Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS

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

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

il¡a
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"MEMORIAL Y ETIQUETA." Clase 35 y la marca antecedente "MEMORAL" Clase 05,
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POR Iá CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 242LDEFECÍ{A27 DEAGOSTO DE 2025, DISIADAPORU,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N' 53597/2024, SOLICIIADO POR LABORAIORIOS ALMOS SA-----------

I



W
DIRECCIÓN NACIONAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAT
PARAGUAY

ltr,\ GOBIERNODEL I PARAGUÁI
Kd penecuAY I REKUAI

Resorución,Ol5 6
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N' z zzDEFEcHAzz DEAGosro DEzozs,DIctADApoRLA
omrccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REcIsrRo DE LA MARcA 'MEMoRIAL y
ETIQUE"IA', Clase 35, E)(PEDIENTE No 5359712024, SOLICIADO POR LABORATORIOS ALMOS SA-----------

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en
la secuencia de letras "MEMOR", común en ambos signos. Sin embargo, la terminación "IAL" de la marca

solicitada difiere de la terminación i4l" correspondiente a la marca antecedente "MEMORAL", lo que
contribuye a generar una impresión gráfica diferenciada. Desde el punto de vista fonético, ambas

expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la sÍlaba adicional 'R1"

en la marca solicitada introduce una variación en la pronunciación, el ritmo y la acentuación de la
palabra.----

MEMORIAL (solicitada), y

MEMORAL (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativa.s se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéücamente, ya que una similitud fonéüca estará determinada por las sílabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominaüvos contienen algunas sílabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posteriorALEOSAN (...)".---------

Que, no obstante, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean

confundiblesd. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás factores adicionales que serán analizados en la
presente resolución.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca antecedente "MEMORAL" posee el

registro N' 598349 para todos los produsJos de clase 0§. la cual comprende principalmente los productos
farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca en trámite
"MEMORIAL" busca la protección de servicios de la Clase ?§ del nomenclador internacional,
específicamente de: "...Servicios en la clase 35, tales como: presentación de productos farmacéuticos en

cualquier medio de comunicación para su venta minorista; suministro de espacios de venta en línea para
vendedores y compradores de productos y servicios; difusión de material publicitario; publicidad;
publicidad radiofónica; publicidad televisada; publicidad exterior; publicidad por correspondencia;
servicios de publicidad por correo directo; marketing / mercadotecnia; importación y exportación de
productos tales como: productos farmacéuticos; demostración de productos tales como: productos
farmacéuticos; fijación de carteles publicitarios...". Que, si bien puede advertirse cierta
complementariedad entre los productos y los servicios identificados, no debe

d,: P
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Resorución0 5 5 6
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' a4¿IDEFECHA27 DEAGosro DEzozsDIctADApoRLA
onpcctóN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE soLICITLTD DE REGISTRo DE LAMARcA "MEMoRtALy
ETIQITETA', Clase 35, EXPEDIENTE N' 53597/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS SA-----------
marcas enfrentadas se encuentran comprendidas en clases diferentes del nomenclador intemacional, que,
sumadas a las diferencias previamente expuestas, permiten concluir que no se configura un riesgo de
confusión o asociación en el público consumidor, por lo que ambas marcas pueden coexistir pacÍficamente
en el mercado. -------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente üable una eventual coexistencia
pacífica entre las mismas.----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Insütución, se puede advertir que
LABORATORIOS ALMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas:
"LABORATORIOS MEMORLAL" Clase ?§ Registro Nq 423201; "LABORATORIOS MEMORIAL' clase O?

Registro Ns 423093; "LABORATORIOS MEMORIAL" clase O§ Registro Ns 423198; Es decir, el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la denominación "MEMORIAL"y en la misma
clase, circunstancia que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una extensión de la familia
de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran sustancialmente la
identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociación del
público consumidor con un mismo origen empresarial.-------------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusione.s es.la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.'.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre la marca antecedente y la marca solicitada.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

ArL le REVOCAR la Resolución N' 2422 de fecha 27 de por la
Dirección de Marcas.-

Cnstaldo

' 'DERECHO DE MARCAS' - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Per¡ot,2017 - G
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Resorución0 5 5 6
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' z4zzDEFEcHA2T DE Acosro Dgzozs, DIcTADA poR LA
pmrcctóN DE MARcAS, EN EL D(pEDIENTE DE SoLIcITUD DE REctsrRo DE LA MARcA "MEMoRLAL y
ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N" 53597I}O}4,SOLICIIADO PORLABORATORIOSALMOS SA-----------

ArL 2s ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca

"MEMORIAL Y ETIQUE"IA ", Clase 35, Expediente No 5359712024, solicitada a nombre
de LABORATORIOS ALMOS SA

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.
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055VResolución

PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' z4zoDEFEcHA 27 DE Acosro DEzozs,DICrADA poR LA
omrcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REGIsTRo DE Iá MARcA "MEMoRIAL y
ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N' 53593/2024, SOLICITADO PORIABORATORIOS ALMOS Sá"-----------

Asunción,3ilULiA?-6

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATORIOSALMOS S.A.contra la Resolución N" 2420 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'2420 de fecha 27 de
agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 2l de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS
SA. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2025.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-24109304
Denominación MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]; Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases
relacionadas, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de
conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (...) Mi representada la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios años de trayectoria en el mercado farmacéutico,
que cuenta con los primeros registros N" 121.127, 121.128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la
denominación "LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35.../... En este punto es importante
mencionar que la denominación registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" está compuesta por
un conjunto de dos palabras de 1as cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso común
"LABORATORIOS", por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Nmos S.A. es
"MEMORIAL".../...si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el año 2004, la
Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la
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Resorución^E5 7
poR LA, cuAL sE REvocA lA, RESoLUcróN N' z4zo DEFEcHA 2T DE Acosro DE zozs,DIcrADA poR IA,
pnrcclóN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE tÁ, MARCA "MEMoRIAL y
ffiQUETA', Clase 05, EXPEDIENTE N' 53593/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS SA-"-"-"-'

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en

la secuencia de letras "MEMOR", común en ambos signos. Sin embargo, la terminación "IAL" de la marca

solicitada difiere de la terminación 'Al" correspondiente a la marca antecedente "MEMORAL', lo que

contribuye a generar una impresión gráfica diferenciada. Desde el punto de vista fonético, ambas

expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la sílaba adicional "R1"

en la marca solicitada introduce una variación en la pronunciación, el ritmo y la acentuación de la
palabra.----

MEMORIAL (solicitada), y

MEMORAL (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señaJan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativa.s se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sÍlabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas comunes y su

combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes slinos denominativos contienen algunas sílabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)".'---"-'-

Que, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran
igualmente registradas en la clase O§ del nomenclador oficial: MEMORIPAK Registro N" 595646 a nombre
de Gador S.A;MEMOREXIN, Registro N'468392 a nombre de Dallas S.A.;MEMO-FI-ASH, Registro N" 601017

a nombre de QUIMFA S.A.; MEMOREX, Registro N' 601731 a nombre de Laboratorios Delta S.A.I.C.;

MEMOGALEN, Registro N' 551020 a nombre de Laboratorios Galeno S.A.; MEMOMTAL, Registro N'563853
a nombre de Laboratorio Indufar C.I.S.A.; MEMORATOR, RegistroN" 572277 a nombre de Farmedis S.A.;Por
consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas
que poseen también en sus denominaciones elementos similares (MEMO/MEMOR/MEMORI), lo cual
demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.------------

Que, üondando en el análisis, el Dr. Gabriel MartÍnez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS

cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "Ia circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin,
Mario."t---"

Que, los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en
de uso común o necesario en el comercio".-----------

' Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen
marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca,2000.367
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Resorución^,f15§ V
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' z4zoDEFEcHA 27 DE Acosro DE 2025, DISIADA poR LA
PMPCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITI.,D DE REGISTRo DE I,q, MARCA.MEMoRI,AL Y
ETIQUEIA', Clase 05, EXPEDIENIE N'53593/2024, SOLICIADO PORIáBORATORIOSALMOS Sá"-----------

Que, no obstante, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "EI mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundibles'z. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás factores adicionales analizados en la presente
resolución.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que
IABORATORIOS ALMOS SA (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente marca registrada:
"LABORATORIOS MEMORIAL" daseJ5 Registro Ns 423198; Es decir, el ütular de la solicitud de autos ya
cuenta con un regisho concedido en la misma clase y bajo una denominación simila¡. Por consiguiente, la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece,
que no modifican sustancialmente su identidad visualy fonética.-

Sobre el punto, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "Un factor de gran impoftancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna LJna coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.E. -------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre la marca antecedente y la marca solicitada.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida

POR TANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRTAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N' 2420 de fecha 27 de agosto de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.-

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"MEMORIAL Y ETIQUETA ", Clase 05, Expediente N' 53593/2024, solicitada a

nombre de IABORATORIOS ALMOS SA-------

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución.Q[5 I
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' a4¿LDEFEcHA zz nE ecosro DEzozs,DIcrADA poR LA
pmrcclóN DE \rARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITt D DE REGIsTRo DE LA MARcA "MEMoRLAL y
ETIQUETA', Clase 03, D(PEDIENTE No 5359412024, SOLICIIADO POR LABORATORIOS ALMOS SA-----------

Asunción, 3liUL ?A?6

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
IáBORATORIOSALMOS S*A.contra la Resolución N' 2421 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la
Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'242I de fecha 27 de
agosto de 2O25, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 2l de octubre de 2025 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto.

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de IABORATORIOS ALMOS
SA expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2025.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-24109304
Denominación MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]; Comentario: Que las

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífrca, en clases
relacionadas, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de
conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi representada la frrma
LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios años de trayectoria en el mercado farmacéuüco,
que cuenta con los primeros registros N' 121.127, 121.128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la
denominación "LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35.../... En este punto es importante
mencionar que la denominación registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" está compuesta por
un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso común
"LABORATORIOS", por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Nmos S.A. e.s

"MEMORIAL".../...si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el año 2004, la
Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la
"MEMORIALY ETIQLTEIA' Clase 03 y la marca antecedente 'MEMORAL" Clase 05, Registro N"
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0558Resolución

poR LA cuAt sE REvocA Iá RESoLUctóN N' z4zrDEFEcHA 27 DE Acosro DE 2025, DIcTADA poR I.l
omecclóN DE MARcAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SoLICITLJD DE REGISTRo DE I-A, MARCA "MEMoRLAL y
ETIQUEIA', Clase 03, EXPEDIENTE N" 5?594|2O24,SOLICIIADO PORIABORATORIOSALMOS SA-----------

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en
la secuencia de letras "MEMOR", común en ambos signos. Sin embargo, la terminación "IAL" de la marca

solicitada difiere de la terminación "AL" correspondiente a la marca antecedente "MEMORAL", lo que
contribuye a generar una impresión gráfica diferenciada. Desde el punto de vista fenéIisq, ambas

expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la sílaba adicional "R/"

en la marca solicitada introduce una variación en la pronunciación, el ritmo y la acentuación de la
palabra.----

MEMORIAL (solicitada), y

(marca base de rechazo)MEMORAL

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guione) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonéüca estará determinada por las sílabas comunes y su

combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen ilgunas sÍlabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posteriorALEOSAN (...)".

Que, no obstante, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean

confundiblesd. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás factores adicionales que serán analizados en la
presente resolución.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca antecedente "MEMORAL'posee el

registro N' 598349 para todos los p¡odr¡rlos de clase o§. la cual comprende principalmente los productos
farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca en trámite
"MEMORIAL'busca la protección de todos los produslos de la clase.,O3 del nomenclador internacional, la
cual comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, así como las preparaciones
de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos. De la comparación claramente se colige, que las

marcas analizadas, se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la
naturaleza de sus productos no poseen una conexión compeütiva comercial y por ende, apuntan a un
público consumidor disünto

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

conocido como uniclase, en virtud del ert. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la pre
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro,
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Resorución.055 I
PoR Iá cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N" z4zrDEFEcHA 27 DE Acosro DEzozs,DIgrADA poR I-A
pnrcclóN DE N,fARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITLTD DE REGIsTRo DE LA MARcA "MEMoRIAL y
ffiQUETA', Clase 03, EXPEDIENTE No 53594|2O24,SOLICITADO PORLABORATORIOSALMOS SA-----------

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente üable una evenhrd coexistencia
pacffica entre las mismas.----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según Ia búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que
IABORATORIOS ALMOS S-A" (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente marca registrada:
"IABORATORIOS MEMORIAL" fJase..]03 Registro Ns 423093; Es decir, el üh¡Iar de la solicitud de autos ya
cuenta con un registro concedido en la misma clase y bajo una denominación similar. Por consiguiente, la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece,
que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. IJna coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido."2.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracteústicas propias, y que no eiste riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre la marca antecedente y la marca solicitada.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

PORTANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

ArL le REVOCAR la Resolución N' 2421 de fecha 2l de agosto de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.-

Art 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca
'MEMORIAL Y ETIQUETA ", Clase 03, Expediente No 5359412024, solicitada a

nombre de LABORATORIOS ALMOS SA--------

ArL 39 NOTIFIQUESE por Cédula.
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Resorución^Q [ 5I
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' a4¿SDEFECHA 27 DE AGosroDEzozs,DIcIADA poR IA
ORSCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y
ETIQUETA', Clase 42, DPEDIENTE N' 53600/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS Sá"----------

Asunción, 31JU1 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATORIOSALMOSSA.contTa la Resolución N'2423 de fecha 27 de agosto de 2025, dictadaporla
Dirección de Marcas, y;

RE SULTA

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS Sá" e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 2423 de fecha 27 de
agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 2l de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió elrecurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de L-ABORATORIOSALMOS
S,A- expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2025.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-24109304
Denominación MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]; Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases
relacionadas, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de
conformidada]artÍcu]o6pde]aLeyl294/98deMarcas,nohalugaraloso]icitado

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi representada la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios años de trayectoria en elmercado farmacéutico,
que cuenta con los primeros registros N' 121.127, 121.128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la
denominación "LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35.../... En este punto es importante
mencionar que la denominación registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" está compuesta por
un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso común
"LABORATORIOS", por lo que la marca pnncipal y registrada por Laboratorios Nmos S.A. es
"MEMORIAL".../...si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el año 2004, la
Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS

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

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

ota Gen

tcrii:r r:i r

flná
dusui al

la marca
en

"MEMORIALYETIQUETA" Clase 42 y la marca antecedente

Naciorial de !r
d¿C

lntelectu l!

es el



(s
DIRECCIÓN NACIONAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

.f .\. GOBIERNODEL I PARAGUÁI
{§d PnnecuAY I nxuÁl

Resorución.o 5 5 g
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN N" a4z3DEFECHA 27 DE Acosro DE 2025, DIcTADA poR LA
omEccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "MEMORIAL Y
ffiQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N" 53600/2024, SOLICITADO POR L.ABORATORIOS ALMOS SA.--'-------

Desde el punto de vista ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en

la secuencia de letras "MEMOR", común en ambos signos. Sin embargo, la terminación "IAL" de la marca

solicitada difiere de la terminación "AL" corcespondiente a la marca antecedente "MEMORAL", lo que

contribuye a generar una impresión gráfica diferenciada. Desde el punto de vista fonético, ambas

expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la sílaba adicional 'R1"

en la marca solicitada introduce una variación en la pronunciación, el ritmo y la acentuación de la
palabra.----

MEMORIAL (solicitada), y

MEMORAL (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y )a estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sÍlabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similirud fonética estará determinada por las silabas comunes y su
combinación idénüca o similar. Por ejemplo, los siguientes srinos denominativos contienen algunas sílabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)".------

Que, no obstante, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean

confundibles"l. Vemos asÍ, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar Ia balanza
a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás factores adicionales que serán analizados en Ia
presente resolución.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca antecedente "MEMORAL" posee el
registro N' 598349 para todos los producJos de clase 05. la cual comprende principalmente los productos
farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca en trámite
"MEMORIAL" busca la protección de servicios de la Clase 42 del nomenclador internacional,
especÍficamente de: "...servicios de laboratorios cientifrcos; investigación médica; investigación cientifica;
investigación biológica; investigación quimica; investigación bacteriológica...". De la comparación
efectuada se advierte que las marcas analizadas se encuentran comprendidas en clases diferentes del
nomenclador internacional y amparan actividades de naturaleza claramente diferenciada. En consecuencia,
no se observa una conexión compeütiva entre los productos y servicios identificados por los signos en
cuestión, puesto que estos se dirigen a públicos distintos y se comercializan a
distribución igualmente diferentes, atendiendo a que uno de los signos distingue

de

el

otro, servicios especializados.------
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Resolución,ffi5 I
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' z4z3Dgrnóne zz o:p ecosro DE 2025, DISTADA poR LA
OMTCCIÓT.¡ DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N" 53600/2024, SOLICITADO POR LABORAIORIOS ALMOS SA.----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema segurdo por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las ma¡cas analizadas no comparten la misma
clase del nomenclador intemacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica entre las mismas.----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que
LABORATORIOS ALMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas:
"I-ABORATORIOS MEMORIAL" clase-Q3 Registro Ns 423093; "Iá,BORATORIOS MEMORIAL" clase O§

Registro Ns 423198; "LABORATORIOS MEMORIAL" Clase ?§ Registro Ns 423201; Es decir, el titular de Ia
solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la denominación "MEMORIAL", circunstancia
que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una extensión de la familia de marcas que ya le
pertenece. Asimismo, las vartaciones incorporadas no alteran sustancialmente la identidad denominativa,
fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociación del público consumidor con
un mismo origen empresarial.-------------

Sobre el punto, forge 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 gue se discute la confusión es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. lJna coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es /a mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido."2

Que, en base a Ias consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe slmilitud suficiente entre la marca antecedente y la marca solicitada.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N' 2423 de fecha 27 de agosto de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.-

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"MEMORIAL Y ETIQUETA ", Clase 42, Expediente No 5360012024, solicitada a

nombre de LABORATORIOS ALMOS S.A.---------

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - iic lotr Gencta
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Resorución*.0 5 6 0
POR I.lq. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 275 DE FECHA 26DE ABRIL DE 2019 DICIADA POR Lq.
DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LXTIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA',SICLLA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 332t0l20t7 ANOMBRE
DE CARLOS MARCELO ALBOSPTNO ALVAREZ.

Asunción,31J[Jl 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVTI,REZ por
derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra de la Resolución N' 275 de

fecha 26 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 2l de junio de 2019 se presenta CARLOS MARCELO ALBOSPINO ÁfVengZ por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelación en contra de

la Resolución N' 275 de fecha 26 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 19 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto.

Que, en fecha 18 de junio de 2021, se presenta CARLOS MARCELO ALBOSPINO ÁlVenEZ por
derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad tndustrial y expresa agravios; en fecha 20 de julio
de 2021 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la
contraparte por el plazo de ley

Que, en fecha 12 de abril de 2022la representante convencional de TROVATO C.I.SA. contesta el

traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dicta la providencia de Autos para
resolver en fecha 28 de septiembre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera q,te:"(...) Que, analizando ambas oposiciones, se advierte
que las marcas "LA SICILIANA" (marca registrada) vs. "SICILIA PIZZA GOURMET" y eüqueta (marca
solicitada), son similares gramatical y fonéticamente por lo que podrán coexistir pacíficamente para los
mismos productos; en un análisis en conjunto también son similares, pues el vocablo de fantasía que es la
marca propiamente dicha es el nombre Sicilia, el que conforma ambas marcas; en el aspecto visual son
similares asimismo, por lo cual el riesgo de confusión es inevitable, sobre todo si considera que una es
evocativa de la otra, con idéntico significado conceptual, por lo que la oposición es viable conforme a la
disposición del art. 15 de la Ley 1294, invocando como fundamento de derecho de la oposición. Que,
notamos que los productos y servicios se encuentran estrechamente relacionados, pues la solicitada está
destinada a los servicios de comercialización de productos alimenticios y la registrada, lo está para
productos de la clase 3O, esto es productos alimenticios. Como se puede observar estos productos y
servicios guardan relación entre sí.(...)

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante Carlos Marcelo Albospino Alvarez y manifiesta:
"(...)Que, en primer lugar, hablamos de una supuesta identidad visual, la cual es completamente falsa
atendiendo que la marca oponente es netamente denominativa, en tanto que la marca oponente es

netamente denominativa, en tanto que la marca solicitada por mi mandante es una
posee una eüqueta que la diferencia e identifica de entre otras
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Resorución*'0 5 6 0
POR I.á, CUAL SE REVOCA I.A. RESOLUCIÓN N" 275DE. FECHA 26DEABRIL DE 2OI9 DICIADA POR I.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS TVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LAMARCA'SICILLAPTZZAGOLJRMETYETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE No 332t0l20t7 ANOMBRE
DE CARLOS MARCELO ALBOSPTNO ALVAREZ.

decir el análisis de las marcas pugna debe realizarse de forma conjunta, y no por separado como lo hizo el
a-quo; en cuanto al plano ortográfico, si bien es cierto que las denominaciones üenen algunas letras en

común, ello no implica que no pueda existir confusión entre las mismas, más aún teniendo en cuenta la
ertensión y el plano conceptual de ambas denominaciones.(...).---

Que, contesta la expresión de agraüos el oponente: (...)"Que, la marca de mi mandante "LA

SICILIANA" se haya íntegramente contenida en la marca solicitada "SICILIA PIZZA GOURMET", por lo que
acertadamente lo dice el Director de Asuntos Marcarios Liügiosos, existe una alta probabilidad de que el
público consumidor las asocie y caiga en la confusión de la falsa creencia de que "SICILIA PIZZA

GOURMET" sea una marca más de mi representada..../... Sin embargo esa palabra en común, "SICILIA", es un
signo notorio, por lo que aun rodeada de otras palabras siempre será un intento de apropiación de una
marca ajena. Y lo que el apelante considera como elementos diferenciadores no son tales, porque "SICILIA"
les roba todo elprotagonismo marcario. (...).-------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por TROVATO C.t.Si" y la consecuente coexistencia o no de la marca "SICILIA PIZZA

GOURMET Y ETIQUEIA" (solicitada en clase 35) y la marca "LA SICLLANA (registrada en las clases 30 y

2e)

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

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

consumidores.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "SICTLLA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA"
en la clase 35, con la marca oponente "L-A, SICTLIANA" registrada en las clases 29 y 30.

SICLI,A PIZZA GOURMET Y ETIQUE"IA

I.ASICILTANA

(marca solicitada)

(marca oponente)

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

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

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos a

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del
separadas en forma arbitaria (z<7¡.'-------

n :.-- rin a
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¡ Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot RÑO: Z00l
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ResoluciónN' 0560
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 275DF. FECHA 26DEABRIL DE 2019 DISTADA POR I.A,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA lvlARCA "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, E)PEDIENTE N" 332IOl2Ol7 ANOMBRE
DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "SICILLA PIZZA GOLJRMET Y
ETIQUETA'y la marca oponente "LA SICILLANA", por más que comparten elementos en común poseen
otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Que, esta Dirección General considera relevante mencionar que, conforme a la búsqueda realizada
en el sistema informático de la Institución, el solicitante de autos ya posee el registro de la marca "SICILIAY
ffiQUETA" en la clase 43, para los servicios: "servicios de restauración (alimentación); servicios de bar,
servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de
comedores", Registro N" 535789. En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende
extender su registro marcario con la presente solicitud de registro y que ya posee derechos adquiridos
respecto a la denominación solicitada.

A este respecto, también cabe señalar que las marcas de la firma oponente "LA SICLLANA" en las

clases 29 y 30, ya se encuentran coexistiendo pacÍficamente en el mercado con la marca registrada
mencionada "SICILIA Y ETIQUETA" en la clase 43 a nombre del solicitante de autos, En ese sentido, los
servicios de la clase 43 de la marca registrada "SICILIA Y ETIQUETA", con la cual coexiste pacíficamente la
oponente, son servicios que sí se encuentran relacionados a los productos que amparan las marcas de la
oponente. Por tanto nos preguntamos: ¿cómo la marca oponente puede coexistir con otra marca con las
cuál posee mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de regisfro de marca?.

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas en pugna, en el plano fonético, si bien las marcas
comparten elementos, la marca oponente empieza con el artículo "LA" y tiene la terminación "NA". En
cuanto, a la marca solicitada empieza con la sÍlaba "SI-cilia", y agrega los vocablos"PIZZAGOURMET" que a

Pesar que no reivindica exclusividad sobre los mismos, forman parte del conjunto. En ese sentido, las

marcas enfrentadas difieren en la estructura y longitud de sus denominaciones. Difieren en la
pronunciación inicial y en las terminaciones. La solicitada 'SICLLA PIZZAGOURMETY ETIQUETA" tiene
una cadencia rítmica distinta pronunciada en siete sÍlabas: 'si-ci-lia lpi-zza/ gour-mef', finalizando con el
sonido fuerte y marcado de "met". Mientras que la oponente 'LA SICILIANA pronunciada 'la / si-ci-lia-na',
termina con una sÍlaba abierta "na". La diferencia rítmica y fonética impide que los signos suenen de forma
idéntica o altamente similar al ser pronunciados en su conjunto.

Que, en el aspecto conceptual, la palabra 'SICILIA' es un término que hace alusión a Ia isla más
grande del mar Mediterráneo y una región autónoma de Italia. La palabra siciliana de la marca oponente
"LA SICILLANA" puede referirse principalmente a la famosa apertura del ajedrez, a una danza barroca
tradicional o a preparaciones gastronómicas de Sicilia. En cuanto a la marca solicitada "SICILI,A PIZZA
GOURMEP puede entenderse que los servicios que pretende amparar se desarrollan en el ámbito
gastronómico, específicamente pizzas con estilo de esta región

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay2, aprobados por Resolución N 25912025,

establecen expresamente que si la similitud entre dos signos radica
descriptivo o carente de distintividad (como lo es "Sicilia" al ser der

cabe concluir en un riesgo de confusión basándose solo en dicho

2 Dirección Nacional de Propiedad lntelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay (2025).
htlos:r/www.drr:aor.gor'.o\'/nort¿l/vJ/orooredad-rrrdustnal/marc¿s/drrcctnccs
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DE Li. MARCA 'SICILLA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA.', CLASE 35, EXPEDIENTE No 332l0l20l7 ANOMBRE
DE CARLOS IVÍARCELO ALBOSPINO ALVAREZ.

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

partículas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es

sabido, la protección 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 protección otorgada a la marca registrada "LA

SICILIANA" se extiende al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad

sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa

considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún 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
Resolución n." 25912025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los

caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos

denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
sufrcientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresión fonéüca general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y
acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sÍlabas comunes y su

combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN' (...)".

Que, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas con las que la oponente se

encuentra coexistiendo pacÍficamente en el mercado y que utilizan el elemento SICILIA. Al realizar la

búsqueda en el sistema informáüco institucional se verifican los siguientes registros de marcas:

VEGA-SICILLA ÚNICO, Regisüo No. 49417, clase 33, a nombre de Bodegas Vega Sicilia, S.A., SiciliaArHsüca,
Registro No. 559074, a nombre Gladys Elva Visconte MartÍnez; LIMONCINO A BASE DI GRAPPA BOTTEGA

LIMONI DI SICILIA SANDRO BOT|EGA, Registro No.622746. clase 33, a nombre de BOTTEGA Sandro.;

inclusive se encuentra coefstiendo con la marca registrada a nombre de la firma solicitante Carlos Marcelo

Albospino Alvarez.: SICILIA PIZZA GOURMET Y ffiQUE"IA, Registro No. 56M81, en la clase 43. Extremo

que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con el elemento "SICILIA" a
nombre de diferentes titulares.

Que, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca

oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la
confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. 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 confitsiones es.1a

mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.'4.

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, Ia marca solicitada "SIC[I.A PIZZA GOURMET

Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 35 para "Administración y gestión de n en la

gestión de asuntas de negocios o funciones comerciales de una
Demostración de productos; Difusión de anuncios publicitarios; Gestión

r Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay
llltps:,//\\,w\\'.dinut)i.gov.lly r)ortal/\'-li l)ror)icdild-industri¿l/nrnrcus,dircctriecs
4 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR IA CUAL SE REVOCA 1A RESOLUCIÓN N' 275D8 FECHA 26DEABRIL DE 2019 DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SIC[I.A PÍZZA GOURMETY ETIQUETA", CLASE 35, DpEDIENTE N" 332t0l20t7 ANOMBRE
DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ

redes informáticas y sitios web; Publicidad en línea en redes informáücas; Publicidad y promoción de
ventas en relación con productos y servicios,ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios
electrónicos; marketing", mientras que la marca oponente "LA SICILLANA" se encuentra registrada en las

clases 29 y 30 para: "Todos los productos" y "Todos los productos". Laclase 29 comprende principalmente
los productos alimenticios de origen animal, así como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros
productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumot. La clase 30 comprende
principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y
legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los
alimentos6

Que, de la cobertura de productos y servicios señalada, se advierte que los servicios que pretende la
marca solicitada son bienes intangibles de naturaleza técnica, operativa y comercial que sirven de apoyo en
la gestión de los negocios. Mientras que los productos de Ias clases 29 y 30 son tangibles y su finalidad es

netamente alimentaria y fisiológica (satisfacer necesidades nutricionales o gastronómicas de las personas).

Que, la marca solicitada es una marca mixta, la denominación solicitada va acompañada de una
etiqueta que consiste en la denominación "SICILIA PIZZAGOURMEP escrita en letras caracterÍsticas sobre
un fondo en tonos cálidos y acompañado de Ia figura de la Trinacria (símbolo oficial, mitológico e histórico
de Sicilia) en combinación de colores rojo blanco y verde, aportando este elemento cierta distintividad a la

marca:

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo 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, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. -----------

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente
no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un Por
lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica

t Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza. l3' Edición. Versión 202ó. Disporiible
https://n n'w.drnapi.gov.p) /portal/vl/oropiedad- in dr rs Irial/marcas/c lasiilcacion niz-a'tstage= Sta ge
6 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza. l3'Edición. Versión 2026. Disponible en:
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7 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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ResoruciónN.0560
POR I.A CUAL SE REVOCA IA, RESOLUCIÓN N" 275DE. FECHA 26DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTIIJD DE REGISTRO
DE L-A. MARCA 'SICLLA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 33210/2017 A NOMBRE
DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. --.----.-.--

GOLJRMET Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y la marca oponente "Lá, SICII.ANA" con registro en las

clases 29 y 30.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la

conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de

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

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

RESUELVE

Art.ls REVOCAR la Resolución N' 275 de fecha 26 de abril de 2019 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Liügiosos.

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

"SICLLA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", clase 35, Expediente No 332l0l20l7,
solicitada a nombre de Carlos Marcelo Albospino Alvarez.

ArT 39 NOTIFÍQTJESE POr Cédula.

dusrrill

on¡l de d lntelectual

dc

a Cristaldo



(ü
,,rr..lon no.,J,- o,
PROPIEDAD
INTELECTUAT
PARAGUAY

$$flil"Htfi+ liltHgxf'

Resorución..05s 1

POR Tá, CUAL SE DECIARA OPERADA I.A, CADUCIDAD DE T.A INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
opostctóN A Irq, soLIcITUD DE REcIsrRo DE I¿' MARCA "IMpoRrADoRA Top+", EXPEDIENTE
¿L&L493,SOLICITADA pOR EVERTON IULLANO SANTIN.----

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conha
la Resolución Nro. 353 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos

RESULTA:

Que, en fecha t4 de it,nio de'0"^ se presenta el representante convencional del oponente interpone
recurso de apelación contra la Resolución N' 353 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Eryrese
agrauios el apelante. Noüfíquese por cédula. "en fecha 27 de octubre de ZOZZ.

Que, en fecha 23 de julio de2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Reüsión de Trámites.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.los se¡s mes es de la última actuación".

Que, la segunda instancia se acüva con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en mar:ros del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agraüo y que 1o moüvan a alzarse en apelación.

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 14 de junio de 2022.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la
fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 27 de octubre de 2022, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso
procesal por parte del recurrente.----------

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

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

RESUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca IMPORIADORA ToP+, Expediente Ns 2181493,

clase 35, solicitada por EVERTON JULIANO SANTIN.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca
IMPORIADORA TOP+, Expediente No

JULTANO SANTTN.----

ArL 2e

ArL 3e NOTIFfQUESE por cédula.
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Resorución..lj 6 2
poR L¿. cuAL sE REvocA LA RESoLUcTót¡ N" 2157 DE FEcHA 16 DE DTcIEMBRE DEzozzDrgIADApoR
LA DIREcclóN pr MARc.&s EN EL EXpEDIENTE DE sollcrn D DE REGISTRo DE I-A, MARcA.DISTRITo
PERSEVERAI{CLA Y ETIQUETA", CIá,SE 41, EXPEDIENTE N' O39OO|2O22, SOLICIADA pOR Ldr
PERSEVERANCIA" PEDRO ZUCCOLILLO SA.. -.....

Asunción,31JUl 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LA
PERSEVERANCTA" PEDRO ZUCCOLILLO Sá" contra la Resolución N" 2157 de fecha 16 de diciembre de
2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RE S ULTA:

Que, en fecha 06 de enero 2O23 se presenta el representante convencional de LAPERSEVERANCIA,
PEDRO ZUCCOLLLO S.A., e interpone Recurso de Apelación contra de la Resolución N" 2157 de fecha 16

de diciembre de2022 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 14 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto.

Que, en fecha 08 de mayo de 2023 el representante convencional de LA PERSEVERANCTA" PEDRO

ZUCCOULLO SA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada Ia expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 16 de enero de 2024.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución N" 2157 de fecha I6 de diciembre de 2022 considera que: "(...)Que la solicitud de
registro de la marca DISTRITO PERSEVERANCIA ha sido presentada para amparar los servicios de la clase
41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la
existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2016-1ó17i69 LOGIA PERSEVERANCIA
Clase 4l Registro Titular 438419 Asociacion Gran Logia Simbolica Del Paraguay [PY] Comentario: Que las

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)ambas denominaciones
sostienen diferencias gramaücales, fonéticas y visuales, conforme iré desvirtuando con este escrito .../...
gramaticalmente existen diferencias y en cuanto a su conformación entre las marcas en cuestión, ya que el
antecedente se conforma de la siguiente manera: LOGIA PERSEVERANCIA; mientras que la solicitud
de mi comitente fue presentada como DISTRITO PERSERWRANCIA. Es asi, que a simple vista se observa la
diferencia en cuanto a su conformación, y asi también las raíces de estas difieren completamente. Debemos
destacar que los inicios de las marcas siempre atraen la atención de los consumidores .../... la solicitud de mi
comitente, "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA" cuenta con una eüqueta propia y alusiva con la cual
el público consumidor puede reconocerla directamente .../... AsÍ también es importante mencionar que mi
titular ya cuenta con registros concedidos por esta Dirección, para la marca DISTRITO PERSEVERANCIA Y
ETTQUETA(...)"

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver so
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Resolución-'-üJ b 2
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' zrsT DEpilcu¡, roh DIcIEMBRE DEzozzDIcrADA poR
LA DIREcclóN pp MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "DISTRITo
PERSEVERANCLA y mQUErA", CLASE 4t, EXPEDIENTE N" O39OOI2O22, SOLICITADA POR LA
PERSEVERANCTA" PEDRO ZUCCOLILO SA.

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

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

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien
comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez

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

marcario no protege prefijos o partÍculas comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo
distintivo.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en

cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la

marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede

apreciar en la sigutente

DISTRITOPERSEVERANCIAYETIQUETA (solicitada),y

LOGLAPERSEVERANCLA (basederechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que Ia comparación visual de las

marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general

de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se

encuentra compuesta por dos vocablos "LOGLA PERSEVERANCIA", la marca solicitada también se

encuentra compuesta por dos vocablos "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA". La similitud entre

ambas marcas se encuentra en el segundo vocablo, no obstante la impresión de conjunto es la que debe

prevalecer y no los elementos aislados.

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe

tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sÍlabas, asÍ como su orden, ritmo y acentuación. La

marca solicitada 'DISTRITO PERSEVERANCTA Y mQUE"tA", como se ha mencionado, se halla compuesta

por dos vocablos con ocho sílabas. Por su parte, la marca antecedente "LOGIA PERSEVERANCIA" posee dos

vocablos y siete sílabas. Las diferencias ortográficas y fonéticas en el primer elemento: "LOGIA" de la marca

antecedente y "DISTRITO" de la solicitada generan una marcada distinción fonética. El consumidor

pronunciará la marca antecedente como "lo-gia / per-se-ve-ran-cia", mientras que la marca solicitada se

pronunciará "dis-ti-to / per-se-ve-ran-cia'. Las diferencias ortográficas de las denominaciones generan

una fuerte distinción auditiva.

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay/, aprobadas por Resolución N" 25912025

señalan que las letras y palabras al principio de una denominación tienden a notarse más que las demás

letras y palabras, y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el

consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren
ampliamente en sus respectivas raíces: "DISTRITO PERSEVERANCIA" -

de la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al rnicio de Ia marca

A
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Resoluciónr.¡.-o5 0 2
PoR tá. cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N'21s7 DE FEcHA ló DE DIcIEMBRE DEzozzDICTADApoR
Iá DIREccróN op MARcAS EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "DISTRITo
PERSEVERANCI.A Y ETIQUETA", CTlq.SE 4t, EXPEDIENTE N" O39OO12O22, SOLICTTADA pOR t¿.
PERSEVERANCIA" PEDRO ZUCCOLLLO SA..

Que, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones, es fundamental tener
presente el significado que el público pertinente en Paraguay le da a los términos; en ese sentido, la marca
solicitada 'LOGIA PERSEVERANCIA" utiliza el vocablo "LOGIA" el cual según el Diccionario de la Lengua

Española de la Real Academia Española significa: "Asociación de masonei'2. Mientras que la marca
solicitada "DISTRITO PERSEVERANCLA Y ETIQUETA", utiliza el vocablo "DISTRITO" que conforme al

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española significa: "Cada una de las demarcaciones
en que se subdivide un territorio o una población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos
civiles y políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administratiyosa. Las Directrices para el

Examen de Marcas en el Paraguay, confirman que si los signrficados semánticos de ambos signos son
claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes. --

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca "DISTRITO PERSEVERANCLA Y ETIQUEIA" pretende el registro para la clase 41. para los siguientes
servicios: "servicios de alquiler de salas y salones de conferencias, seminarios y eventos; organización y
dirección de coloquios, conferencias, seminarios, simposios, talleres de formación, congresos,
organización de fiestas y recepciones, foros, exposiciones con fines culturales o educativos; explotación de
salas de juego, parques de atracciones",'mientras que la marca "LOGLA PERSEVERANCLA" se encuentra
registrada en la clase 41. para los servicios: "Sen¡icios comprendidos en la clase 4l tales como: educación,
organización y dirección de congresos, conferencias, seminarios, talleres de formación, información sobre
educación, examenes pedagogicos, formación practica, instrucción, enseñanza, interpretación del lenguaje
de los signos y señas". -------

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 4I, las

diferencias señaladas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten colegir que las mismas
podrán coexistir pacÍficamente en el mercado.

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución
recurrida.

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

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N" A,57 de fecha 16 de diciembre de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N' 03900/2022 solicitada a
nombre de LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLLLO

Art.39 NOTIFfQUESE.
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ResoluciónN" 0563
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' lo35 DE FEcHA 05 DE MAyo DEzozsDIcrADA poR tA
NMTCCTÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA,BARISTA LA
REINA PREMIUM CAFE CON VALOR (SLOGAN) Y ETTQUETA", CLASE 30, EXPEDIENIE N" rgtg7l2)23,
SOUCTIADA POR KLAUS DIETER STADLER -.....

Asunción, 31JUL 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de KI.AUS DIETER
STADLER en contra de la Resolución N" 1035 de fecha 05 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de
Marcas, y; 

---------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de KLAUS DIETER
STADLER, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1035 de fecha 05 de mayo de
2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha l0 de julio de 2025 el representante convencional de KLAUS DIETER STADLER
expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 14 de julio de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca BARISTA
LA REINA. PREMIUM CAFÉ CoN VALOR (Slogan) ha sido presentada para amparar los productos de la
clase iO. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la
existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2017-1798304 REINA Clase 3O Registro
Titular 460921 Continental Grain Company [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénücas,
muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión
entre los consumidores., por Io que de conformidad al articulo óp de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a
lo solicitado(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, las marcas se
diferencian fonética, ortográfica y visualmente, así como en el concepto que transmiten. La marca
solicitada "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (SLOGAN) contiene una estructura completa
y distintiva, incluyendo múltiples elementos que modifican completamente la impresión general:
"BARISTA LA REINA" introduce el término BARISTA, palabra de uso común en el rubro cafetero, que no
forma parte de la marca antecedente. Incorpora un slogan distintivo: "PREMIUM CAFE CON VALOR", el
cual no solo añade originalidad al conjunto, sino que también refuerza la identidad distintiva de la marca
solicitada alejandola más de cualquier posible semejanza con "REINA". Además, para sumar aún más
diferencias, la solicitud de mi mandante incluye un LOGOTIPO en el cual se destaca un CORAZÓN con
pepitas de CAFÉ en su interior, lo que da a entender que la marca se refiere al producto CAFÉ(...|.

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la o

, '::

+

ntelina
6tir;li.'l i'l crhd indusrrial

interpuesto.

Di

D

Nacronal de !ropicdad Intelecrual



(*
DIRECCIóN NACIONAL OE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

.V .\ GOBIERNO osr I PARAGUÁI
WPARAGUAY InxuÁt

poR r-A cuAL sE coNFIRMALARESoLUcTóI¡ N'1035 DE FEcHAo5 DE MAyo DEzozsDIcrADApoRLA
pmncctóN DE r{ARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REGISTRo DE LA rrARcA'BARxsrAIá
REINA rREMIUM cAFE coN vALoR (sLocAN) y ETIeUETA", cLAsE 30, EXnEDIENTE N" r9r97lzoz3,
SOUCTIADA POR KLAUS DIETER STADLER -.....

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

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

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos

como el derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual

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

registrada en la clase 30 y la solicitud de registro de Ia marca "BARISTA Iá REINA PREMIUM CAFÉ CON

VALOR (Slogan) Y ETIQLJEIA" en la clase 30, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra
reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren insertas en la misma clase

del nomenclador, consütuye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia.

La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos productos intensifica la posibilidad de

que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de

lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la denominación solicitada es muy semejante a

la marca registrada, como se puede apreciar a continuación: -------

Resolución N"_

BARTSTA LA REINA PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan) Y mQUETA

REINA (marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente
amparan productos de la misma clase. La solicitada "BARISTA LA REINA PREMIUM CAFÉ CON VALOR
(Slogan) Y ffiQUETA" pretende su registro en la clase 30 para los productos: "Productos comprendidos en

la Clase 30 (TREINTA), como ser café en su estado natural o elaborado"; mientras que la marca base de

rechazo "REINA" se encuentra registrada en Ia clase 30 para "Todos los productos de la clase 30, tales como
café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan,
bizcochos, torta, pasteleria, y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para
esponjar,sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo".

Que, sigüendo con el cotejo de las marcas, a más de la igualdad de clases señalada, al enfrentar la

marca solicitada 'BARISTA LA REINA PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan) Y E-IIQUE"IA frente a la
marca base de rechazo'REINA se verifican las coincidencias a simple vista. -----

Que, en la marca solicitada 'BARISTA LA REINA PREMIUM CAFÉ CON VALOR" prepondera el

elemento "REINA", los otros términos pueden ser considerados de uso común, genéricos o laudatorios, por
lo que no aportan fuerza marcaria distintrva. El término "PREMIUM" es una expresión laudatoria y
descriptiva que denota "primera calidad" o "mejor calidad", por lo cual carece de v

absoluta de registrar signos que sean la designación misma de la mercancía a proteger;
contexto del cafr, es un término descrrptivo referido al profesional o especialista que

Gc

(marca solicitada)
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Resorución_o 5 6 5
POR I.A CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N" 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICIADA POR l.lq,

DIRECCIÓN DE T,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá \,ÍARCA"BARISTAI-A
REINA PREMIUM CAFE CON VALOR (SLOGAN) Y ETIQUEf,A", CLASE 30, EXPEDIENTE N" Lgtnla1}3,
SOLTCÍIADA POR KLAUS DIETER STADLER.

"CON VALOR' es un lema o frase simple que actúa como una fórmula promocional o publicitaria para

ensalzar la bondad del producto, pero que no sirve para distinguir un origen empresarial.

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N" 25912025,

establecen que: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descripüva de

las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría
registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin
introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable(...)' . ---

En el caso en estudio, las marcas comparten íntegramente elvocablo "REINA", el cual constituye el

único elemento en la registrada. Se diferencian únicamente en los elementos laudatorios y descriptivos
presentes en la marca solicitada. Debido a que los consumidores se guían por los elementos distintivos
dominantes de un signo, el público pertinente podrá asumir que "BARISTA L¿. REINA. PREMIUM CAFÉ

CON VALOR" es simplemente una nueva línea de café especial, una variante o un eslogan publicitario
creado por la misma empresa dueña de Ia marca preexistente "REINA".

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de
similirud ente los signos y los productos o setuicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos
casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causarÍa un riesgo de confusión en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vÍnculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el ongen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad no existe."2

Que, manifiesta el recurrente: "para sumar aún más diferencias, la solicitud de mi mandante incluye
un LOGOTIPO en el cual se destaca un CORAZÓN con pepitas de CAFÉ en su interior, 1o que da a entender
que la marca se refiere al producto CAFÉ", al respecto esta Dirección General estima que el elemento
figurativo no aporta la capacidad distintiva suficiente para disipar las similitudes analizadas en conjunto en

la presente resolución, en la etiqueta en blanco y negro solicitada se visualiza la

en letras imprentas en un circulo, con la imagen de un corazón y granos de

marca solicitada
. Cristaldo
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Resolución."S 6 5
POR LA CUAL SE CONFIRN,IA I.A, RESOLUCIÓN N' IO35 DE FECHA 05 DE MAYO DE2O25 DICThDA POR I¿,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL H(PEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA MARCA'BARTSTAI-A
REINA PREMIUM CAFE CON VALOR (SLOGAN) Y ETIQUE-IA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" t9tytl2,23,
SOUCTTADA POR KI.AUS DIETER STADLER _----.

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe

posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas

enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclad

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de Ia marca
"BARISTA L-A, REINA. PREMIUM CAFÉ CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca

base de rechazo "REINA", con la cual presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y
fonético, máxime considerando la naturaleza de los productos comercializados por ambas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6y2
inciso 0 de la Ley N' L294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administraüva que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N' 1035 de fecha O5 de mayo de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2s DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BARISTA L/q. REINA
PREMIUM CAFE coN vALoR (slogan) Y ETIQuETA", clase 30, Expediente. No
lglnlz0z3,solicitada a nombre de KLAUS

ArL 3S NOTTFÍQI'ESE.
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Resorución.'0 5 6 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' 225 DE FEcHA zo DE MARzo Dgzoz4 DISTADA poR
LA DIREccróN DE ASUNToS \,fARcARIos Lmclosos, EN EL DpEDIENTE DE soLIcITt D DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQLTETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N' 37800/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARYYERIMA

Asunción,31JUl 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Bedson SA, en

contra de la Resolución N' 225 de fecha 20 de maÍzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - -- - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Bedson SA., e

inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 225 de fecha 20 de marzo de2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 25 de abril de 2024,la representante convencional de Bedson SA., expresó agravios;

en fecha 03 de mayo de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado

a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha O3 de julio 2024 esta Dirección General declara la rebeldÍa a la parte solicitante por no
contestar el traslado de los agravios, da por decaÍdo el derecho que dejó de usar y dicta la providencia de

Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, la solicitud de registro es presentada para
cubrir productos de la clase 04, especÍficamente: "aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles,
bujÍas entre otÍos". Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05,

especifrcamente: "todos los productos", tales como: "productos farmacéuticos, y veterinarios, productos
higiénicos, desinfectantes, fungicidas entre otros; como se puede notar los productos no guardan ninguna
relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacífrcamente. Que, no existe ninguna
posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase 04, y registrada en la clase 05, debido
especialmente a "la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas". La marca solicitada
cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende
no se encuentran suficientes argumentos jurÍdicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que,
además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N" 1.294/98 en su artÍculo 7'habla sobre el sistema
uniclase -/... Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los productos implicados
aleja indudablemente toda posibilidad de confusión. Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL
consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias
existente con la marca (...)" ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta:

único) para rechazar la oposición deducida por mi mandante, la
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Resorución."o5 6 4
POR IA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 225 DEFECHA 20 DE MARZO DE2O24 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS I\,ÍARCARIOS LMGTOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE
REGISTRO DE Iá N{ARCA 'BENZOL Y mQUEtA',, CLASE 04, EXPEDIENTE N" 378OOI2O23A NOMBRE DE
ARABO BAKARYYERIMA

productos protegidos por las mismas. Sin embargo, tal y como indican los incisos "e" y "f' de la ley, la
similitud o diferencia de los productos comercializados es irrelevante cuando estamos hablando de una
marca que es similar a otra ya registrada en el país y, aunado a ello, es la denominación genérica de uno de
los productos que precisamente busca proteger .../... Pues bien, contrario a lo indicado por la Directora de
Asuntos Marcarios en su sesgado e incompleto análisis, la solicitud N" 2337800 de la marca'BENZOL',
efectivamente incurre en tales causales de irregistrabilidad por ser ésta un signo extremadamente similar
(casi idénüco) al del registro base de la presente oposición -desde la perspecüva ortográfica (incluida
dentro de la perspectiva gráfrca) y fonéüca-, como también ser una denominación genérica. Como se ha
mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortográfica y fonética entre el
signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición. Para encontrar la similitud, basta
enfrentar]os uno con e] otro: BENZOL/BEDSON/BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/
BENZOL/BEDSON. Como salta a la vista, las marcas comparten el prácücamente la totalidad de fonemas uB",

"E" y "O" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del oponente está prácticamente
contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los fonemas uD", "5" / "N" en la marca
solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciación necesaria para ser merecedora de
protección marcaria. Asi las cosas, resulta imposible para el consumidor medio el poder distinguir
realmente el verdadero origen empresarial de la solicitud marcaria de autos(...)

Que, la parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declaró en rebeldía, se

dió por decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver. 
--------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma Bedson Sá-, y la consecuente coexistencia o no de la marca "BENZOL Y
EflQUE"IA'(solicitada en clase 04) y la marca "BEDSON" (registrada en la clase 5).

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BENZOL Y ETIQUETA" en la clase 04,
con la marca oponente "BEDSON'registrada en la clase 5. ----------

BENZOLYmQUE',TA

BEDSON

(marca solicitada)

(marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de
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Resorución*"0564
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" zz5 DEFEcHA zo DE MARzo DEzoz+ DIcrADA poR
LA DIREccróN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGTSTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA',, CLASE M, EXPEDIENTE N' 37800/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARYYERIMA

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

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

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anüsis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbi¡aria (217.'-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BENZOL Y ETIQUETA' y la marca

oponente "BEDSON", por más que comparten elementos en común 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 denominativos "BENZOL Y ETIQLTE"IA" y "BEDSON",

encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien ambos signos denominativos
comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("B8"), fonética y visualmente tienen
estructuras distintas ('BEN-ZOL" frente a "BED-SON").

Que, poseen marcadas diferencias en las sÍlabas que conforman las denominaciones: "BEN" suena

distinto a "BED", también "ZOL" es plenamente distinguible a "SON", las palabras en completo se

diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: "BENZOL" - "BEDSON". Por

tanto, podemos colegir que las diferencias ortográficas conllevan a que también posean pronunciaciones
disÍmiles.

En tal sentido, Jorge Otamendi sosüene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la
protección 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 protección otorgada a la marca registrada "BEDSON" se extiende
al conjunto del signo denominaüvo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos

tomados de forma separada, raz6n por la cual esta dependencia administraüva considera que tales

elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARAEL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolución n! 25912025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonéüca si el
sonido de la pronunciación 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 impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden J,
acentttación fartict,lares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéücamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas comunes y su

combinación idénüca o similar. Por ejemplo,los siguientes signos denominaüvos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN' (...)".

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 04 para "Todos los

comprende principalmente los aceites y las grasas para uso industrial,
o4
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ResoruciónN"0504
poR LA cuAL sE CoNFIRMA LA RESoLUcTóN N" zzs DE FEcHA 20 DE MARzo DE zoz4 DISTADA poR
LA DIREcclóN pp AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrrr.rD DE
REGISTRO DE LA MARCA'BENZOL Y mQUETA:, CLASE 04, EXPEDIENTE N. 378OOI2O23ANOMBRE DE
ARABO BAKARYYERIMA

alumbrados. Mientras que la marca oponente posee el registro de su marca en la clase 05 para "Todos los
productos". La clase 05 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para
uso médico o veterinarioa

Que, de las coberturas señaladas se advierte que existe diferencia absoluta en la cobertura de
productos. Los productos que pretenden amparar poseen una marcada distancia comercial y operativa. Al
evaluar los factores de similitud en el mercado, constatamos que estos productos difieren totalmente en su
naturaleza, finalidad, canales de distribución y origen empresarial. Las grasas industriales o combustibles
de la clase O4 no se venden en farmacias ni veterinarias, ni el público asume que son fabricados por
laboratorios farmacéuücos. Al no competir ni ser complementarios podemos afirmar que los productos son
absolutamente disÍmiles.

"Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.dEn el

Presente caso, vemos que el hecho de compartir letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la
presente resolución.

Además, la marca solicitada 'BENZOL Y ETIQUEIA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
diseño, en ese senüdo, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a Ia denominación
solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un león con corona simulando pisar una rueda, se visualiza
en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un cÍrculo dorado con marco
negro, en la parte inferior la denominación "BENZOL" en letras mayúsculas imprentas; generando una
impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta disüntividad a su marca:

marca solicitada

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables
los aspectos üsual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente
denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias

3 Dirección Nacional dc Propicdrtl Intelemal @INAPI). Clasificación dc Niza. 13 Edición. \¡ersión 202ó. Disponible o:
hrrps: / /urvutdinrPi.l¡t¡r'.Pr'/ Potral /v3/n«rnied¡d-indusrritl ¡ ¡urcrs I r:lasitlcacionnizrTs¡afc- Strgg

4 Di¡ección Naciooal de Propiedad lntelectual @lNAPl). Clasificación de Niza. 13 Edición. \re¡sitin 2026. Disponible en:
hrtps:/ /u'u,u:clirrrpi.l'r;v.p] /pr rrt¡l ¡ r' l /¡¡ro¡rcrhd-rtrlusrrial ¡ mrrcrs / chsi tlcrr.ir nnizri,rtri,,r=SrrFr

5 Sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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ResoruciónN. ü564
POR LA CUAL SE CONFIRMA I,q, RESOLUCIÓN N' 225 DEFECHA 20 DE MARZO DE2O24 DISIADA POR
Iá, DIREcctóN DE ASUNToS MARcARIos Lmclosos, EN EL ¡>«pEDIENTlg DE soLIcITUD DE
REGISIRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQI E"rA", CLASE 04, EXPEDIENTE N' 378OO12O23 A NOMBRE DE
ARABO BAIGRYYERIMA

conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas
tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica entre la marca "BENZOL Y ETIQUEf,A" solicitada en la clase 04 y la marca oponente "BEDSON" con
registro en la clase 05. --------

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

PORTANTO,
IÁ, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE 1A PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución No 225 de fecha 20 de marzo de 2O24 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"BENZOL Y ETIQUETA', clase 04, Expediente No 378OO12O23, solicitada a nombre de

ARABO BAKARYYERIIvÍA

Art. 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

ct c!r. lt'1jr:i
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0565ResoluciónN"

POR Iá CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' ¿}4DEFECHA 20 DE MARZO DEZO}4 DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE No 3780212023 A NOMBRE DE
ARABO BAIGRYYERIIvÍA

Asunción,31JU1 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Bedson SA, en
contra de la Resolución N" 224 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Liti giosos, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Bedson SA., e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 224 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha l0 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto.

Que, en fecha 25 de abril de2024,la representante convencional de BedsonSá., expresó agravios;
en fecha 03 de mayo de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley

Que, en fecha 06 de agosto de 2024 esta Dirección General declara la rebeldía a la parte solicitante
por no contestar el traslado de los agravios, da por decaÍdo el derecho que dejó de usar y dicta la
providencia de Autos para resolver.- - ----- -- --

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, la solicitud de registro es presentada para
cubrir servicios de la clase 35, especificamente: "servicios de prospección de ventas para terceros;
marketing / mercadotecnia; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y seruicios
para otras empresasl; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; demostración de
productos; servicios de agencias de importación-exportación; publicidad de a aceites, grasas y lubricantes
para todo tipo de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, de combustibles, hidrocarburos".
Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, especificamente: 'todos los
productos", tales como: "productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos, desinfectantes,
fungicidas entre otros; como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas,lo que
nos da la pauta que podrán coexisür pacíficamente. Que,no existe ninguna posibilidad de confusión entre
las marcas, solicitada en la clase j5, y registrada en la clase 05, debido especialmente a "la diferente
naturaleza de los servicios/productos protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se

encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que,
además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N' 1.294/98 en su artÍculo 7" habla sobre elsistema
uniclase .../... Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos
implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión. Que, además cabe señalar solicitada
BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con

cflna
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0565ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA IA RESOLUCIÓN N' a}4DEFECHA 20 DE T,ÍARZO DE}OZ4 DISIADA POR
rA DIREccIóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE I/q, MARCA 1BENZOL Y ETIQUE'[A", CLASE 35, D(PEDIENTE No 3780212023 A NOMBRE DE
ARABO BAI(ARYYERIMA

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Como argumento principal (y
único) para rechazar la oposición deducida por mi mandante, la Directora de Asuntos Litigiosos, manifiesta
que no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas debido a la diferente naturaleza de los
productos protegidos por las mismas. Sin embargo, tal y como indican los incisos "e" y "f'de )a ley, la
similitud o diferencia de los productos comercializados es irrelevante cuando estamos hablando de una
marca gue es similar a otra ya registrada en el país y, aunado a ello, es la denominación genérica de uno de
los productos relacionados al servicio que precisamente busca proteger .../... Pues bien, contrario a lo
indicado por la Directora de Asuntos Marcarios en su sesgado e incompleto análisis,la solicitud N'2337802
de la marca 'BENZOL", efectivamente incurre en tales causales de irregistrabilidad por ser ésta un signo
extremadamente similar (casi idéntico) al del registro base de la presente oposición -desde la perspectiva
ortográfica (incluida dentro de la perspectiva gráfica) y fonética-, como también ser una denominación
genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortográfica y
fonéüca entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición. Para encontrar la
similitud, basta enfrentarlos uno con el otro: BENZOL/BEDSON/BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/
BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON. Como salta a la vista, las marcas comparten el prácticamente la
totalidad de fonemas "8", "E" y "O" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del
oponente está prácücamente contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los
fonemas 'D', "5" y "N" en la marca solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciación
necesaria para ser meÍecedora de protección marcaria. Así las cosas, resulta imposible para el consumidor
medio el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial de la solicitud marcaria de autos(...)"

Que, la parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declaró en rebeldía, se

dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma Bedson S,A-, y la consecuente coexistencia o no de la marca "BENZOL Y
EflQLrE"IA" (solicitada en clase 35) y la marca SEDSON'(registrada en la clase 5).

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BENZOL Y ETIeUETA' en la clase 35,
con la marca oponente "BEDSON" registrada en la clase 5. 

----------

BENZOLYmQUE',TA

BEDSON

(marca solicitada)

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su

sÍ, no

r:a i i0,

trtina
irrlusr¡ial

I¡ te Ierr u ai
al de Prc

impresión visual muy diferente



W
DIRECCIÓN NACIONAL OE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

V*\ cOBIERNOnrr. I PARAGVÁI
\l PARAGUAY I REKUAI

Resolución-'ff 6 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" a}4DEFECHA 20 DE MARZO DE2O24 DTCTADA POR
I..A DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL H(PEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGTSTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, E)(PEDIENTE N" 37802/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAIGRYYERIMA

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

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

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BENZOL Y ETIQUETA" y la marca

oponente "BEDSON", por más que comparten elementos en común 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 denominativos "BENZOL Y ETIQUEIA" y "BEDSON",

encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien ambos signos denominativos
comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("8E"), fonética y visualmente tienen
estructuras distintas ('BEN-ZOL" frente a "BED-SON").

Que, poseen marcadas diferencias en las silabas que conforman las denominaciones: "BEN" suena

distinto a "BED", también "ZOL" es plenamente distinguible a "SON", las palabras en completo se

diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: 'BENZOL" - "BEDSON". Por

tanto, podemos colegir que las diferencias ortográficas conllevan a que también posean pronunciaciones
disÍmiles.

En tal sentido, ]orge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la
protección 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 protección otorgada a la marca registrada "BEDSON" se extiende
al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos

tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales

elementos pueden formar parte de otra marca -aún 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
Resolución n." 25912025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las pilabras o de los

caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominaüvos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano paÍa que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y
acentuación particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas comunes y su

combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes signos denominaüvos contienen sÍlabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente lo que
dife re nte s : S i gno anteri or C LE N OSAN Si gno p o steri or ALEO SAN' (... ) ". - - -

I Derccho de Marcas. Jorge Otamcndi. Editorial: IrxisN*eris - Abcledo-Per¡ot AÑO: 2003
r Di¡ccción Nacional de Propiedad Intclecrual (DINAP!, Diruhicu fara el uotcn ib »arcu cx Ptru.qta-t,pp.147 y ?66
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Resorución."jj 6 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA I,q, RESOLUCIÓN N" 224DE'ECñ,20 DE MARZO DEIO}4DISTADA POR
I.q DIREcctóN pg ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'BENZOL Y mQLrE"rA',, CLASE 35, EXPEDIENTE No 3780212023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARYYERIMA

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 35 para "Seruicios de prospección de ventas
para terceros; marketing / mercadotecnia; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos
y servicios para otras empresasl; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales;
demostración de productos; servicios de agencias de importación-exportación; publicidad de a aceites,
grasas y lubricantes para todo üpo de vehÍculos terresfres, aéreos, marÍümos, fluviales, de combusübles,
hidrocarburos". Mientras que la marca oponente posee el registro de su marca en Ia clase 05 para "Todos

los productos". La clase 05 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para
uso médico o veterinarios

Que, de las coberturas señaladas se advierte que existe diferencia absoluta en la cobertura de

servicios y productos. Los servicios que pretende amparar la marca solicitada poseen una marcada
distancia comercial y operativa con los productos de la oponente. AI evaluar los factores de similitud en el

mercado, constatamos que estos servicios y productos difieren totalmente en su naturaleza, finalidad,
canales de distribución y origen empresarial. La naturaleza de los servicios de la clase 35 de la marca
solicitada es intangible, corporativa, publicitaria y administrativa. Su finalidad es ayudar a otras empresas a

estructu¡ar sus negocios, proveerles insumos comerciales, gestionar la importación de sus cargas o
promocionar/vender sus bienes (los combustibles y lubricantes); mientras que los productos de la marca
oponente son bienes tangibles de naturaleza química, biológica o farmacológica; su finalidad es el
tratamiento médico, la higiene sanitaria o la nutrición de personas y animales. Los servicios de Ia clase 35 de
la marca solicitada no comparten canales de distribución y tampoco compiten ni son complementarios a

Ios productos de la clase 05, por Io que podemos afirmar que los productos y servicios amparados por las

marcas enfrentadas son absolutamente disÍmiles.

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

Además, la marca solicitada 'BENZOL Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o

diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación
solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un león con corona simulando pisar una rueda, se visualiza
en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un cÍrculo dorado con marco
negro, en la parte inferior la denominación "BENZOL" en letras
impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distin

marca solicitada

mayúsculas

Di

tividad a su marca.

na
Di¡e i ldu s rri al

3 Di¡ección Nacional de Propiedad lntelcctual @INAPI). Clasificación de Niza. 13 Edición. \¡cnióo 2026. Disponible en:
htt¡¡s://rvrru:¿lin{¡r.grrr,.¡r}ipr¡tri/rj/proPrr-de¡i-i¡dust¡ialr¡rrtc¡s/citsitlcrcion¡izristr¡.¡:Srrfc

a Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

DirecciitrÑacionai de ectual



q#
DIRECCIóN NACIONAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

(* I PARAGyÁr
I REKUAI

GOBIERNO orr
PARAGUAY

Resorución."_0_5 6 5
POR LA CUAL SE CONFIR}VÍA Iá RESOLUCIÓN N' }}4DETECfrE 20 DE MARZO DEIO}4DICTADA POR
T.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'BENZOL Y ETIQUE',IA", CLASE 35, EXPEDIENTE N. 3780212023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARYYERIMA

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en
los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la
denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y
conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas
tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca "BENZOL Y ETIQUE"IA" solicitada en la clase 35ylamarca oponente "BEDSON'con
registro en la clase 05. --------

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

PORTANTO,
IÁ, DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls CONFIRMAR la Resolución No 224 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR Ia prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"BENZOL Y ETIQUETA", clase 35, Expediente No 3780212023, solicrtada a nombre de

ARABO BAKARYYERIMA

Ar[ 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resoruciónlr'-[s 6 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 223 DE FECHA 20 DE MARZO DEZO}4 DTSIADA POR
I.A DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE
REGISTRO DE tA. MARCA "BENZOL Y ETIQUE"[A", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 378U12O23 A NOMBRE DE
ARABO BAIGRYYERIMA

Asunción, 3 1 JUL 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Bedson SA, en
contra de la Resolución N" 223 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Bedson SA, e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 223 de fecha 2O de marzo de 2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha I0 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto.

Que, en fecha 25 de abril de2024,la representante convencional de Bedson SA., expresó agravios;
en fecha 03 de mayo de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 06 de agosto de 2024 esta Dirección General declara la rebeldía a la parte solicitante
por no contestar el traslado de los agravios, da por decaÍdo el derecho que dejó de usar y dicta la
providencia de Autos para resolver,

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, la solicitud de registro es presentada para
cubrir servicios de la clase j7, específicamente: "servicios de estaciones de servicios para vehículos,
servicios de reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, servicios de gomería y de reparación de
neumáticos". Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, específicamente:
"todos los productos", tales como: "productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos,
desinfectantes, fungicidas entre otros; como se puede notar los productos no guardan ninguna relación
entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacifrcamente. Que, no existe ninguna posibilidad
de confusión entre las marcas, solicitada en la clase i7, y registrada en la clase 05, debido especialmente a

"la diferente naturaleza de los servicios/productos protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple
con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se
encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente jusüficar su rechazo. Que,
además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N" 1.294/98 en su artículo 7" habla sobre el sistema
uniclase .../... Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos
implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión. Que, además cabe señalar que la solicitada
BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las
diferencias existente con la marca (...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta:
único) para rechazar la oposición deducida por mi mandante,la Directora

,,D
GncriL.:

que no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas la
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Resorución*.0566
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN r.¡" zz3 DE FEcHA 20 DE MARzo DEzoz4 DISTADA poR
t-A. DIREcctóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE L¿, MARCA'BENZOL Y mQUE"tA", CLASE 37, H(PEDIENTE N" 3780412023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA ......-.-

productos protegidos por las mismas. Sin embargo, tal y como indican los incisos "e" y "f' de la ley, la
similitud o diferencia de los productos comercializados es irrelevante cuando estamos hablando de una

marca que es similar a otra ya registrada en el país y, aunado a ello, es la denominación genérica de uno de
los productos relacionados al seruicio que precisamente busca proteger .../... Pues bien, contrario a lo
indicado por la Directora de Asuntos Marcarios en su sesg'a do e incompleto análisis, la solicitud N' 2337804

de la marca 'BENZOL", efectivamente incurre en tales causales de irregistrabilidad por ser ésta un signo
extremadamente similar (casi idénüco) al del registro base de la presente oposición -desde la perspecüva
ortográfica (incluida dentro de la perspectiva gráfica) y fonética-, como también ser una denominación
genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortográfica y
fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición. Para encontrar la
similitud, basta enfrentarlos uno con el otro: BENZOL/BEDSON/BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/
BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON. Como salta a la vista, las marcas comparten el prácticamente la
totalidad de fonemas "8", 'tE'¡ y "O" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del
oponente está prácticamente contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los
fonemas 'Du, "5" y "N" en la marca solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciación
necesaria para ser merecedora de protección marcaria. Así las cosas, resulta imposible para el consumidor
medio el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial de la solicitud marcaria de autos(...)"

Que, la parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declaró en rebeldía, se

dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver.

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma Bedson S.{-, y la consecuente coexistencia o no de la marca "BENZOL Y
ffiQLJE'IA" (solicitada en clase 37)ylamarca "BEDSON" (registrada en la clase 5).

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BENZOL Y ETIQUETA' en la clase 37,

con la marca oponente "BEDSON'registrada en la clase 5. ----------

BENZOLYETIQ1JETA

BEDSON

(marca solicitada)

(marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en

nd u itrial

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto
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0566Resolución N'

poR LA cuAL sE coNFIRN,fA Iá RESoLUcIóN N' zz3 DEFEcHA z0 DE MARzo DEzoz4 DrgrADA poR
I.Jq, DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'BENZOL Y ETIQUET/r, CLASE 37, EXPEDIENTE N' 37804/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAI(ARYYERIMA

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

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anáüsis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbi¡aria (717¡.'-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante 'BENZOL Y ffiQUETA' y la marca
oponente "BEDSON", por más que comparten elementos en común 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 denominativos "BENZOL Y ETIQUE"IA" y "BEDSON",

encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien ambos signos denominativos
comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("8E"), fonética y visualmente tienen
estructuras disüntas ('BEN-ZOL" frente a "BED-SON").

Que, poseen marcadas diferencias en las sÍlabas que conforman las denominaciones: "BEN" suena
distinto a "BED", también "ZOL" es plenamente distinguible a "SON", las palabras en completo se

diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: "BENZOL" - "BEDSON". Por
tanto, podemos colegir que las diferencias ortográficas conllevan a que también posean pronunciaciones
disÍmiles.

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo disüntivo." En ese sentido, como es sabido, la
protección 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 protección otorgada a la marca registrada "BEDSON" se extiende
al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada, tazón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales

elementos pueden formar parte de otra marca -aún 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
Resolución n.' 25912025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciación 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 impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y
acentuación particulares. El examen de las sÍlabas comunes reviste una esoecial imoortancia al comoarar

-

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

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 37 para "

para vehículos, servicios de reparación y mantenimiento de vehiculos
reparación de neumáticos". Mientras que la marca oponente posee el

Servicios de estaciones de

I Derccho de Nfucas, Jorge Otanrendi. Editorial: kxisNexis - ;\belcdo-Perrt¡t AÑO, ZOO3
r Direccióo Nacional dc Propiedad Intelecrual @INAPI), Diniica fara el ua»n rle udrcn u Paratra-y,pp- 14'7 y 266
hrrPs://rvsrr:ciiurl¡i.sor'.»J',/Pottrl,/r'.1/pr,:l¡iccl.rd indust¡rrl'r¡¡rcas,/dirttrrrcc: ciór:i¿;itnaldt
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 223 DE FEcHA 20 DE MARzo DEzoz4 DISIADA poR
LA DIREcctóN oE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGTSTRO DE LA }\4ARCA'BENZOL Y ffiQUEIA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 37804/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAIGRYYERIT,ÍA

para "Todos los productos". La clase 05 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras
preparaciones para uso médico o veterinario3. --------

Que, de las coberturas señaladas se advierte que existe diferencia absoluta en la cobertura de

servicios y productos. Los servtcios que pretende amparar la marca solicitada poseen una marcada

distancia comercial y operativa con los productos de la oponente. Al evaluar los factores de similitud en el

mercado, constatamos que estos servicios y productos difieren totalmente en su naturaleza, finalidad,
canales de distribución y origen empresarial. La naturaleza de los servicios de la marca solicitada es

intangible y operaüva, su finalidad es el ópümo funcionamiento, rodamiento y abastecimiento de vehículos
terrestres; mientras que los productos de Ia marca oponente son bienes tangibles de naturaleza química,
biológica o farmacológica; su finalidad es el tratamiento médico, la higiene sanitaria o la nutrición de

personas y animales. En cuanto a los canales de distribución, los servicios de la clase 37 son prestados por
talleres mecánicos, gomerias, estaciones de servicio o gasolineras, en tanto que los productos de la clase 05

son fabricados por laboratorios químicos o farmacéuticos y se comercializan en farmacias, hospitales,
clÍnicas veterinarias. Los servicios de la clase 37 de la marca solicitada no compiten ni son complementarios
a los productos de la clase 05, por lo que podemos afirmar que los productos y servicios amparados por las

marcas enfrentadas son absolutamente disímiles.----------

"Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles. a 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, más aún teniendo en cuenta los demás elementos anallzados en conjunto en Ia

presente resolución.

Además, la marca solicitada 'BENZOL Y ETIQUEIA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o

diseño, en ese senüdo, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación
solicitada. La eüqueta consiste en la imagen de un león con corona simulando pisar una rueda, se visualiza
en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un cÍrculo marco
negro, en la parte inferior la denominación "BENZOL" en letras una
impresión üsual diferente en el consumidor y le aporta cierta

marca solicitada
¡ina

ionai de C I¡telectu¡l

3 Di¡ección Nacio¡al de Propiedad lntelecrual @INAPI). Clasificacióo de Niz¿. '13 Edición. Versitin 2026. f)isponible en:
hrtPs://rntu:dirrrl¡i.lrrr.p)rpr¡ttrlrr3/prol¡it'rled-indust'iel,rnrrcrs/clrsitlcrcrr¡rrrzr?'rri,r=Str¡,c

a Sánchez Herrero, Anüés. "Confusión de Ma¡ca{ Editorial La Ley. Asunci ón.2O13.
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ResoruciónN.0566
poR LA cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUcTóN N" zz3 DEFEcHA 20 DE MARzo Dgzoz4 DrcrADA poR
LA DIREccróN DE AsuNTos MARCARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE
REGISTRO DE LA MARCA'BENZOL Y mQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 3780412023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARYYERIMA

Que, Ia evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en

los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la
denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias üsuales, fonéticas y
conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas

üenen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia

pacífica entre la marca "BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 37 ylamarca oponente "BEDSON" con
registro en la clase 05. --------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la

conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, distintas una de otra en

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

PORTANTO,
I.,A DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE I..,/4. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución No 223 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

"BENZOL Y ETIQUETA", clase 37, Expediente No 3780412023. solicitada a nombre de

ARABO BAKARYYERIMA

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.

D t(rta
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Resorución."O5 6 7
poR IA cuAL sE coNFIRMA r-4, RESoLUcIóN N' l5l8 DE FEcHA l0 DE IUMo DE 2025 DIcTADA poR LA
omrcclóN DE MARcAs, EN EL EXrEDIENTE DE soLICITUD DE REGIsÍno DE LA MARcA "AIoMIEL. y
ETIQUETA", CIA,SE 05, EXPEDIENTE N" 3ST6TI2O24,SOUCmADApORBIENVENIDO PINTO.

Asunción,31JUl 2020

RES ULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025 se presenta Bienvenido Pinto por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' l5l8
de fecha t0 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 12 de noviembre de 2025 se concede el recurso de apelación interpuesto.-

Que, en fecha 2l de noviembre de 2025 se presenta Bienvenido Pinto por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios, en consecuencia, por providencia de
fecha Ol de diciembre de 2025 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca AJOMIEL. ha sido
presentada Para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada maÍca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracfurtsilca del producto o servicio., La denominación se considera descripüva y sin
distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo
soli citado(... )" - - - - - - - -

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)El
término AIOMIEL no existe como palabra del idioma ni tiene significado autónomo. Es una creación
lingüistica original con: IJnidad fonética propia, combinación inusual en el comercio, ausencia de uso
genérico o técnico, capacidad distinüva sufrciente. La doctrina reconoce que las combinaciones novedosas
mantienen distintividad cuando generan un concepto nuevo, como ocuÍTe en este caso. 1.2. No describe
directamente productos de la clase 5. AIO MIEL no es: el nombre técnico ni comercial de ningún producto
de la clase, una descripción inmediata de composición, función o caracteristicas, una expresión utilizada
en el mercado para referirse a medicamentos o suplementos. Aceptar que cualquier denominación
formada por elementos naturales sea descriptiva implicaría una intetpretación extensiva del Art. 2 inc.
c)(...) "------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la o

interpuesto

I
t;
t
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VISTO: El recurso de apelación interpuesto por Bienvenido Pinto por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra de la Resolución N" l5l8 de fecha l0 de junio de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------
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ResoruciónN' 0 5 67
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCTóN N' 1sr8 DE FEcHA l0 DE IUNIo DE 2o2s DIcTADA PoR LA
DIREccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "4OMIEL. Y
ETIQLJETA", CI¿'SE 05, EXPEDIENTE N" 3376312024, SOLICITADA POR BIEI.I\IEMDO PINTO.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento

de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

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

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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

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

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "AIOMIEL Y ETIQUETA" resulta

genérica o descripüva para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha

denominación constituye la designación usual del producto que solicita o describe el producto
proporcionando información, en particular, sobre Ia cantidad, calidad, características, finalidad, especie o

tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar la cobertura de productos solicitada dentro del

nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud
de autos. A este respecto, la solicitud de registro de marca "{OMIEL Y ETIQLJETA' pretende obtener

cobertura para todos los productos de la clase 05. La clase 05 comprende principalmente los productos

farmacéuücos y otras preparaciones para uso médico o veterinarior. --------

Que, la denominación solicitada es resultante de la unión de dos vocablos completos:AfO + MIEL.

Estos vocablos no han sido objeto de ninguna adición fantasiosa o arbitraria sino que han sido unidos

como si formaran una sola palabra borrando el espacio intermedio. El ajo es una planta con bulbo
comestible y la miel es un fluido dulce y espeso que las abejas hacen con el néctar de las flores, lo resaltante

para el caso en estudio es el significado popular del "AfOMIEL', que es un remedio natural hecho con ajo y
miel que se destaca por sus propiedades antioxidantes, antibacterianas y por ayudar a fortalecer el sistema

inmunológico.

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay2, aprobadas por Resolución N" 25912025,

establecen "(...)La Oficina debe denegar un signo que describa cualquier otra característica de los

productos o servicios especificados en la solicitud de registro. Es indiferente que las caracteristicas
descritas por el signo sean esenciales o solo accesorias desde una perspectiva comercial, o que existan
sinónimos u otras palabras equivalentes al término descriptivo incluido en el signo. Dichas otras
caracteristicas pueden incluir, por ejemplo: .../... los ingredientes para la fabricación de los productos o los
insumos para producir los productos o servicios especifrcados(...)"

Que, al ser el 'AIOMIEL' un remedio casero y fitoterapéutico, su nombre está conformado

exactamente por la unión de sus dos ingredientes activos: el ajo y la miel. Por lo tanto, el signo describe de

forma directa, específica y concreta la composición material del producto.

Que, una combinación de dos o más palabras, en Ia que cada una de ellas es descriptiva (

AJO + MIEL), también debe considerarse descripüva en su conjunto. La simple
no genera una impresión inusual o de fantasÍa que la aleje de sus significados

1 Dirección Nacional de Propiedad Intelecoal. Clasificación de Niza. I 3" Edición. Versión 2026. Disponible en:

httos://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directices para el examen de marcas en Paraguay. Disponible
httns: //u'wrv.d inaor. gov.p)r/porlal/v.J/nroniedad-industrial/nlarcas/d irectriccs
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Resorución..1)-5 67
POR LrA. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N" l5l8 DE rsCHAñ pE IUNrO DE 2025 DISTADA pOR LA
pmpcctót¡ DE MARcAs, EN EL EXrEDIENTE DE soLIcITUo op nrqsÍno DE I-A, MARcA .AIoMIEL. y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N 3376312024, SOLICTIADAPORBIEI.IVENIDO PINTO.

para el Examen de Marcas en Paraguay señalan expresamente: "(...)lJna combinación de dos o más palabras
en la que cada una de ellas es descriptiva de las caracteristicas de los propios productos o servicios,
también debe considerarse descriptiva y no podria registrarse como marca para esos productos o seruicios.
La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual darÍa lugar a un signo
i gual mente des c ripti vo no re gi strabl e (... ) ". - - - - - -

Que, dado que 'A|OMIEL" es el nombre con el que el público consumidor y la cultura popular
reconocen habitualmente a este remedio casero, la concesión de la marca significaría retirar del dominio
público una denominación que debe permanecer de libre uso para que cualquier comerciante o herbolario
pueda describir y vender este remedio.

Que, los remedios caseros, las preparaciones de fitoterapia y los suplementos para las defensas se

encuadran en los productos comprendidos en la clase 05. La marca'AJOMIELYffiQUETA" transmite una
información clara e inequÍvoca sobre la naturaleza, nombre e ingredientes del producto.

En ese sentido, 'AIOMIEL Y ETIQUETA resulta genérica y netamente descriptiva, por tanto, se

encuentra incursa en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.' 1294198 de Marcas.

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

servicio, nos preguntamos: ¿cuál serfa la capacidad distinüva de la solicih¡d de registro?

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay"aprobado por Resolución DINAPIN'25912025: "(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la
función esencial de una marca. La razón de politica pública que subyace a este motivo de denegación del
registro es gue no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que
otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
compeür normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación
con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)"

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación "{OMIELY
ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinación de términos. Cada uno de los vocablos
que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo, sin aportar un elemento distintivo
o de fantasÍa que lo haga susceptible de exclusividad.

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el
mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los compeüdores y participantes. El
principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la
especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados
libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicarÍa
conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus

propios productos o servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas

comunes en el dominio público, para que todos los demás OS
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libremente para describir sus propios productos o servicios.
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Resoruciónnr'_05 67
poR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N" 1518 DE FECHA lO DE IUNIO DE 2025 DISIADA POR LA
DIREccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "4OMIEL. Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 3376312024, SOLICITADA POR BIENVENIDO PINTO.

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado "{OMIEL Y ffiQLJE"IA' es, en su visión de

conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningún elemento de fantasía o arbitrario. Aunque el

mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene carácter distintivo contundente por
hallarse compuesta con una tipografia usual sobre un fondo amarillo con la trama de un panal, tal como

puede notarse a continuación: -------
marca solicitada:

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

solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la

prohibición establecida en el art. 2'inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas.

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

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

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

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

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' I5I8 de fecha I0 de junio de 2025 dictada por la

Dirección de Marcas.

Art.ze DISPONER el archivo de Ia solicitud de registro de la marca "4OMIEL Y
ffiQUETA", clase 05, Acta N'3776312024, solicitada de Bienvenido Pinto.

ArL 3e NOTTFÍQUESE.-----------

al
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Resorución..-Üji 6 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 76 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2026 DI TADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGTSTRO DE LA MARCA "STi STiTAttVA
Y ETIQUE-IA", CLASE 03, EXPEDIENTE N' 10328U2024, SOLICIIADA pOR SRIVEDA SATWA PRIVATE
LIMITED.

Asunción,31JUl 2026

MSTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SRMEDA SATWA
PRIVATE LIMffiD contra la Resolución N" 76 de fecha 08 de enero de 2026, dictada por la Dirección de
Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha O5 de febrero de2o26 se presenta el representante convencional de SRIVEDASATTVA
PRIVATE LIMffiD e interpone Recurso de Apelación contra de la Resolución N'76 de fecha 08 de enero de

2026 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 13 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto.

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 el representante convencional de SRMEDA SATWA PRIVATE

LIMITED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 20 de marzo de2026.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución N" 76 de fecha 08 de enero de2O26 considera que: "(..)Que la solicitud de registro
de la marca Sn Srr Tattva ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominación 2O17-1715539 SRI SRI AYURVEDA Clase i Registro Titular 478878 Sn Sn
Ayurveda Trust [lN] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por
lo que de conformidad al aftÍculo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" --------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)A. Diferencias fonéticas,
ortográficas y estructurales claras SR1 SRI TATTVA vs. SR1 SRI AYIJRVEDA. La expresión "Sri Sri" proviene
del sánscrito Qndia) y es de uso común al significa un título honorífico que denota excelencia y el enfoque
espiritual. Estas diferencias no son sutiles ni secundarias, ambas marcas se escriben de forma distinta y
suenan fonéticamente distintas. B. Diferencias conceptuales. C. SRlSRl TATTVA: Marca constituida tres del
sánscrito (ongen Indio), de las cuales las dos primeras resultan una referencia a título honorífico y'Tattva"
significa elemento, principio, verdad o esencia. D. SRI SRI AY{JRVEDA: marca compuesta por tres palabras
provenientes del sánscrito, más el término "Ayurveda" significa ciencia de la wda. Ambas marcas, si bien
refieren a conceptos espirituales, son provenientes de disüntas posiciones filosóficas. El público
consumidor, el cual en este nivel es sofisticado, mal podría establecer una uinculación conceptual,
histórica ni empresarial entre ambas(...)"

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas

en
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Resoruciónr.l'_Q-§ 6 I
poR LA cuAL sE REvocA IJ. RESoLUctóN N' 76 DE FEcHA 08 DE ENERo DE 2026 DICTADA poR LA
omrcctót¡ DE N,fARc.as EN EL EIcpEDIENTE DE SoLIcITLJD DE REGISTRo DE LA MARCA "sri srirattva
y ETIQUETA" CLASE 03, EXPEDIENTE N" 10328u2024, SOLICITADA POR SRIVEDA SATTVA PRIVATE
LIMITED.

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien
comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, |orge Otamendi sostiene que: "El derecho
marcario no protege prefijos o partÍculas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo
distinüvo.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, eisten criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en

cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto Ia marca solicitada como Ia
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas, conforme se puede apreciar en la
siguiente comparació

Sri Sri TattvaY ETIQUE"IA

SRI SR] AYURVEDA

(solicitada), y

(base de rechazo)

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

marcas denominaüvas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general

de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se

encuentra compuesta por tres vocablos SRI SRI AYLJRVEDA" la marca solicitada también se encuentra
compuesta por tres vocablos "Sri Sri Tattva' y la "ETIQUETA". Aunque ambos signos sean similares en los

primeros elementos, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados.

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe
tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sÍlabas, así como su orden, ritmo y acentuación. Las

marcas enfrentadas son semejantes en sus respectivas raíces pero difieren en sus respectivas
terminaciones, TATTVA - AYURVEDA. Por lo tanto, el consumidor pronunciará la marca antecedente como
'SRI / SRI / A-YUR-VE-DA", mientras que pronunciará la marca solicitada como "Sri / Sri / Tatt-va"

Que, la marca solicitada es una marca mixta, la denominación solicitada va acompañada de una
eüqueta que consiste en la denominación "Sri Sri Tattva" escrita en letras caracterÍsticas, aportando este

elemento cierta distintiüdad a Ia marca: -------------

marca solicitada

SrlSri
TAT T VA

Que, la firma solicitante SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED. ya posee el registro de la marca "Sri Sri
Tattva y ETIQUE"IA" en varias clases del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la bús q

de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes

N'616375 en la clase 29;N" il63n en la clase 35; N" 6ló378 en la clase 32; No

n te¡ina
d Industrial
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solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de
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Resorución*.0 5 6 I
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N'76 DE FECHA 08 DE ENERo DE2026 DIgTADA poRtá,
onecctóN DE MARcAS EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "sri sriratrva
Y ETIQUETA", CI^ASE 03, EXPEDIENTE N' 10328U2024, SOLICITADA pOR SRTVEDA SATWA PRIVATE
LIMMD.

Igualmente, cabe mencionar que existen marcas registradas que utilizan como parte de su
denominación los elementos "Sri Sri", a este respecto se verifican los siguientes registros de marca en la
base de datos del sistema informático institucional: Sri Sathya Sai Baba, enlas clases 36,16,41,38,44,42,
Registros N' 592176, 5921T1,592187,592188, 592189,592190, a nombre de la firma Fundación Sri Sathya Sai

Baba del Paraguay

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca "Sri Sri Tattva Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 03. para los siguientes productos:
"Clase 3 distingue los productos: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales;
dentífricos no medicinales;productos de perfumeria, aceites esenciales";la marca "SRI SRIAYURVEDA'se
encuentra registrada en la clase 03. para los productos: "Todos los productos'.

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos.de la misma clase 03, las

diferencias señaladas en la presente resolución, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir
pacÍficamente en el mercado.

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art.le REVOCAR la Resolución No 76 de fecha 08 de enero de 2026 dictada por la Dirección de

Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "Sri Sri
Tattva Y flQUETA", clase 03, Acta N" I0328U2024 solicitada a nombre de SRMEDA
SATTVA PRIVATE LIMMD.

ATL 39 NOTIFÍQUESE.
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Resorución-.C5 6I
PoR t-A, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' STIDEFEcHA 13 DE MARzo DEzozí,DIcrADA poR LA
PInSCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA¡IAPAII.¡{GUAY24.COM Y ffiQUETA', CLASE 38, EXPEDIENTE N" 1O56U2O2! SOLICITADA pOn VARÍA
LORENA VILI..ALBA TOSI _........

Asunción, $ 1 luL 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por María Lorena Villalba Tosi por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución N" 572 de fecha 13 de marzo de 2026,
dictada por la Dirección de Marcas, y;

RE S ULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 se presenta Ma¡ia Lorena Villalba Tosi por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 572

de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 06 de abril de2026 se concede el recurso de apelación interpuesto. ----
Que, en fecha 30 de abril de 2026, se presenta María Lorena Villalba Tosi por derecho propio y bajo

patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios, en consecuencia, en fecha 04 de mayo de
2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca
IAPARAGUAY24.COM ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio., La denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" ----- -

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

signo solicitado está compuesto por la unión de los elementos IA + PARAGUAY + 24 + .COM. Esta
combinación no constituye una palabra con significado propio, ni una expresión utilizada en el comercio
para designar los servicios que se desarrollan. Se trata de una denominación de fantasía .../... Para que una
denominación sea considerada descriptiva, el signo debe permitir identifrcar el servicio o alguna de sus
caracterÍsticas de manera directa .../.... Aplicando dicho criterio a la denominación "IAPARAGUAY24.COM" ,

ninguna de estas situaciones se verifica. A lo sumo, podria ser considerada evocaüva, en tanto sugiere de
manera indirecta un ámbito vinculado a contenidos digitales o a una plataforma en línea, sin describir
dire ctame nfe sus s ervi c i o s (... )

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la

ai
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Resorución."O5 6 I
poR Lá, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN t',¡" STIDEFEcHA 13 DE MARzo DEaIaI,DISIADA poR LA
ongcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUE'IA", CLASE 38, EXPEDIENTE N" 1O56U2O25, SOLICIIADA POR tvfARÍA
LORENA VILIáLBA TOSI _.---

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento

de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

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

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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

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

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "L{I'}AIIr{GUAY24.COM Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos

si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita o describe el servicio

proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracterÍsticas, finalidad, especie o

tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del

nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud
de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca TIAPAIIAGUAY24.COM Y ETIQUETA'pretende
obtener cobertura para servicios de la clase 38, que textualmente describe: "servicios de

telecomunicaciones; teledifusión; transmisión de podcast"

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

denominación solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informativo. 
---------------

Que, la denominación solicitada se halla compuesta por un conjunto de vocablos descriptivos: en

primer lugar, la sigla '1,{ es el acrónimo o abreviatura universal en español para "lnteligencia Artificial", las

Directricesi para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las abrevlaturas de términos
descripüvos también se consideran descriptivas si el público las reconoce como tal, al aplicarse a

telecomunicaciones y podcasts, "lA' informa descriptivamente que los servicios utilizan inteligencia
artificial o que el contenido temático de la teledifusión versa sobre tecnologÍa e inteligencia artificial. El

término 'Paragua/ es el nombre de un lugar geográfico, Ios nombres geográficos se consideran
descriptivos cuando designan el lugar donde se prestan los servicios, el lugar de procedencia, o el tema o
materia del que tratan los servicios, en el caso de teledifusión o podcasts, el término informa directamente
al consumidor que el contenido de la transmisión trata sobre Paraguay o se emite desde Paraguay. El

elemento "24 en el rubro de las comunicacrones y la teledifusión es universalmente utilizado para indicar
una disponibilidad del servicio de "24 horas" al dÍa o cobertura ininterrumpida. El dominio '.COM,,
respecto a este elemento las Directrices? establecen expresamente que los dominios genéricos de nivel
superior (TLD) como n.com" designan un campo genérico en el ámbito de internet y son considerados

neutros y no distintivos al momento de evaluar una marca, el uso de ".com" simplemente indica los
servicios se pueden obtener en línea, por lo que no le confiere ninguna distintividad.al si

Cristaldo
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Resorución*'0 5 m 9
PoR LA cuAL sE coNFIRMA L-A. RESoLUcIóN N' STIDEFEcHA 13 DE MARzo DE 2026, DISTADA poR LA
OMPCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
'IAI'AIIr{GUAY24.COM Y ETIQUETA.', CLASE 38, EXPEDIENTE N" 1O56U2O25, SOLICITADA POR MARÍA
LORENA VILLALBA TOSI _-------...

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado "IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" es, en su
visión de conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningún elemento de fantasÍa o arbitrario.
Aunque el mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene carácter distintivo
contundente por hallarse compuesta con una tipografia usual, tal como puede notarse a continuación: ---

mÍuca solicitada:

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

servicio, nos preguntamos: ¿cuál serÍa la capacidad disünüva de la solicitud de registro?

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay'8 aprobado por Resolución DINAPI N" 25912025: "(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos
no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no
cumplen la función esencial de una marca. La razón de politica pública que subyace a este motivo de
denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente
descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para
poder operar y competir normalmente. Para ser considerado 'descriptivo", un signo debe considerarse
siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéncas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria,la especie o el género, a los que pertenece e.se

objeto;'a

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación
'IAI'>AIU{GUAY24.COM Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinación de términos.
Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo o
genérico, sin aportar un distintivo o elemento de fantasía que lo haga susceptible de exclusividad.

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el
mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El

principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la
especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto o servicio deben ser utilizados libremente, a fin
de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaría conceder una
ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus propios servicios
similares relacionados con las telecomunicaciones; teledifusión; transmisión
designación, al carecer de fuerza distintiva intrínseca, debe permanecer
concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente

de tanto, la
los que

,n
I irc

3 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc trices par(t el examen de marcas en Paragtn)t.Disponitils et:
httDs://www.rlin¿Di. gor,.¡rv/nortal/v-J¡trronicd¿rd-industrialrmarcasldircctriccs
4 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Penot, 20 I 7
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poR LA cuAL sE coNFIRMA rA REsoLUcróN N" sTzDE FECHA 13 DE MARzo Dgzoz6, DISTADA poR LA
omrcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"1AeARAGUAvz4.COM Y ETIQUETA", CLA.SE 38, EXPEDIENTE No 1056112025, SOLICITADA POR MARÍA
LORENA VILLALBA TOSI _---.

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

solicitud pueda prosperar en registro, pues se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2'
inc. e) de la Ley N" I294l98 de Marcas.

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

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UE LVE:

Art. ls CONFIRMAR la Resolución N' 572 de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Ia marca "LAPARAGUAY24.COM

Y ETIQUETA', clase 38, Acta N' I05óU2025, solicitada a nombre de María Lorena

VillalbaTosi---

ATL39 NOTIFfQUESE.
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Resorución*'0 5 7 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A, RESOLUCIÓN N" ST3DEFECHA 13 DE MARZODEaOaí,DICTADA POR LA
PMTCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA
"IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" CIAsE 41, EXPEDIENTE No 1056212025, SOLICmADA pOR MARÍA
LORENA VILI.ALBA TOSI _........

Asunción,31JUl 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por María Lorena VillalbaTosi por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución No 573 de fecha 13 de marzo de 2026,
dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 se presenta Ma¡Ía Lorena Villalba Tosi por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N" 573

de fecha 13 de marzo de2O26, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 06 de abril de 2O26 se concede el recurso de apelación interpuesto. ----
Que, en fecha 30 de abril de 2026, se presenta María Lorena Villalba Tosi por derecho propio y bajo

patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios, en consecuencia, en fecha 04 de mayo de
2026 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca
IAPARAGUAY24.COM ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para califrcar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los seryicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(..)El
signo solicitado está compuesto por la unión de los elementos IA + PARAGUAY + 24 + .COM. Esta
combinación no constituye una palabra con significado propio, ni una expresión utilizada en el comercio
para designar los servicios que se desarrollan. Se trata de una denominación de fantasÍa .../... Para que una
denominación sea considerada descriptiva, el signo debe permitir identificar el seruicio o alguna de sus
características de manera directa .../.... Aplicando dicho criterio a la denominación "IAPARAGUAY24.COM" ,

ninguna de esfas situaciones se verifica. A lo sumo, podrta ser considerada evocativa, en tanto sugiere de
manera indirecta un ámbito vinculado a contenidos digitales o a una plataforma en linea, sin describir
directamenfe sus servicios(...) "- ---------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una
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poR LACUALSE coNFIRMALARESoLUcIóN N" 573 DEFEcHA13 DE MARZoDEaIaI,DICTADAPoRLA
DIREccIÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
.IT{I'AIL{GUAY24.COM Y ETIQUEXA', CIA.SE 4I, EXPEDIENTE NO T056212025, SOLICITADA POR MARÍA
LORENA VILI..ALBA TOSI _--.- --.-

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

dentro de las prohibiciones que establece Ia ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa elert. 1 de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia Iegislación marcaria, ciertas

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

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

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca TIAPAIL{GUAY24.COM Y
ffiQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos

si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita o describe el servicio

proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o

tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del

nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud
de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "IAPARAGUAY24.COM Y ffiQUEIA' pretende

obtener cobertura para servicios de la clase 4I, que textualmente describe: "Producción de programas de

radio y televisión

Que, la simple combinación de palabras donde cada una de ellas es descriptiva o genérica -sin añadir

ningún elemento de fantasia o inusual- da como resultado un signo en su conjunto descriptivo. La

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

Que, la denominación solicitada se halla compuesta por un conjunto de vocablos descriptivos: en

primer lugar, la sigla'LA' es el acrónimo o abreviatura universal en español para "lnteligencia Artificial", las

Directricesr para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las abreviaturas de términos

descripüvos también se consideran descriptivas si el público las reconoce como tal, en el contexto de la

producción audiovisual y radial, "lA' informa a los consumidores que los programas de televisión o radio

son generados o asishdos por inteligencia artificial . El término 'Paraguaf es el nombre de un lugar

geográfico, los nombres geográficos se consideran descriptivos cuando designan el lugar donde se prestan

los servicios, el lugar de procedencia, o el tema o materia del que tratan los servicios, en el rubro de la

producción de programas de radio y televisión, Ia inclusión de "Paraguay" informa directa e

inmediatamente a la audiencia que los programas son producidos en el país o que el contenido
informativo/temático tratará sobre el país. El elemento "24" en el rubro de la producción y emisión de

medios es universalmente utilizado para indicar una disponibilidad del servicio de "24 horas" al día o

cobertura ininterrumpida. El dominio '.COM', respecto a este elemento las Directrices2 establecen

expresamente que los dominios genéricos de nivel superior (TLD) como '.com' designan un campo

genérico en el ámbito de internet y son considerados neutros y no distinüvos al momento de evaluar una

marca, el uso de'.com" simplemente indica que los servicios se pueden obtener en lÍnea, por lo que no le
confiere ninguna distintividad al signo.

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado ¡L6TPAIIAGUAY24.COM Y
visión de conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningún elemento,

1 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Drr¿ctrices para el exa¡nen de marcas en Paraguay. Disponible en:
htttrs://u,ww.dinani. sov.nv/lrortal/vJlDrotriedad-industrialimarc¿s¡directrices
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Driec trices para el examen ele marcas en Paraguay. Disponible en:

IrttDs:¡/uw\'.tlin¡l)i.s()v.nv/nortxl/vJ/nr()niedf,d-industrirl,rllrrcrs tlircctrier's
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" ST3DEFECHA 13 DE MARZO DEaOaí,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICÍTUD DE REGISTRO DE LA MARCA
¡I/N'AIIAGUAY24.COM Y ETIQUEXA', CLASE 41, EXPEDIENIE No 1056212025, SOLICffADA POR MARÍA
LORENA VILIALBA TOSI _--.. ---.

Aunque el mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene carácter distintivo
contundente por hallarse compuesta con una tipografia usual, tal como puede notarse a continuación: ---

mÍrca solicitada:

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

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

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

Paraguay'B aprobado por Resolución DINAPI N" 25912025: "(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos
no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no
cumplen la función esencial de una marca. La razón de politica pública que subyace a este motivo de
denegación del registro es gue no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente
descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para
poder operar y compeür normalmente. Para ser considerado 'descriptivo", un signo debe considerarse
siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)

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

objeto)'a

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación
"IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA' debe ser considerada como una simple combinación de términos.
Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo o

genérico, sin aportar un distintivo o elemento de fantasía que lo haga susceptible de exclusividad. ---------

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el

mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El

principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la

especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto o servicio deben ser utilizados libremente, a fin
de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaría conceder una
ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus propios servicios
similares relacionados con la pro ducción de programas de radio y televisión. Por lo tanto, la designación, al

carecer de fuerza distintiva intrÍnseca, debe permanecer accesible a todos los que concurren al mercado, a

fin de poder operar y competir libremente

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

solicitud pueda prosperar en registro, pues se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2'
inc. e) de la Ley N" 1294198 de Marcas.

3 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay.
httos:,//§rvrv.dinalri.sov.ny/trortal/v-1i nlopiedad-indust' ial/rnarcas/d irectricr:s
{ 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Penot, 2017
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Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 573 de fecha t3 de marzo de 2026, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2s DISPONER el archivo de Ia solicitud de registro de la marca "LAPARAGUAY24.COM

Y ETIQUETA", clase 41, Acta N" 10562/2025, solicitada a nombre de María Lorena

ArL39 NOTIFfQIJESE.

Pr

strial

Intelecrual



(*)
otnecclóx NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

V ^\ GOBIERNO opr t PeneCUÁl
UP PARAGUAY I REKUAI

Resorución..ü 7 1

POR LA CUAL SE REVOCA I,q. RESOLUCIÓN N'8II DE FECHA30 DE T{ARZO DE2O26DICTADAPORLA
omrcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "DISTRITo y
ETIQI ETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 1323612025, SOLICITADA POR IJq, PERSEVERANCLA, PEDRO
ZUCCOLLLO SA

Asunción,31lUL 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de I-A
PERSEVERANCLA, PEDRO ZUCCOLLLO SA. contra la Resolución N" 8ll de fecha 30 de marzo de 2026,

dictada por Ia Dirección de Marcas, y;

RE S ULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de LA
PERSEVERANCLA, PEDRO ZUCCOLLLO S.A, e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N"
811 de fecha 3O de marzo de2026, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 27 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 2l de mayo de 2026 el representante convencional de LA PERSEVERANCLA, PEDRO
ZUCCOLLLO SA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 25 de mayo de2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 811 de fecha 30 de marzo de 2026 considera: "(...)Que la solicitud de registro de
la marca DISTRITO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado
el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda sen¡ir en el
comercio para calificar o describir alguna característica del producto o se;icio., La denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" ---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La resolución sostiene que el
signo "DISTRITO" carece de distintividad y resulta descriptivo respecto de los seryicios de la Clase i6. Sin
embargo, dicha apreciación resulta equivocada. La palabra "DISTRITO" no constituye el nombre genérico
ni la designación necesaria de los servicios financieros, inmobiliarios, aseguradores o de negocios
comprendidos en la clase 36. Tampoco describe de manera directa, inmediata y exclusiva una característica
esencial de tales seruicios. Por el contrario, se trata de un vocablo de carácter sugestivo y arbitrario
aplicado a los seruicios pretendidos, requiriendo un esfuerzo intelectual o asociativo por parte del
consumidor para vincularlo con los servicios protegidos .../... mi comitente, LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOULLO S.A. cuenta con un registro vigente de la marca "DISTRITO" en la Clase 35, otorgado por esta
Dirección Nacional, asÍ como también otros registros marcarios que incorporan Íntegramente la palabra
"DISTRITO" dentro de su denominación(...)"

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre
interpuesto.
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poR LA cuAL sE REvocA L-A, RESoLUcIóN N" 8Ir DE FEcHA3o DE MARzo Dgzozl DIcrADApoRIrq,
pmTccIÓN DE N,fARcAs EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DTSTRITO Y
ETIQLJE"IA", CLASE 36, EXPEDIENTE N" L323612O25, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLLLO Sá"

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DISTRITO Y ETIQUEÍA" resulta

genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha

denominación constituye la designación usual de Ios servicios que solicita o si la misma brinda información
acerca de las caracterÍsticas del servicio pedido. Dicho carácter debe desprenderse del significado que

posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la

solicitud de registro de la marca "DISTRITO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir gigios de la clase 36

del nomenclador internacional, que textualmente describe: "servicios de administración de inmuebles,

agentes inmobiliarios, alquiler de apartamentos, alquiler de ofrcinas (bienes inmuebles), alquiler de locales

comerciales, cobro de alquileres, arrendamiento de bienes inmuebles, arrendamientos de explotaciones
agrtcolas, corretaje de bienes inmuebles, operaciones de cambio, inversión de capital, organización de

colectas, consultoria en materia de seguros, consultoría frnanciera, elaboración de contratos de alquiler de

bienes inmuebles, corretaje aduanal, tasación de joyas, operaciones monetarias, operaciones financieras,

préstamos (financiación), suscripción de seguros, transacciones financieras'

Que, al contrastar la denominación solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos

que la denominación "DISTRITO Y ETIQUEIA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los

servicios de la clase 36 del nomenclador internacional y tampoco constituye una denominación totalmente

descriptiva de los servicios que pretende distinguir, o de alguna de sus caracterÍsticas (como su calidad,

valor, finalidad, procedencia, etc.).

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "DISTRITO Y ETIQUEIA" representa una

creación lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales,

fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquinr una identidad marcaria

robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una dosis

sustancial de especificidad al signo solicitado.--'-----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en

el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no saüsface los requisitos

doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca

evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna

propiedad o característica del producto o servicio que va a 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 afirmación es que cualquier persona üene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o caracterÍsticas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mismas propiedades o caracterÍsticas.""----'

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, Iá PERSEVERANCIA, PEDRO

ZUCCOULLO Sá-, ya posee marcas registradas con la denominación "DISTRITO". De la búsqueda realizada

en la base de datos del sistema informático institucional, se verifican los siguientes registros de marca a

nombre del solicitante: DISTRITO PERSEVERANCIA, en las clases 35,36,43y 32 (Regisüos N" 542536, 543834,

542542 y 580888); Edificio Las Palmas - Distrito Perseverancia en la clase 36 y 36 (Registros NO

562595); Residencias BULNESLADISTRITO PERSEVERANCIA en las clases 43,36.
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DISTRITO

poR I-A cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 8r1 DE FEcHA 30 DE MARzo Dgzozl DISTADA poR tÁ.
pmpcclót¡ DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGIsTRo DE LA MARcA "DISTRtro y
ETIQUEf,A", CIáSE 3ó, EXPEDIENTE N" 1323612025, SOLICmADA pOR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
zuccoulLo sá" ------
la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca
que ya le pertenec

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta que acompaña a la denominación
solicitada, que consiste en Ia denominación solicitada "DISTRITO" en letras características imprentas
mayúsculas negras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta
distintividad a la marca

marca solicitada

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto,lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su servicio, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, lÍnea de servicios o

el conjuñto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

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

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

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N' 8ll de fecha 30 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de

Marcas.

Art.zs ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"DISTRITO Y MQUETA", clase 36, Acta N" 1323612025, solicitada a nombre de LA
PERSEVERANCTA" PEDRO ZUCCOLILO SA.

iuialri

Cristaldo
ArL3g NOflFfQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA TA RESOLUCTÓN N" 812 DE FECHA 30 DE }üARZO DE2O26 DTgTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y
ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" t323912O25, SOLICITADA pOR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A

Asunción, 3 1 JUL 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LA
PERSEVERANCTA" PEDRO ZUCCOLILLO SA contra la Resolución N' 812 de fecha 30 de marzo de 2026,
dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de LA
PERSEVERANCTA, PEDRO ZUCCOLLLO SA., e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N'
812 de fecha 30 de marzo de2026, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 27 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 2l de mayo de 2026 el representante convencional de LA PERSEVERANCLA, PEDRO
ZUCCOLILO SA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 25 de mayo de2O26.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 8I2 de fecha 30 de marzo de2026 considera: "(...)Que la solicitud de registro de
la marca DISTRITO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda seryir en el
comercio para califrcar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio., La denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -- --

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) La resolución sostiene que el
signo "DISTRITO" carece de distintividad y resulta descriptivo respecto de los servicios de la Clase 41. Sin
embargo, dicha apreciación resulta equivocada. El término "DISTRITO" posee miltiples acepciones dentro
del lenguaje común y carece de una relación directa con servicios educativos, culturales, recreativos, de
entretenimiento o actividades comprendidas en la clase 41 intemacional. Tampoco describe de manera
directa, inmediata y exclusiva una caracterÍstica esencial de tales servicios. Por el contrario, se trata de un
vocablo de carácter sugestivo y arbitrario aplicado a los servicios pretendidos, requiriendo un esfuerzo
intelectual o asociativo por parte del consumidor para vincularlo con los servicios protegidos .../... mi
comitente, LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOULLO S.A. cuenta con un registro vigente de la marca
"DISTRITO" en la Clase j5, otorgado por esta Dirección Nacional, asi como también otros registros
marcarios que incorporan íntegramente la palabra "DISTRITO" dentro de su denominación(...)"

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la

interpuesto
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 8I2 DE FECI{A 30 DE }VÍ*RZO DE2O26 DICTADA POR Iá
DIRECCTÓN DE N,ÍARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "DTSTRITO Y
ETIQUET/r, CI-ASE 41, EXPEDIENTE N' 1323912025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCTA" PEDRO
zuccol"Ill.o sA -------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DISTRJTO Y ETIQUETA" resulta

genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dlcha

denominación consütuye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información
acerca de las caracterÍsticas del servicio pedido. Dicho carácter debe desprenderse del significado que

posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la

soltcitud de registro de la marca "DISTRITO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir sw¡sx»-de la dAgll
del nomenclador intemacional, que textualmente describe: "Servicios de alquiler de salas y salones de

conferencias, seminarios y eventos; organización y dirección de coloquios, conferencias, seminarios,
simposios, talleres de formación, congresos, organización de fiestas y recepciones, foros, exposiciones con
fines culturales o educaüvos; explotación de salas de juego, parques de atraccionss'--"---'

Que, al contrastar la denominación solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos

que la denominación "DISTRITO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los

servicios de la clase 4l del nomenclador internacional y tampoco consütuye una denominación totalmente

descriptiva de los servicios que pretende distinguir, o de alguna de sus características (como su calidad,

valor, finalidad, procedencia, etc.).

Que, esta Dirección enüende que la solicitud de registro "DISTRJTO Y ffiQUETA" representa una

creación lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales,

fonéticos e ideológicos 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 solicitado.--------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en

el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca

evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna

propiedad o caracterÍstica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consrderadas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona üene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o caracterisücas 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 características."-------

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, LA PERSEVERANCTA, PEDRO

ZUCCOULLO S.4-, ya posee marcas registradas con la denominación "DISTRITO". De la búsqueda realizada

en la base de datos del sistema informático institucional, se verifican los siguientes registros de marca a
nombre del solicitante: DISTRITO PERSEVERANCIA, en las clases 35,36,43 y 32 (Registos N' 542541, 543834,

542542 y 580888); Edificio Las Palmas - Distito Perseverancia en la clase 36 y 36 (Registros N' 562594 y
562595); Residencias BULNESLA DISTRITO PERSEVERANCIA en las clases 43,41.36 y 35 (Regishos N' 611483,

61L967,61L486y 61L633); DISTRITO en la clase 35 (Registro N" 620752). Extremo que nos permite
la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección
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DISTRITO

poR LA cuAL sE REVocA L.e. RESoLUcIóN N" 812 DE FEclLA3o DE-MARZo DEzozlDtgIADApoRI-A
onpcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo DE tá. MARcA "DISTRITo y
ETIQ( ETA.', CLASE 41, EXPEDIENTE N' 1323912025, SOLICÍTADA pOR I.A. PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOHLLO SA

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta que acompaña a la denominación
solicitada, que consiste en la denominación solicitada "DISTRITO" en letras caracterÍsticas imprentas
mayúsculas negras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta
distintividad a la marca

m¿uca solicitada

Que, la Resolución recurrida se funda en Io preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese senüdo, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su servicio, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, Iínea de servicios o

el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUE LVE

Art.ls REVOCAR la Resolución N' 812 de fecha 30 de marzo de 2O26 dictada por la Dirección de
Marcas.

Art.2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"DISTRITO Y ETIQUETA', clase 4I, Acta N' 1323912025, solicitada a nombre de LA
PERSEVERANCI,A, PEDRO ZUCCOULLO SA.

Art.39 NOTIFfQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' 813 DE FECHA 30 DE MARZO DE2O26 DICTADA POR I.A
OMTCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRITO Y
mQUETA", CLASE 43, EXPEDIEN]E N" t324312O25, SOLICTTADA pOR LA PERSEVERANCLA" PEDRO
zuccol-Il-l-o s.A. -------

Asunción, -l , .1,,,,. -il:tj

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLLLO SA contra la Resolución N" 813 de fecha 30 de marzo de 2026,
dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA

Que, en fecha 20 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de LA
PERSEVERANCTA, PEDRO ZUCCOLILLO SA, e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N'
813 de fecha 30 de marzo de2026, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 27 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 2l de mayo de 2026 el representante convencional de LA PERSEVERANCTA" PEDRO
ZUCCOLILLO S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 25 de mayo de2O26.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 813 de fecha 30 de marzo de 2026 considera: "(...)Que la solicitud de registro de
la marca DISTRITO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado
el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para califrcar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La resolución sostiene que el
signo "DISTRITO" carece de distintividad y resulta descriptivo respecto de los servicios de la Clase 4i. Sin
embargo, dicha apreciación resulta equivocada. La palabra "DISTRITO" no constituye el nombre genérico
ni la designación necesaria de los servicios comprendidos en la Clase 4j, relativos a servicios de
restauración, gastronomia, hospedaje, cafercrta, bares y demás seruicios vinculados. Tampoco describe de
manera directa, inmediata y exclusiva una caracteristica esencial de tales servicios. Por el contrario, se trata
de un vocablo de carácter sugestivo y arbitrario aplicado a los servicios pretendidos, requiriendo un
esfuerzo intelectual o asociativo por parte del consumidor para vincularlo con los servicios protegidos .../...
mi comitente, LA PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOULLO S.A. cuenta con un registro vigente de la marca
"DISTRITO" en la Clase 35, otorgado por esta Dirección Nacional, asÍ como también otros registros
marcarios que incorporan íntegramente la palabra "DISTRITO" dentro de su denominación(...)"

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre I
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a

poR I-A cuAL sE REvocA Lá. RESoLUcTóN N' Br3 DE FEcHA 30 DE MARzo Dgzozl DICTADA poR I-A
pmncctón DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soucmuD DE REGISTRo DE LA MARcA "DISTRITo y
ETIQLJE"IA", CIJq,SE 43, EXPEDIENTE N" 1324312025, SOLICIIADA POR LA PERSEVERAI.ICIA, PEDRO
ZUCCOLILLO SA

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DISTRITO Y ETIQUETA'resulta
genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha

denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información
acerca de las características del servicio pedido. Dicho carácter debe desprenderse del significado que

posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la
solicitud de registro de la marca "DISTRITO Y ffiQUEIA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43

del nomenclador intemacional, que textualmente describe: "servicios de alquiler de alojamiento temporal,

agencias de alojamiento (hoteles, pensiones), reserva de alojamiento temporal, alquiler de construcciones
transportables, alquiler de salas de reunión, alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería, restaurantes,
restauración (comida), restaurante de servicios, bares de comidas rápida, cafeterias, cafés-restaurantes,
catering, guarderias infanüles, hoteleria, reserva de alojamiento temporal"

Que, al contrastar la denominación solicitada con Ia lista de servicios que pretende amparar, tenemos

que la denominación "DISTRITOYETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los

servicios de la clase 43 del nomenclador internacional y tampoco constituye una denominación totalmente
descriptiva de los servicios que pretende distinguir, o de alguna de sus caracterÍsticas (como su calidad,

valor, fi nalidad, procedencia, etc.)

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "DISTRITO Y ffiQUE"IA" representa una
creación lingüÍstica distinüva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales,

fonéticos e ideológicos 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 solicitado.--------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en

el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva

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

evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna

propiedad o caracterÍstica del producto o servicio que va a disünguir, o aun de la actividad que desarrolla
su ütular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como maÍcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o caracterísücas 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 caracterÍsücas."-------

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, LA PERSEVERANCIA, PEDRO

ZUCCOULLO SA., ya posee marcas registradas con la denominación "DISTRITO". De la búsqueda realizada
en la base de datos del sistema informático institucional, se verifican los siguientes registros de marca a
nombre del solicitante: DISTRITO PERSEVERANCIA, en las clases 35,36,43y 32 (Registros N'542541, 5438Y,
542542 y 580888); Edificio Las Palmas - Distrito Perseverancia en la clase 36 y 36 (Regisuos N"
562595); Residencias BT LNESLA DISTRITO PERSEVERANCIA en las clases 43, 4I.36 y 35 (Registros

611967,6L1486y 611633); DISTRITO en la clase 35 (Registro N'620752). Extremo que nos
la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra
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DISTRITO

PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N" 813 DE FEcI{A to ne ruienzo DEzozlDIcrADA poR IA
pRgccIóN DE MARcAS EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE REGISTRo DE I-A rdARcA "DrsrRITo y
ETIQUE"TA',, CLASE 43, EXPEDIENTE N" t324312O25, SOLICITADA pOR LA PERSEVERANCIA" PEDRO
zuccollllo s.A.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta que acompaña a la denominación
solicitada, que consiste en la denominación solicitada "DISTRITO" en letras caracterÍsticas imprentas
mayúsculas negras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta
distintividad a la marca

marca solicitada

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su servicio, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e idenüficar un servicio, Iínea de servicios o

el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

prohibiciones de la Ley N' 1294198 de lt4arcas, corresponde revocar la Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. ls REVOCAR la Resolución N' 813 de fecha 30 de marzo de 2O26 dictada por la Dirección de

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"DISTRJTO Y ETIQUETA", clase 43, Acta N' 1324312025, solicitada a nombre de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLLLO SA.

ATL39 NOTIFfQIJESE.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A I.A RESOLUCIÓN N' 94I DE FECHA 3I DE MARZO DE 2026 DICTADA POR
LA DTRECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICTTUD DE REGTSTRO DE LA MARCA "BASSTI,AN
Y ETIQUETA", CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 726t612O25, SOLICTTADA pOR ELIAS SEBASTTAN CACERES
olEDA.

Asunción,31JUL 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por ELIAS SEBASTIAN CACERES OIEDA por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución N' 94I de fecha 3l de
marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---------

RES ULTA:

Que, en fecha 17 de abril de 2026 se presenta ELIAS SEBASTIAN CACERES OIEDA por derecho propio
y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución N' 941 de fecha 3l de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 se presenta ELIAS SEBASTTAN CACERES OIEDA por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Dirección General tiene
por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de junio de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..)Que la solicitud de registro de la marca BASSTIAN
ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominación 2018-1895055 BASflANES Clase 41 Registro Titular 490459 Sebastian Nahuel Domingo
Gonzalez Lopez [PY] Comentario: Que las denominaciones son casr idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por
lo que de conformidad al artÍculo ós de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" --------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el recurrente y manifiesta: "(...)Que Ia marca solicitada
contiene los elementos diferenciadores para ser considerada como marca distintiva: primeramente, es una
marca mixta, con elementos visuales notoriamente diferentes (imagen innovadora en las formas de letras
uülizadas), utiliza la expresión única y sólida al pronunciar "BASSTIAN Y LOGOTIPO" refuerza el carácter
descriptivo y especializado para los servicios exclusivos que presenta mi cliente .../... también posee un
logotipo que lo distingue ante el público consumidor, además de poseer el apócope del nombre de mi
cliente .../... el riesgo de confusión se encuentra absolutamente descartado al considerar el conjunto
marcario er? su globalidad .../... Las marcas aunque sea de la misma clase pero de diferentes actividades y
servicios prestados pueden COEXISTIR pacÍficamente, en cambio esto reduce aún más cualquier
posibilidad de confusión en el mercado, dado que los consumidores identifrcarán fácilmente las diferencia
por las denominaciones compuestas y presentación específica asi como sus diserios particulares(...)". -----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N' I294198,1as marcas son signos
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LADIREcctóN pr MARcAs, EN ELEXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LAMARcA"BASSTIAN
y ETIQUETA", CIáSE 41, EXPEDIENTE N' 726L612O25, SOLICmADA POR ELTAS SEBASTLAN CACERES

OIEDA

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

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos

como el derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual

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

la solicitud de registro de la marca 'BASSTLAN', se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra
relacionada al ser el plural de la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada
"BASSTIAN" es muy semejante a la marca registrada "BASTIANES", como se puede apreciar a continuación:

BASSTLANYETIQUETA (solicitada)

BASTIANES (marca base de rechazo)

Entre las denominaciones enfrentadas existe una marcada similitud visual y fonética por la raíz

común. Al realizar el análisis de los signos denominativos,'se deben atender a las letras y sÍlabas,

priorizando las coincidencias iniciales. En cuanto al plano ortográfico y visual, las marcas son simrlares en

su estructura, la "S" intermedia de la marca solicitada no resulta suficiente para otorgarle distintividad,
basta visualizarlas o pronunciarlas para apreciar las marcadas similitudes BASS-TIAN / BAS-TIA-NES. Las

Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguayr establecen la regla de que las letras al principio de

una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte inicial genera

una fuerte similitud visual. La única diferencia radica en la "S" intermedia y en la terminación, la marca

solicitada pareciera ser el singular de Ia marca antecedente: BASSTIAN - BASTLANES. ---------

En cuanto al plano fonético, las marcas comparten la mayor parte de sus denominaciones, solamente

difieren en la terminación "ES" de la marca registrada, la impresión auditiva general mantiene una cadencia

muy cercana debido al peso de la raíz comparLida.

Que, estas semejanzas denominativas, indefectiblemente, traen aparejado que la pronunciación de

las mismas también lo sea.

Que, menciona el recurrente que la marca solicitada "BASSTIAN" es el apócope de su cliente, a este

respecto, cabe mencionar que la marca antecedente "BASTIANES" se encuentra a nombre de Sebasüan

Nahuel Domingo González López, podemos colegir que la denominación marcaria también fue inspirada
en el apócope de su titular. Por lo cual podemos afirmar que las denominaciones marcarias son muy
semejantes en el plano conceptual o ideológico al ser variaciones de un mismo concepto base

Que, esta dependencia administrativa considera que la
ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de

denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes

r Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paragua¡.
https: '/u u's . dinapi.gov. n),/porta l/r,-li proni cd¿d-i ndustri aIrrarc¡s tl i ¡ ectri ces
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LADIRECCTÓN NTMARCAS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LAMARcA'BASSTIAN
Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 7261612025, SOLICTTADA pOR ELLAS SEBASTTAN CACERES
olEDA.

Que, las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 41. El Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198,

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

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

marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la
cober[ura de servicios, vemos que la marca solicitada'BASSTIAN" pretende cubrir: "servicios de técnicos
de iluminación para eventos; servicios de disc-jockey / servicios de pinchadiscos; servicios de karaoke;
organización de frestas y recepciones; servicios de discotecas; alquiler de luces para evento§'de la Sl@lI
del nomencladorz; mientras que la marca base de rechazo "BASTLANES" ampara los servicio s: " presentación
de espectáculos musicales; Producción de vídeos musicales; Servicios de composición musical;
espectáculos teatrales y musicales proveÍdos en lugares de actuación; producción musical; servicios de
composición musical; servicios prestados por un grupo musical, servicios de artistas del espectáculos,
realización de eventos, presentación en vivo, recreaciones culturales, sociales y locales nocturn6§'. ------

De la cobertura señalada vemos que existe una alta similitud en los servicios: la marca registrada
ampara los servicios de "realización de eventos'y'recreaciones sociales" los cuales fi¡ncionan como una
categoría amplia que engloba de manera directa la"organización de frestas y recepciones" de la marca
solicitada. De igual manera: "las recreaciones en locales noctumos" de la marca registrada actúan como un
sinónimo comercial o abarcan directamente a los "seruicios de discotecas"de la marca solicitada.

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "La mayoría de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de
similitud ente los signos y los productos o sen¡icios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos
casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y seryicios designados por las marcas, cuando dicho
vÍnculo en realidad no existe.'B

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

Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "BASTLANES' la cual mas

semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza bas
comercializadas.

2 Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (2025) Clasificación de Niza, l2 edición, versión 2o25.
CI-ASIFICACION DE NIZA - l2 et.licitiri. r'ersrrin 2025 Obse¡lac¡orres pe nerales

I Dirección Nacional de Propiedad lntelectual. (2O25) Directrices para el Examen de Marcas en Panguay.
l¡ttps://rvrvlv.dir¡apr.Aov.pv/portal/r:l/pronrcr{ar1-rndustri¿l/rnarcas/rlrrcctrices
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LADIREcctóNoeMARcAs, EN ELExpEDIENTE DE soLIcITr.JD DE REGISTRo DE I-IMARcA"BASSTIAN
y ETIQUETA',, CLASE 41, EXPEDIENTE No 7261612025, SOLICnADA POR ELTAS SEBASTLAN CACERES

OJEDA

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

eminentemente cautelar y tuiüvo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2

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

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

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.á. PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RE S UELVE:

Art. le CONFIRMAR la Resolución N' 941 de fecha 31 de marzo de 2026 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BASSTLAN Y
ETIQUETA", clase 41, Expediente. N" 7261612025, solicitada a nombre de ELLAS

SEBASTTAN CACERES OIEDA

ArL 39 NOTIFÍQUESE.-----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" ¿¿}DEFECHA 20 DE MARZO DEaO}4DTSIADA POR
I¿, DIRECCIÓN DE ASUNTOS T,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOUCTTI.'D DE
REGIS1RO DE LA N4ARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N. 37805/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAIGRYYERIMA

Asunción, 3 1 JUL 2026

VISTO: el recurso de apelación inte¡puesto por la representante convencional de Bedson SA, en
contra de la Resolución N" 222 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Bedson SA., e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 222 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 25 de abril de2O24,la representante convencional de Bedson SA., expresó agravios;
en fecha 03 de mayo de ZO24 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley

Que, en fecha O6 de agosto de 2024 esta Dirección General declara la rebeldía a la parte solicitante
por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que dejó de usar y dicta la
providencia de Autos para resolver

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, la solicitud de regirtro es presentada para
cubrir servicios de la clase 39, específicamente: "servicios de almacenamiento, depósito, distribución,
embalaje, empaquetado y transporte de aceites, grasas y lubricantes para todo tipo de vehÍculos terrestres,
aéreos, maritimos, fluviales, de combustibles, hidrocarburos". Mientras que el oponente tiene registrada
para productos de la clase 05, especificamente: 'todos los productos", tales como: "productos
farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos, desinfectantes, fungicidas entre otros; como se puede
notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir
pacÍficamente. Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase i9, y
registrada en la clase 05, debido especialmente a "la diferente naturaleza de los seruicios/productos
protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad
requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos
que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que, además es importante mencionar que; la Ley de
Marcas N" 1.294/98 en su artÍculo 7" habla sobre el sistema uniclase .-/... Que, aunque las denominaciones
sean similares, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad
de confusión. Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un diseño
distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias exrsfente con la marca (...)" 

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: principal (y
único) para rechazar la oposición deducida por mi mandante,la Directora de
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LA DTRECCIÓN DE ASUNTOS T'ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITI.'D DE
REGISTRO DE LA NáARCA'BENZOL Y ETIQUE"IA" CLASE 39, EXPEDIENTE N' 37805/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAI(ARYYERIT,ÍA

productos protegidos por las mismas. Sin embargo, tal y como indican los incisos "e" y "f'de la ley, la
similitud o diferencia de los productos comercializados es irrelevante cuando estamos hablando de una

marca que es similar a otra ya registrada en el paÍs y, aunado a ello, es la denominación genérica de uno de

los productos relacionados al seruicio que precisamente busca proteger .../... Pues bien, contrario a lo
indicado por la Directora de Asuntos Marcarios en su sesga do e incompleto análisis, la solicitud N' 2337805

de la marca 'BENZOL', efectivamente incurre en tales causales de irregistrabilidad por ser ésta un signo
extremadamente similar (casi idéntico) al del registro base de Ia presente oposición -desde la perspecüva
ortográfica (incluida dentro de la perspectiva gráfica) y fonética-, como también ser una denominación
genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efecüvamente existe la alegada similitud ortográfica y
fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición. Para encontrar la
similitud, basta enfrentarlos uno con el otro: BENZOL/BEDSON/BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON/
BENZOL/BEDSON/ BENZOL/BEDSON. Como salta a la vista, las marcas comparten el prácücamente la
totalidad de fonemas "8", "8" y "O" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del
oponente está prácticamente contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los
fonemas "D", "5" / "N" en la marca solicitada sea sufrcientemente distintiva y logre darle la diferenciación
necesaria para ser merecedora de protección marcaria. Asi las cosas, resulta imposible para el consumidor
medio el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial de la solicitud marcaria de autos(...)"

Que, la parte solicitante no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declaró en rebeldía, se

dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver. --------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma Bedson SA, y la consecuente coexistencia o no de la marca "BENZOL Y
ETIQLJETA'(solicitada en clase 39) y la marca "BEDSON" (registrada en la clase 5)

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BENZOL Y ETIQUETA" en la clase 39,

con la marca oponente "BEDSON'registrada en la clase 5. 
----------

BENZOL Y ETIQIJETA

BEDSON

(marca solicitada)

(marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conj

6crci:l i "!l itii.ll

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto
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hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BENZOL Y ETIQUETA' y la marca

oponente "BEDSON", por más que comparten elementos en común 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 denominativos "BENZOL Y mQUE"tA" y "BEDSON",

encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Si bien ambos signos denominativos
comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("8E"), fonética y visualmente tienen
estructuras distintas ("BEN-ZOL" frente a "BED-SON").

Que, poseen marcadas diferencias en las sÍlabas que conforman las denominaciones: "BEN" suena
distinto a "BED", también "ZOL" es plenamente distinguible a "SON", las palabras en completo se

diferencian en sus sonidos, basta pronunciarlas para apreciar lo mencionado: "BENZOL" - "BEDSON". Por
tanto, podemos colegir que las diferencias ortográficas conllevan a que también posean pronunciaciones
disÍmiles

En tal sentido, ]orge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la
protección de las marcas se extiende al conjunto del signo disüntivo y no a sus elementos tomados de

forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "BEDSON" se extiende
al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada, raz6n por la cual esta dependencia administrativa considera que tales

elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARAEL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolución n.' 25912O25, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los

caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciación 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 impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden J,
acentuación oarticulares. El examen de las silabas comunes reviste una esoecial imoortancia alcomoarar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominaüvos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Si gno posterior ALEOSAN 2 (...)".

Que, la marca solicrtada pretende el registro en la clase 39 para to,

depósito, distribución, embalaje, empaquetado y transporte de aceites,

de vehículos ferrestres, aéreos, marÍtimos, fluviales, de combustibles,

I Derccho de Marcas. Jorge Otanendi. Editorial: IrxisNcxis - Abeledo-Pcrrot AÑO, Z0O¡
2 Di¡ección Nacional de Propiedad Iotelccrual (DINAPI), Direchicet pura el cxom tlc utru ot Par4qr4y, pp. 147 y 266. Disponiblc
https: / /tr¡r'.dinrpi.uor'.pl r'»ortrl,,r'i /or, rpicd¡d-industria l,¡ ¡¡arcas /dirct I riccs N
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ResoruciónN'0575
poR Lá. cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN t¡' zzzDEFEcHA 20 DE r,fARzo Dgzozl DIcTADA poR
Iá DIREcctóN pE ASUNToS MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soucmuD DE
REGISTRO DE Llq. MARCA'BENZOL Y mQUErA',, CIáSE 39, EXPEDIENTE No 3780512023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARYYERIMA

marca oponente posee el registro de su marca en la clase 05 para "Todos los productos". La clase 05

comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario3.

Que, de las coberturas señaladas se advierte que existe diferencia absoluta en la cobertura de
servicios y productos. Los servicios que pretende amparar la marca solicitada poseen una marcada
distancia comercial y operativa con los productos de la oponente. AI evaluar los factores de similitud en el

mercado, constatamos que estos servicios y productos difieren totalmente en su naturaleza, finalidad,
canales de distribución y origen empresarial. La naturaleza de los servicios de la clase 39 de la marca
solicitada es intangible, operaüva y logÍstica; su finalidad es el movimiento fisico, la distribución y la
preservación en depósitos de insumos energéticos e hidrocarburos para vehículos terrestres, aéreos o

marítimos; mientras que los productos de la marca oponente son bienes tangibles de naturaleza quÍmica,
biológica o farmacológica; su finalidad es el tratamiento médico, la higiene sanitaria o la nutrición de

personas y animales. En cuanto a los canales de distribución, los servicios de la marca solicitada son
prestados por empresas de logÍsüca, transportistas de carga pesada, empresas de embalaje industrial y
operadores de terminales o depósitos de combustibles, en tanto que los productos de la clase 05 son
fabricados por laboratorios quÍmicos o farmacéuticos y se comercializan en farmacias, hospitales, clÍnicas
veterinarias. Los servicios de la clase 39 de la marca solicitada no compiten ni son complementarios a los
productos de la clase 05, por lo que podemos afirmar que los productos y servicios amparados por las

marcas enfrentadas son absolutamente disÍmiles.----------

"Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una maÍca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles.4En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la
presente resolución.

Además, la marca solicitada 'BENZOL Y ETIQLJE"IA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
diseño, en ese senüdo, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación
solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un león con corona simulando pisar una rueda, se visualiza
en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un marco
negro, en la parte inferior la denominación "BENZOL" en letras una
impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta

marca solicitada

3 Direcció¡ Nacional de Propicdad lotelecnul @INAPI)- Clasificaci<5n de Niza. 13 Edicióo. Versióo 2026. Disponible en:
hrrPs://qtu:clirrel¡i.¿,t¡r'.p]./portrlrll/pr¡¡l¡lc<led-indusrrial/¡r¡rrc:rs/cl¡siflcrcirrllzr?strg¡=Srrft,

'Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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POR LA CUAL SE CONFIR}VIA 1A RESOLUCIÓN N" ¿¿}DEFECHA 20 DE MARZO DE2O24 DICTADA POR
LA DIREcclóN DE ASUNTos I\,fARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',BENZOL Y mQUEIA',, CLASE 39, EXPEDIENTE N" 37805/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARYYERIMA

Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias en
los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la
denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y
conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas
tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca "BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 39 y lamarca oponente "BEDSON' con
registro en la clase 05. --------

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

PORTANTO,
I.-¡\ DIF.ECTORA GENERAL INTERINA DE I.á, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

Art.ls CONFIRMAR la Resolución N' 222 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"BENZOL Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N" 37805l2023,solicitada a nombre de

ARABO BAKARYYERIIvÍA

Art.3e NOTIFfQUESE por Cédula.
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