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Resolucion Nm 4

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “THOLEM NAPOLITANO", Clase 29, EXPEDIENTE N° 1151043, ---------====cmcueeuuen

Asuncién, 4 1 JUL 7008
VISTO: El estado actual de estos autos ¥, ============smmmrmmmme e
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravio del expediente, la
Direccién General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del
C.PC., por providencia de fecha 17 de junio de 2026, dispuso la intimacion a las partes por el plazo
de cinco dias para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se
BN ON T ArAN BT U PO T, === === mn s oot oo o e

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las
disposiciones del Cédigo Procesal Civil y Penal. ----«=--ceeseemme e

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Cadigo Procesal
Civil establece el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza:
“(..)Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se
efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que
disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard 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 dara vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su
autenticidad; y d) el juez podra disponer, sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas que
CONSIAETE NECESATIAS (... ).=========r==memrsmmmsssssme et nn s sa s s sm e n e mm s mmm e m e e em e s e e

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 Cooperativas Unidas Ltda. y dar continuidad a su tramitacién.-------==--====-==---

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca
“THOLEM NAPOLITANQ", Clase 29, EXPEDIENTE N° 1151043, solicitada a nombre de Sancor
Cooperativas Unidas Ltda.-------=--rmermmm e e

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha inter

Gl Cristaldo
[[Toering_

3) NOTIFIQUESE por cédula, ----==--====sssmemmiieeeeet
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “GENESIS”, Clase 05, EXPEDIENTE N° 003154, ---+=-s--nssesnrasaransecanremenmemsacansas

Asuncién, ¢ 1 JUL 2078
VISTO: El estado actual de estos autos O

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravio del expediente, la
Direccion General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del
C.P.C., por providencia de fecha 06 de julio de 2026, dispuso la intimacion a las partes por el plazo
de cinco dias para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se
EMCONITATAN €N SU POAEr.--+-ssms e smm e et e ssee e ms e e ne e s e st m e s e oo e

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las
disposiciones del Codigo Procesal Civil y Penal, ----«eeemeemmom o

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal
Civil establece el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza:
“(..)Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se
efectuara en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que
disponga la reconstitucién; b) que el juez intimara a las partes para dentro del plazo de cinco dfas
presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c)
De ellas se dara vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su
autenticidad; y d) el juez podra disponer, sin sustanciacién ni recurso alguno, las medidas que
CONSIAEre NEeCESALAs (... ).=====<====msmsmmm ot rn e nm s e s s s mama s mm s menn s ma s mamme s me s nas

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 tramitacion. -====-========ssseemmeeeeeeeeenens

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las
disposiciones legales citadas: —------==mmmmrmmm s

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 Wyeth, Una Corp Del Estado
De Delaware.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2422 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA”", Clase 35, EXPEDIENTE N° 53597/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.----=-==-==

Asuncion, 3 1 JUL 1026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A.contra la Resolucion N° 2422 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥; -=--=--s==ssresmersmm e e s s m s e s ke e e st s e s e ee e nme e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 2422 de fecha 27 de
agosto de 2025, dictada por |a Direccion de Marcas.-------«--s«=sssssmrm s

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
intErPu@StD- ........................................................................................................................

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS
S.A. expres0 agravios; y esta Direccion [lamé autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2025.--+--------

CONSIDERANDOG:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-24109304
Denominacion MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]: Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en clases
relacionadas, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado” ----------s-scecemncaceecaaes

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Mi representada la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios afios de trayectoria en el mercado farmacéutico,
que cuenta con los primeros registros N° 121.127, 121128 y 120.90] desde Diciembre de 1986 de la

mencionar que la denominacion registrada desde 1986 “LABORATORIOS MEMORIAL” esti compuesta por
un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso comiin
"LABORATORIOS", por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Almos SA. es
*“MEMORIAL".../..s1 al momento de ser solicitada la marca antecedente “"MEMORAL" en el ario 2004, la
Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS
MEMORIAL registrada en las clases 03, 05 y 35, porque deberia de objetar ahora? (...) ".---=--=s-=ssesecssmascianss

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

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjeato es el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2422 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N® 53597/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS 5.A.-+--=-=-=--

Desde el punto de vista ortografico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en
la secuencia de letras “MEMOR", comiin en ambos signos. Sin embargo, la terminacion “IAL" de la marca
solicitada difiere de la terminacion “AL" correspondiente a la marca antecedente “MEMORAL", lo que
contribuye a generar una impresion grafica diferenciada. Desde el punto de vista fonético, ambas
expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la silaba adicional *RI”
en la marca solicitada introduce una variacion en la pronunciacién, el ritmo y la acentuacion de la
1] 5 Tttt et s ettt et et et o e e

MEMORIAL (solicitada), y

MEMORAL {marca base de rechazo)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
lguales pero otras diferentes o con un ntmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)" - -=====smsmsmmms s

Que, no obstante, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas™ explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utifizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesarlamente implica que esas marcas sean
confundibles”. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, mas adn teniendo en cuenta los demas factores adicionales que seran analizados en la
R e e = e e e e i il i

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 productos de clase 05, la cual comprende principalmente los productos
farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca en tramite
“MEMORIAL" busca la proteccion de servicios de la Clase 35 del nomenclador internacional,
especificamente de: .. Servicios en la clase 35, tales coma: presentacion de productos farmacéuticos en
cualquier medio de comunicacion para su venta minorista; suministro de espacios de venta en linea para
vendedores y compradores de productos y servicios; difusion de material publicitario; publicidad:
publicidad radiofdnica; publicidad televisada; publicidad exterior; publicidad por correspondencia;
servicios de publicidad por correo directo; marketing / mercadotecnia; importacion y exportacion de
productos tales como: productos farmacéuticos; demostracion de productos tales como: productos
farmacéuticos; fijacion de carteles publicitarios..”. Que, si bien puede advertirse cierta
complementariedad entre los productos y los servicios identificados, no debe perdersg

' Banchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2422 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA”", Clase 35, EXPEDIENTE N° 53597/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS 8.A.-----------

marcas enfrentadas se encuentran comprendidas en clases diferentes del nomenclador internacional, que,
sumadas a las diferencias previamente expuestas, permiten concluir que no se configura un riesgo de
confusion o asociacion en el ptblico consumidor, por lo que ambas marcas pueden coexistir pacificamente
e T et e e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sisterna marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
Pacifica entre |as MiSImas. -« - ooe e s

Que, ademis de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segiin la blsqueda realizada en el sistema informitico de la Institucién, se puede advertir que
LABORATORIOS ALMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas:
“LABORATORIOS MEMORIAL" Clase 35 Registro N® 423201; "LABORATORIOS MEMORIAL" clase 03
Registro N 423093, “LABORATORIOS MEMORIAL" clase 05 Registro N2 423198; Es decir, el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la denominacién “MEMORIAL"y en la misma
clase, circunstancia que permite concluir que la solicitud en tramite constituye una extensién 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 asociacion del
publico consumidor con un mismo origen empresarial,-«-----«--«---=-ss oo

Sobre el punto, Jorge Otamend, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusion es Ia
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibifidad, y asf se lo ha reconocido. ™. ==« e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion 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 Resolucion recurrida. -=--====s===seesesmmmeaneas

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 2422 de fecha 27 de agosto ¢
Direccion de Marcas.---------=scecmmmmmmmi e B e e

# |1|\LI:I1-.T|5'|-;-".I"L“
R e 1

! "DERECHO DE MARCAS" = Jorge Otamendi. 9° Ed.. CARA, Abeledo Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2422 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 53597/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A =========-

|

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MEMORIAL Y ETIQUETA ", Clase 35, Expediente N® 53597/2024, solicitada a nombre
de LABORATORIOS ALMOS St e e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. --=-=--s=sssmmmmremrmmags T e

L; ..\;
~ Ao, Clalpdia Pamela § ristaldo
Abg,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2420 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA”, Clase 05, EXPEDIENTE N°® 53593/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A -=--=-==-~

Asuncion, 3 T |l 778

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A.contra la Resolucion N° 2420 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas, y; -=«sssessssme e et e st e s n e s m s s s s mn s sn s es e s mn e n e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N® 2420 de fecha 27 de
agosto de 2025, dictada por la Direccion de Maras.-«---==seommm e e

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
interpuestnh ........................................................................................................................

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS
S.A. expreso agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2025.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que habiéndose realizado [a biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-24109304
Denominacion MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]: Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en clises
relacionadas, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado”.---------=sesceeesmremneeeee

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) Mi representada la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios afios de trayectoria en el mercado farmacéutico,
que cuenta con los primeros registros N° 121127, 121.128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la
denominacion “LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35../.. En este punto es importante
mencionar que la denominacion registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" estd compuesta por
un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de use comun
“LABORATORIOS®, por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Almos S.A. es
*"MEMORIAL".../..si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el afio 2004, la
Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS
MEMORIAL registrada en las clases 03, 05 y 35, porque deberia de objetar ahora?(..) "----=s-smseemcseamemciaaaes

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

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2420 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MEMORIAL'Y
ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 53593/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-=====+==-

Desde el punto de vista grtografico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en
la secuencia de letras “MEMOR", comtin en ambos signos. Sin embargo, la terminacién “/AL" de la marca
solicitada difiere de la terminacién “AL" correspondiente a la marca antecedente *MEMORAL®, lo que
contribuye a generar una impresion grafica diferenciada. Desde el punto de vista fonéfico, ambas
expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la silaba adicional “RI"
en la marca solicitada introduce una variacion en la pronunciacién, el ritmo y la acentuacion de la

MEMORIAL (solicitada), v
MEMORAL {marca base de rechazo)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"senalan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de [as letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)" ----r<s=sssmrrmesrsmessmermearamemmmsaneseses

Que, segin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, se encuentran
igualmente registradas en la clase 05 del nomenclador oficial: MEMORIPAK, Registro N° 595646 a nombre
de Gador 5.A; MEMOREXIN, Registro N*® 468392 a nombre de Dallas S.A.; MEMO-FLASH, Registro N°® 601017
a nombre de QUIMFA S.A; MEMOREX, Registro N°® 601731 a nombre de Laboratorios Delta S.ALC,;
MEMOGALEN, Registro N® 551020 a nombre de Laboratorios Galeno 5.A.; MEMOVITAL, Registro N® 563853
a nombre de Laboratorio Indufar C.L.S.A.; MEMORATOR, Registro N® 572277 a nombre de Farmedis 5.A.; Por
consiguiente, ademas 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 pacifica de las mismas dentro del mercado.-----===-==rseerremmarannicnnenns

Que, ahondando en el analisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso “La circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en comtin, 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 estaria otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala I, 18/06/91, Bizin,
ottt et o e o e o

Que, los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ellg que fuesen
de Uso Coman O NECesario en €] COMeRCi0 = <amsiamen e et e e e s v

! Derecho de mareas: procedimiento administrative de registro de marcas ; requisitos de fondo para o examen de marcis anrlorizaci S qu:n de

marcas en el MERCOSUR, Martinez Medrano, Gabriel A, y Gabrela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000, 367 paginas. 14 Piela Lpstaido
¥ miecina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2420 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 53593/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.----=====2-

Que, no obstante, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el iinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles™. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza

a favor del rechazo, mis ain teniendo en cuenta los demés factores adicionales analizados en la presente
remluciﬁ.n. .......................................................................................................................

Que, ademis de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que
LABORATORIOS ALMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente marca registrada:
“LABORATORIOS MEMORIAL" clase 05 Registro N® 423198; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con un registro concedido en la misma clase y bajo una denominacién similar. Por consiguiente, la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de una marca que ya le pertenece,
que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-===r===sssssseessmmmiiie

Sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusion es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas

registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido,™, === m e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion 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 Resolucion recurrida, ---------=----senmreeeeee

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 2420 de fecha 27 de agosto de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas. ===« s« e e

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

“MEMORIAL Y ETIQUETA ", Clase 05, Exped:ente N° 5359‘!{2&24 solicitada a
nombre de MBORAMMDSMUSS e A

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ----s-s-s--smssasemseesseaca- } s

* Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editonial La Ley. Asuncidn, 2003,
' “DERECHO DE MARCAS® — Jorge Otamendi, 9° Ed.. CABA, Abeleda Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2421 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 53594/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.---======-

Asuncion, 3 1 JUL 208

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A.contra la Resolucion N° 2421 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la

Direccion de Marcas, ¥; -=-=--====s=mses s e s s

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 2421 de fecha 27 de
agosto de 2025, dictada por la Direccion de Marcas. -«--«=-ss s mm s s

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L 3 T (e

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS
S.A. expreso agravios; y esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2025.----+-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(...) Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-24109304
Denominacion MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]: Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en clases
relacionadas, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado™-----------ssseeeoeeeceeees

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Mi representada la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios afios de trayectoria en el mercado farmacéutico,
que cuenta con los primeros registros N° 121127, 121128 y 120.901 desde Diciembre de 1986 de la
denominacién “LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35../.. En este punto es importante
mencionar que la denominacion registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL" estd compuesta por
un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso comiin
“LABORATORIOS", por le que la marca principal y registrada por Laboratorios Almos S.A. es
“"MEMORIAL".../..si al momento de ser solicitada la marca antecedente "MEMORAL" en el aiio 2004, la
Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS
MEMORIAL registrada en las clases 03, 05 y 35, porque deberia de objetar ahora? (...) ".-==--=-=-===smrrsmsseenmees

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

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre la magca solicitada
*MEMORIAL Y ETIQUETA" Clase 03 y la marca antecedente "MEMORAL" Clase 05, Registro N* ﬂ -

- : ghtakdo
:|-| |.:;E||4_
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2421 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N°® 53594/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.---====ss=s

Desde el punto de vista griogrifico. se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en
la secuencia de letras "MEMOR", comiin en ambos signos. Sin embargo, la terminacion “JAL" de la marca
solicitada difiere de la terminacion “AL" correspondiente a la marca antecedente “MEMORAL", lo que
contribuye a generar una impresion grafica diferenciada. Desde el punto de vista fopético, ambas
expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la silaba adicional "RI”
en la marca solicitada introduce una variacion en la pronunciacién, el ritmo y la acentuacién de la
palabrl ..............................................................................................................................

MEMORIAL (solicitada), y
MEMORAL {marca base de rechazo)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicidn de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
Iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo gque son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)" -=====rsssersmmsmmnsmrmsmnsmes e sn s e e

Que, no obstante, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles”. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas factores adicionales que seran analizados en la
presente o 0 L 3 T ——

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 productos de glase 05, la cual comprende principalmente los productos
farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca en trimite
“MEMORIAL" busca la proteccion de todos los productos de la glase 03 del nomenclador internacional, la
cual comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, asi como las preparaciones
de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ambitos. De la comparacion claramente se colige, que las
marcas analizadas, se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la
naturaleza de sus productos no poseen una conexion competitiva comercial y por ende, apuntan a un
pliblico consumidor dishnto, - - e e e e e te

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion-d
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitas '5.1‘ >

i Hll:,‘[
e

' Sinchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editorial La Ley, Asuncidn. 2003, f Jirectiin Geaghal d
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2421 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N°® 53594/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.«===--sss==

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccién a la
categoria 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 viable una eventual coexistencia
Pacifica entre s MiSmas. - === sres e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la busqueda realizada en el sistema informitico de la Institucién, se puede advertir que
LABORATORIOS ALMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente marca registrada:
“LABORATORIOS MEMORIAL" clase 03 Registro N 423093; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con un registro concedido en la misma clase y bajo una denominacién similar. Por consiguiente, la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece,
que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-------===masemmo e

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su cbra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusion es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se Jo ha reconocidn. ™, ««««=«see e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, ¥y que no existe riesgo de confusién 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 Resolucion recurrida, «-----s-s-ssssseeseeannaa

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 2421 de fecha 27 de agosto de 2025 dictada por la
31 Yo o ] T (G GRS USSR S R e e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“MEMORIAL Y ETIQUETA ", Clase 03, Expediente N° 535942024, solicitada a
nombre de LABORATORIOS ALMOS S.A.------ss=-semmemmmeemmesrmmeemmrammeeamermeens

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ---------s--seseumeens i

gt lI-.JI.I Pk

.I L”.nr ; Gengr=hlytenin

Tipeceidn Gontrai ds 'r! mil .:_p-.
i (il Nrmm 5t B rpied

* "DERECHO DE MARCAS" = Jorge Otamendi. %° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 2423 DE FEC]-M 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 53600/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS S.A.-=---+=---

Asuncion, 3 1 JUL L:EB

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A.contra la Resolucién N° 2423 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la
Direccitn de Marcas, T T T

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 2423 de fecha 27 de
agosto de 2025, dictada por la Direccion de Marcas. -« === emmm st

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpues‘[ﬂ_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS
S.A. expresd agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2025.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-24109304
Denominacion MEMORAL Clase 5 Registro 598349 Titular Scavone Hnos. S.A. [PY]: Comentario: Que Jas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en clases
relacionadas, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado” -----+-==+===sssssemsesssaaaccs

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Mi representada la firma
LABORATORIOS ALMOS S.A. es un laboratorio con varios afios de trayectoria en el mercado farmacéutico,
que cuenta con los primeros registros N° 121.127, 121128 y 120901 desde Diciembre de 1986 de la
denominacién "LABORATORIOS MEMORIAL" en las clases 03, 05 y 35../.. En este punto es importante
mencionar que la denominacion registrada desde 1986 "LABORATORIOS MEMORIAL” estd compuesta por
un conjunto de dos palabras de las cuales una de ellas es irregistrable, pues es de uso comin
“LABORATORIOS", por lo que la marca principal y registrada por Laboratorios Almos S.A. es
"MEMORIAL".../..si al momento de ser solicitada la marca antecedente “MEMORAL” en el afio 2004, Ia
Dinapi no objeto la marca solicitada, aun estando plenamente vigente la marca LABORATORIOS
MEMORIAL registrada en las clases 03, 05 y 35, porque deberia de objetar ahora? (...} "----==-=seseesommancaaes

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

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visjéri en comjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusiorregtre la marca policitada
*MEMORIAL Y ETIQUETA" Clase 42 y la marca antecedente 'MEMDR&.[.;-EHS_% RO N 595349, ------

/ Ty Mistaldi
_|'|_ =% =3 - 2 =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2423 DE FECHA 27 Dﬁ AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N* 53600/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS 5.A.----------

Desde el punto de vista grtografico, se advierte que ambas denominaciones presentan semejanza en
la secuencia de letras “MEMOR", comiin en ambos signos. Sin embargo, la terminacion “/AL" de la marca
solicitada difiere de la terminacion “AL" correspondiente a la marca antecedente *MEMORAL", lo que
contribuye a generar una impresion grafica diferenciada. Desde el punto de vista fonético, ambas
expresiones comparten una sonoridad inicial semejante; no obstante, la presencia de la silaba adicional “RI"
en la marca solicitada introduce una variacion en la pronunciacion, el ritmo y la acentuacion de la
palabra1 ..............................................................................................................................

MEMORIAL (solicitada), v
MEMORAL {marca base de rechazo)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del numero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)" -=========r===mmrmmmmmm e oo

Que, no obstante, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles™. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demas factores adicionales que seran analizados en la
presente DRI LT TNTY, =m0 e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos gue la marca antecedente *"MEMORAL" posee el
registro N® 598349 para todos los productos de glase 05, la cual comprende principalmente los productos
farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca en traimite
“MEMORIAL" busca la proteccion de servicios de la Clase 42 del nomenclador internacional,
especificamente de: “..servicios de laboratorios cientificos; investigacion médica; investigacién cientifica;
investigacion biologica; investigacion quimica; investigacion bacteriolégica..”. De la comparacion
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 conexion competitiva entre los productos y servicios identificados por los signos en
cuestion, puesto que estos se dirigen a piblicos distintos y se comercializan a través de canales de
distribucién igualmente diferentes, atendiendo a que uno de los signos distingue bie tes Watgriales
OtTD, SeTVicios especializados. = -===ssrrmmrsrmmr s e A fre e e

! Sinchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncian, 2013 |::'-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2423 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEMORIAL Y
ETIQUETA”, Clase 42, EXPEDIENTE N® 53600/2024, SOLICITADO POR LABORATORIOS ALMOS §.A -=<sssss=x

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 presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
Pﬂ{ﬂ.ﬁﬂﬂ BT |08 IISTINE, —= = st s bt a i i i i Dbt b S S e i mm b i Sl e s 5 S B S i S S i e s e na s nime

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, se puede advertir que
LABORATORIOS ALMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas:
“LABORATORIOS MEMORIAL" clase 03 Registro N? 423093; “LABORATORIOS MEMORIAL" clase QS
Registro N? 423198; “LABORATORIOS MEMORIAL" Clase 35 Registro N? 423201; Es decir, el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la denominacion “MEMORIAL”, circunstancia
que permite concluir que la solicitud en tramite constituye una extension 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 asociacion del piiblico consumidor con
UN MIiSMO Origen emMPresarial ==«

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion 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 Resolucion recurrida, =«-«=ssssssssciacnaciiics

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 2423 de fecha 27 de agosto de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas. === -=--= s e e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
*MEMORIAL Y ETIQUETA ", Clase 42, Expediente N°® 53600/2024, solicitada a

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 275 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ‘SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33210/2017 A NOMBRE
DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. =--=ssssssssesssssssssssasmssessensanenes

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ por
derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra de la Resolucion N® 275 de
fecha 26 de abril de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LILIZIOSOS, ; <---=-<=--========sassnsses

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2019 se presenta CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ por derecho
propic y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelacion en contra de
la Resolucion N° 275 de fecha 26 de abril de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 19 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
jntEFPUﬁ'Stﬂ1 e i o e L B L A 2 i e

Que, en fecha 18 de junio de 2021, se presenta CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ por
derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios; en fecha 20 de julio
de 2021 esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y ordena el traslado a la
contraparte por el plazo de ley. —---sssemmoem e

Que, en fecha 12 de abril de 2022 |a representante convencional de TROVATO CLS.A. contesta el
traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccion General dicta la providencia de Autos para
resolver en fecha 28 de septiembre de 2022, —------mmmmmmmmrmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: (...) Que, analizando ambas oposiciones, se advierte
que las marcas “LA SICILIANA" (marca registrada) vs. “SICILIA PIZZA GOURMET" y etiqueta (marca
solicitada), son similares gramatical y fonéticamente por lo que podran coexistir pacificamente para los
mismos productos; en un andlisis en conjunto también son similares, pues el vocablo de fantasia que es la
marca proplamente dicha es el nombre Sicilia, el que conforma ambas marcas; en el aspecto visual son
similares asimismo, por lo cual el riesgo de confusion es inevitable, sobre todo si considera que una es
evocativa de la otra, con idéntico significado conceptual, por lo que la oposicidn es viable conforme a la
disposicion del art. 15 de la Ley 1294, invocando como fundamento de derecho de la oposicion. Que,
notamos que los productos y servicios se encuentran estrechamente relacionados, pues la solicitada esta
destinada a los servicios de comercializacion de productos alimenticios y la registrada, lo esti para
productos de la clase 30, esto es productos alimenticios. Como se puede observar estos productos y
SErVICios gUardan refacion BIEre Si(. ) === ssesss e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante Carlos Marcelo Albospino Alvarez y manifiesta:
“(..)JQue, en primer fugar, 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 den ominativa, en tantr} que J'a marca sufm!‘aﬂ’:t por mi mandaﬂte es una marcs , exdecir
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 275 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33210/2017 A NOMBRE
DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ, -+--=ss+sssresssressnersasmmsrsmmmssamns

decir el analisis de las marcas pugna debe realizarse de forma conjunta, y no por separado como lo hizo el
a-quo; en cuanto al plano ortografico, si bien es cierto que las denominaciones tienen algunas letras en
comuin, eflo no implica que no pueda existir confusion entre las mismas, mds ain teniendo en cuenta la
extension y el plano conceptual de ambas denominaciones.(...).=============sssrremmmnmmsnssmmmn e s

Que, contesta la expresion de agravios el oponente: (..)"Que, la marca de mi mandante “LA
SICILIANA" se haya integramente contenida en la marca solicitada “SICILIA PIZZA GOURMET", por lo que
acertadamente lo dice el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, existe una alta probabilidad de que el
puiblico consumidor las asocie y caiga en la confusion de la falsa creencia de que “SICILIA PIZZA
GOURMET" sea una marca mas de mi representada..../... Sin embargo esa palabra en comiin, “SICILIA", es un
signo notorio, por lo que aun rodeada de otras palabras siempre serd un intento de apropiacién de una
marca ajena. Y lo que el apelante considera como elementos diferenciadores no son tales, porque “SICILIA®
les roba todo el protagonismo Marcario. (..).-========== s e s s e s e s

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por TROVATO CLSA. y la consecuente coexistencia o no de la marca “SICILIA PIZZA
GOURMET Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la marca “LA SICILIANA" (registrada en las clases 30 y
Zgj e R O EE m R EE R E A EEEEEEETETEEEETETTEm T ——r

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA"
en la clase 35, con la marca oponente “LA SICILIANA” registrada en las clases 29 y 30, —-------==srreeermreenees

SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA  (marca solicitada)
LA SICILIANA (marca oponente)

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

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

continuacion *...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anafisisyaiysus pa rfegrantes

separadas en forma arbitraria (?4?},“—----—-———--—-—--———--—-—------—--———------~---I?.'-'v exor Tt
if= I‘,._.. R K ArL d]LI-
|

! Derechi de Marcas. Jorge Ctamendi, Editorial; LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2008
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 275 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33210;2017 A NOMBRE
DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. meeemmrmemesasssssssssssessssssssssssas

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “SICILIA PIZZA GOURMET Y
ETIQUETA" y la marca oponente “LA SICILIANA", por mas que comparten elementos en comun poseen
otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Que, esta Direccién General considera relevante mencionar que, conforme a la biisqueda realizada
en el sistema informatico de la Institucion, el solicitante de autos ya posee el registro de la marca “SICILIA Y
ETIQUETA" en la clase 43, para los servicios: “Servicios de restauracion (alimentacion); 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 denominacion solicitada, — s

A este respecto, también cabe sefalar que las marcas de la firma oponente “LA SICILIANA" en las
clases 29 y 30, ya se encuentran coexistiendo pacificamente en el mercado con la marca registrada
mencionada “SICILIA ¥ 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 pacificamente la
oponente, son servicios que si se encuentran relacionados a los productos que amparan las marcas de la
oponente, Por tanto nos preguntamos: ;cémo la marca oponente puede coexistir con otra marca con las
cuil posee mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro 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 articulo “LA” y tiene la terminacién “NA". En
cuanto, a la marca solicitada empieza con la silaba “Si-cilia”, y agrega los vocablos "PIZZA GOURMET" 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
pronunciacion inicial y en las terminaciones. La solicitada "SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA' tiene
una cadencia ritmica distinta pronunciada en siete silabas: "si-ci-lia [ pi-zza |/ gour-met”", finalizando con el
sonido fuerte y marcado de "met”. Mientras que |la oponente "LA SICILIANA" pronunciada "la / si-ci-lia-na
termina con una silaba abierta "na”. La diferencia ritmica y fonética impide que los signos suenen de forma
idéntica o altamente similar al ser pronunciados en su CONJUNED. —--xssssrmmes s

Que, en el aspecto conceptual, la palabra "SICILIA" es un término que hace alusion a la isla mas
grande del mar Mediterrineo y una region auténoma de Italia. La palabra siciliana de la marca oponente
“LA SICILIANA" puede referirse principalmente a la famosa apertura del ajedrez, a una danza barroca
tradicional o a preparaciones gastronomicas de Sicilia. En cuanto a la marca solicitada “SICILIA PIZZA
GOURMET" puede entenderse que los servicios que pretende amparar se desarrollan en el ambito
gastrondmico, especificamente pizzas con estilo de esta region. —----rresrrrmrromrmme e

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay’, aprobados por Resolucién N° 259.!’2()25
establecen expresamente que si la similitud entre dos signos radica (nicamente-es R
descriptivo o carente de distintividad (como lo es "Sicilia” al ser -:lescnp 0 ﬂe una
cabe concluir en un riesgo de confusion basandose solo en dicho elemenito. —- “r,};.fl-- thiye

* Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay (2025). Dgspun'iﬂi‘qn: =

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

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™, aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, senala cuanto sigue: *(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un andlisis del nimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el niimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacién de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresién fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y
acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estari determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN 5igno posterior ALEOSAN L T R TS PR Tt

Que, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas con las que la oponente se
encuentra coexistiendo pacificamente en el mercado y que utilizan el elemento SICILIA. Al realizar la
busqueda en el sistema informatico institucional se verifican los siguientes registros de marcas:
VEGA-SICILIA UNICO, Registro No. 494177, clase 33, a nombre de Bodegas Vega Sicilia, S.A., Sicilia Artistica,
Registro No, 559074, a nombre Gladys Elva Visconte Martinez; LIMONCINO A BASE DI GRAPPA BOTTEGA
LIMONI DI SICILIA SANDRO BOTTEGA, Registro No. 622746, clase 33, a nombre de BOTTEGA Sandro.;
inclusive se encuentra coexistiendo con la marca registrada a nombre de la firma solicitante Carlos Marcelo
Albospino Alvarez.: SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA, Registro No. 560481, en la clase 43. Extremo
que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con el elemento "SICILIA™ a
nombre de diferentes ulares. — oo

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

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada “SICILIA PIZZA GOURMET
Y EI‘[Q'IJETA" pretende el reglstm en la i:!ase 35 para "Adm:ms.tracmn ¥ gestién de negncms, Apeida en la

! Direceion Macional de Pmpu.-dnd Int:l:clun.l (DINAPL), Directrices para ¢l examen de marcas en Paraguay. U“."IH"HE on:

|_|u:| S inaRE o o e X propiedad-ndustngl mareas directrices W rectild Ger e
*“DERECHO DE MARCAS" —Iﬂrgc Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrat, 2017 - st Nacions de
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DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
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redes informaticas y sitios web; Publicidad en linea en redes informaticas; Publicidad y promocion de
ventas en relacion con productos y servicios,ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios
electrinicos; marketing”, mientras que la marca oponente “LA SICILIANA" se encuentra registrada en las
clases 29 y 30 para: “Todos los productos” y “Todos los productos”. La clase 29 comprende principalmente
los productos alimenticios de origen animal, asi como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros
productos horticolas comestibles preparados o en conserva para su consumo’. 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, asi como los aditivos para realzar el sabor de los
A HNBIEY, e m e e e e e e s e e B i e e S S e i i o e o B L i e

Que, de la cobertura de productos y servicios sefialada, 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 gestion de los negocios. Mientras que los productos de las clases 29 y 30 son tangibles y su finalidad es
netamente alimentaria y fisiolégica (satisfacer necesidades nutricionales o gastronomicas de las personas).

Que, la marca solicitada es una marca mixta, la denominacion solicitada va acompafiada de una
etiqueta que consiste en la denominacion “SICILIA PIZZA GOURMET" escrita en letras caracteristicas sobre
un fonde en tonos calidos y acompanado de la figura de la Trinacria (simbolo oficial, mitolégico e histérico
de Sicilia) en combinacion de colores rojo blanco y verde, aportando este elemento cierta distintividad a la

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
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, mas ain teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
conjunto en la presente resolucion, ~—--—m=m=-=smmrmem e

Por tanto, dado que la coincidencia recae tinicamente en parte de la denominacion y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente
no incurrira en riesgo de confusion ni asumira que ambas marcas tienen un origen empre sqiin, por
lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre Bl '

i ; : [dn
' Mreccidn Nacional de Propiedad Intelectual, Clisificacion de Niza, 13° Edicidn. Verslan 2026, Disponfble en: mepil i
bt s gy py [portaliviipropiedad Aodusteialimarces chisificaconnizalstage=Slage r fidnsr
* Direccion Macional de Propiedad Intelectual. Clasificacion de Miza. 13* Edicidn. Version 2026 Disponilile en: '.-.:-f-fu'" Naiiom {
inttpg-iwws. dina oy pyfporgal v propicdad- industialimarcaslclasificacionnzal slges Slage e

"'Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn, 2003, =
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DE CARLOS MARCELO ALBOSPINO ALVAREZ. eeseemesanesaensenensaseensennas

GOURMET Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y la marca oponente “LA SICILIANA® con registro en las
clases 29 }.l L T e R L EERE S

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 275 de fecha 26 de abril de 2019 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos, =--ssesssses s e e
Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la salicitud de registro de la marca
“SICILIA PIZZA GOURMET Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N°® 33210/2017,

solicitada a nombre de Carlos Marcelo Albospino Alvarez. —-----------ss-sememnemsnenns

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA DPER#DALACADUCIDADDEL&]E\IST&NCMENELE}[PEDIEHIEDE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “IMPORTADORA TOP+", EXPEDIENTE
2181493, SOLICITADA POR EVERTON JULIANO SANTIN. 0

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resoluciéon Nro. 353 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Ljﬁgi{)s{}gr}r: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA.:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone
recurso de apelacion contra la Resolucién N° 353 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigiosos, ——=--—--c-mmmmmmmm o e

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula."en fecha 27 de octubre de 2022, ------------cmmmmrmmrmmmseeeeeeae

Que, en fecha 23 de julio de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revision de Tramites.
CONSIDERANDO:

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

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacién, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelacion, «-------—=====sm e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 14 de junjo de 2022, ------------=c-ssemsmssm e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisién de Tramites, desde la
fecha de la emisién 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 evidencie impulso
procesal por parte del reCurTente. === mmssmm e e

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en
la solicitud de registro de marca IMPORTADORA TOP+, Expediente N° 2181493,
clase 35, solicitada por EVERTON JULIANO SANTIN, ------------m-mmmmmmmmmnmmmm e

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de marca
IMPORTADORA TOP+, Expediente N® 2181493, ¢
JULIANO SANTIN. =-~----====nnmmmemmmeas s et W

Art32  NOTIFIQUESE por cédula, ---------- Rt S By s S W
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2157 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO
PERSEVERANCIA Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N® 03900/2022, SDI..IC['H.DA POR LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.. A

5 1 1
Asuncion, 3 | _|._|_ L-'utl

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. contra la Resolucion N° 2157 de fecha 16 de diciembre de
2022, dictada por la Direccion de Marcas, y; =-=-=-====--msssm o e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de enero 2023 se presenta el representante convencional de LA PERSEVERANCIA,
PEDRO ZUCCOLILLO S.A., e interpone Recurso de Apelacion contra de la Resolucion N® 2157 de fecha 16
de diciembre de 2022 dictada por la Direccion de Marcas, —-«==«==ss=sssmemssmmmmm e

Que, en fecha 14 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
L 1 R

Que, en fecha 08 de mayo de 2023 el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A. expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 16 de enero de 2024, — — -+ mme e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 2157 de fecha 16 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
4l. Que habiéndose realizado la biusqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la
existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2016-1617369 LOGIA PERSEVERANCIA
Clase 41 Registro Titular 438419 Asociacion Gran Logia Simbolica Del Paraguay [PY] Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(... )" -+ +=rmsemsmmee e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..Jambas deneminaciones
sostienen diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, conforme iré desvirtuando con este escrito ../...
gramaticalmente existen diferencias y en cuanto a su conformacion entre las marcas en cuestion, ya que el
antecedente se conforma de la siguiente manera: LOGIA PERSEVERANCIA; mientras que [a solicitud
de mi comitente fue presentada como DISTRITO PERSERVERANCIA, Es asi, que a simple vista se observa la
diferencia en cuanto a su conformacion, y asf también las raices de estas difieren completamente. Debemos
destacar que los inicios de las marcas siempre atraen la atencién de los consumidores .../... la solicitud de mi
comitente, "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA” cuenta con una etiqueta propia y alusiva con la cual
el publico consumidor puede reconocerla directamente .../.. Asi también es importante mencionar que mi
titular ya cuenta con registros concedidos por esta Direccion, para la marca DISTRITO PERSEVERANCIA Y
oy L 1 0 S RS

o

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobyéla o eCurso
1 L o e / _'-!":.“I."“'.".‘:L.'.'.;".‘" eemaenes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2157 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO
PERSEVERANCIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 03900/2022, SOLICITADA POR LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.. —=-=<s==ssssszsamesseamemsanmenneanaas

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando ne constituyen por si mismos el signo
IS W, M === e s emm e e e e e e s e e e e e o e e e e oo esomesoesaas

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la SigUiente COMPAratiOn: —---  oss st s

DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA (solicitada), y
LOGIA PERSEVERANCIA (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por dos vocablos *LOGIA 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 impresion 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 anilisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion. La
marca solicitada "DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA'", como se ha mencionado, se halla compuesta
por dos vocablos con ocho silabas. Por su parte, la marca antecedente “LOGIA PERSEVERANCIA" posee dos
vocablos y siete silabas. Las diferencias ortogrificas y fonéticas en el primer elemento: “LOGIA" de la marca
antecedente y “DISTRITO" de la solicitada generan una marcada distincion fonética. El consumidor
pronunciara la marca antecedente como "lo-gia / per-se-ve-ran-cia", mientras que la marca solicitada se
pronunciara “dis-tri-to / per-se-ve-ran-cia”. Las diferencias ortograficas de las denominaciones generan
una fuerte distincion aUditiva, ——-«-ssssmssrmrmmrrr s s s e s s e

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay’, aprobadas por Resolucién N° 259/2025
sefialan que las letras y palabras al principio de una denominacion tienden a notarse mas que las demas
letras y palabras, y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho mas en el anilisis porque el
consumidor presta menos atencién a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren
ampliamente en sus respectivas raices: “DISTRITO PERSEVERANCIA” - "“LOGIA PERSEVERA NEIA" e Hicio
de la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca dponente. —

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Direcirices para ef examen de marcas ex Paraguay. Disponible en:
[t e sl o pa potal v b s e gl -ndustri] mareas direstiiess
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne° 2157 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO
PERSEVERANCIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 03900/2022, SOLICITADA POR LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A.. —==s=ns=sanssmsss . .

Que, al realizar el anilisis conceptual de las respectivas denominaciones, es fundamental tener
presente el significado que el pablico pertinente en Paraguay le da a los términos; en ese sentido, la marca
solicitada "LOGIA PERSEVERANCIA" utiliza el vocablo “LOGIA” el cual segiin el Diccionario de la Lengua
Espafiola de la Real Academia Espafiola significa: “Asociacion de masones™. Mientras que la marca
solicitada “DISTRITO PERSEVERANCIA Y ETIQUETA", utiliza el vocablo “DISTRITO" que conforme al
Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafiola significa: “Cada una de las demarcaciones
en que se subdivide un territorio o una poblacién para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos
civiles y politicos, o de las funciones publicas. o de los servicios administrativos™. Las Directrices para el
Examen de Marcas en el Paraguay, confirman que si los significados seminticos 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 PERSEVERANCIA Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 41, para los siguientes
servicios: “Servicios de alquiler de salas y salones de conferencias, seminarios y eventos; organizacion y
direccion de coloquios, conferencias, seminarios, simposios, talleres de formacién, congresos,
organizacion de fiestas y recepciones, foros, exposiciones con fines culturales o educativos; explotacion de
salas de juego, parques de atracciones”; mientras que la marca “LOGIA PERSEVERANCIA" se encuentra

registrada en la glase 41, para los servicios: “Servicios comprendidos en la clase 41 tales como: educacion,

organizacion y direccion de congresos, conferencias, seminarios, talleres de formacion, informacién sobre
educacion, examenes pedagogicos, formacion practica, instruccion, ensenianza, interpretacion del lenguaje
de [0S SIENIOS Y SEMIAS". —==ssmmsemsnsm e e s e e nea s en s s ans e

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 41, las
diferencias sefialadas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten colegir que las mismas
podran coexistir pacificamente en el mercado, — - =memm s

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion
YL R B8 =i o i o A A A S

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 2157 de fecha 16 de diciembre de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas. ------------=ressrrmmsmrerrm s n s s e n s s s e se e e e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites 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 ZUCCOLILLO S.A, —=

Art. 32 NOTIFIQUESE. ------==-====seammsmammamn e oo =

* Real Academia Espafiola. Diccionario de la Lengua Espafiola. Disponible en: hitps: dle roe ex/logia L
' Real Academia Espafiola. Diccionario de la Lengua Espafola. Disponible en: hirps Cidle rae cs/logia
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARISTA LA
REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19197/2023,
SOLICITADA POR KLAUS DIETER STADLER. e —

Asuncion, 3 | .J'||_ 7']23

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de KLAUS DIETER
STADLER en contra de la Resolucion N° 1035 de fecha 05 de mayo de 2025, dictada por la Direccién de
MMCES, F: e . o o e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de KLAUS DIETER
STADLER, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1035 de fecha 05 de mayo de
2025 dictada por la Direccidn de Marcas. -«----«-=csmme e e

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de julio de 2025 el representante convencional de KLAUS DIETER STADLER
expresd agravios. Esta Direccidn General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 14 de julio de 2025, — === merm e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..)Que la solicitud de registro de la marca BARISTA
LA REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR (Slogan) ha sido presentada para amparar los productos de la
clase 30. Que habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado Ia
existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2017-1798304 REINA Clase 30 Registro
Titular 460921 Continental Grain Company [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas,
muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confision
entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a
o sgjf'fjtad'mj R

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)En primer lugar, las marcas se
diferencian fonética, ortogrifica y visualmente, asi como en el concepto que transmiten. La marca
solicitada "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR (SLOGAN) contiene una estructura completa
y distintiva, incluyendo multiples elementos que modifican completamente la impresién general:
“BARISTA LA REINA” introduce el término BARISTA, palabra de uso comtin en el rubro cafetero, que no
forma parte de la marca antecedente. Incorpora un slogan distintivo: "PREMIUM CAFE CON VALOR", el
cual no solo anade originalidad al conjunto, sino que también refuerza la identidad distintiva de la marca
solicitada alejandola mds de cualquier posible semejanza con “REINA". Ademds, para sumar atin mas
diferencias, la solicitud de mi mandante incluye un LOGOTIPO en el cual se destaca un CORAZON con
pepitas de CAFE en su interior, lo que da a entender que la marca se refiere al producto CAFE(..)". —-------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARISTA LA
REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19197/2023,
SOLICITADA POR KLAUS DIETER STADLER. ——--=--=-s-ssesstassssnasasanssamrasssnssnmmanmsasssessmnssanmsssmssmsnsses

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de considerar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos
como el derecho a constituir una MAarca, ===--===-s===ssssrrreee e e e e cn e me s e e s en s anan

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual, «---s==semesremmerme e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo "REINA"
registrada en la clase 30 y la solicitud de registro de la marca “BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFE CON
VALOR (Slogan) Y ETIQUETA" en la clase 30, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra
reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren insertas en la misma clase
del nomenclador, constituye un agravante significativo en el analisis de riesgo de confusion o coexistencia.
La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos productos intensifica la posibilidad de
que el consumidor promedio incurra en error o asociacion indebida, lo cual contraviene los principios de
lealtad comercial y proteccion al consumidor. Tenemos que la denominacion solicitada es muy semejante a
la marca registrada, como se puede apreciar a CONINMUACION: —=======ssmsssmms e e

BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA (marca solicitada)
REINA (marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde sefalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente
amparan productos de la misma clase. La solicitada “BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR
(Slogan) Y ETIQUETA" 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 la clase 30 para “Todos los productos de la clase 30, tales como
café, té, cacao, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos 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", —--------------emmeermmer e

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, a mas de la igualdad de clases senalada, al enfrentar la
marca solicitada "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA" frente a la

marca base de rechazo "REINA" se verifican las coincidencias a simple vista, —«--=-cseesmemmsinomcmnns

Que, en la marca solicitada "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR' prepondera el
elemento "REINA", los otros términos pueden ser considerados de uso comiin, genéricos o laudatorios, por
lo que no aportan fuerza marcaria distintiva. El término “PREMIUM" es una expresion laudatoria y
descriptiva que denota "primera calidad® o "mejor calidad", por lo cual carece de distintividad y no_pued
ser monopolizada; el término “CAFE" es el nombre genérico del producto, cayendo en la pfohibicion
absoluta de registrar signos que sean la designacion misma de la mercancia a proteger; “BAR
contexto del café, es un término descriptivo referido al profesional o especialista que preg:
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!J-Fi'r':ﬁ yra Generalfintesind
| i fe Fopidiad ladwi

i i'.-r.-.:!.,'_lll"il'--



DIRECCHON MACIONAL DE

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

Resolucion M‘Oiﬁ 3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARISTA LA
REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19197/2023,
SOLICITADA POR KLAUS DIETER STADLER. —+--+-ss-=sntrsnsssamssssasmsmsasnmssamsansanmeeas ;

"CON VALOR" es un lema o frase simple que acttia como una férmula promocional o publicitaria para
ensalzar la bondad del producte, pero que no sirve para distinguir un origen empresarial, —-------------------

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025,
establecen que: “(...)Una combinacion de dos o mis 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 servicios. La simple union de elementos descriptivos sin
introducir ninguna variacion inusual daria lJugar a un signo igualmente descriptivo no registrable(...}” . —--

En el caso en estudio, las marcas comparten integramente el vocablo “REINA”, el cual constituye el
tnico elemento en la registrada. Se diferencian tnicamente en los elementos laudatorios y descriptivos
presentes en la marca solicitada. Debido a que los consumidores se guian por los elementos distintivos
dominantes de un signo, el publico pertinente podra asumir que "BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFE
CON VALOR" es simplemente una nueva linea de café especial, una variante o un eslogan publicitario
creado por la misma empresa duefia de la marca preexistente "REINA", —--rsseramssemsmmemmemammma s

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacién de doble identidad sino por la ocurrencia de algiin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un anilisis mas detenido. En estos
casos, la objecién al registro de una marca se basari en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusién cualquier suposicion o percepcion erronea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad Mo eXiste, & — eee e e

Que, manifiesta el recurrente: *para sumar atin mas diferencias, la solicitud de mi mandante incluye
un LOGOTIPO en el cual se destaca un CORAZON con pepitas de CAFE en su interior, lo que da a entender
que la marca se refiere al producto CAFE", al respecto esta Direccion General estima que el elemento
figurativo no aporta la capacidad distintiva suficiente para disipar las similitudes analizadas en conjunto en
la presente resolucién, en la etiqueta en blanco y negro solicitada se visualiza la denorg
en letras imprentas en un circulo, con la imagen de un corazén y granos de g&

marca solicitada :

splicitada
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARISTA LA
REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR (SLOGAN) Y E'I'IQ-UEI'A" CLASE 30, EXPEDIENTE N® 19197/2023,
SOLICITADA POR KLAUS DIETER STADLER. —vrceessssmseassmssamssamssnms s smnssmessema resssms s s

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

En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“BARISTA LA REINA. PREMIUM CAFE CON VALOR (Slogan) Y ETIQUETA” no podra coexistir con la marca
base de rechazo “REINA”", con la cual presenta mas semejanzas que diferencias en los campos visual y
fonético, maxime considerando la naturaleza de los productos comercializados por ambas. —-«ssssseseueaes

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1035 de fecha 05 de mayo de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas. «=«s-s«essseemsmsmmmmmmnn s s s nn s ns s e e s e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *BARISTA LA REINA.
PREMIUM CAFE CON VALOR (Slogan) Y ET'IQUETA" clase 30, Expediente. N°®
19197/2023, solicitada a nombre de KLAUS D RSTAL -

Art. 32 NOTIFIQUESE, -------------=--msrrsmsmenmas N
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 37800/2023 A NOMBRE DE
ARABD BAKARY TERIMA, —osii s icictaiciidartsion i i it iAo i et

Asuncion, 3 | Ji!|__ EFEB

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de Bedson S.A., en
contra de la Resolucion N® 225 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios Litighosom; J === rssnrsmrimrrosrmn s s n e e s i e S ot e s it

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Bedson S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 225 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada
por la Direccion de ASuntos Marcarios LITIZIOS0S, ««=s«-sssseses s e

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
INTEEPAMEEII, sesiissresarisibibobairnicissstonidoeiaivnntote ciduionaiodinns s sttinse s ipraiin SO RS ad RSP A me e s

Que, en fecha 25 de abril de 2024, la representante convencional de Bedson S.A., expresd agravios;
en fecha 03 de mayo de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley, —seereemrrmennen s s s s s s

Que, en fecha 03 de julio 2024 esta Direccion General declara la rebeldia a la parte solicitante por no
contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que dejé de usar y dicta la providencia de
AULOS Para TS0V ET. - mm o s e e e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )JQue, la solicitud de registro es presentada para
cubrir productos de la clase 04, especificamente: "aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles,
bujias entre otros" 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
relacion entre ellas, lo que nos da la pauta que podrin coexistir pacificamente. Que, no existe ninguna
posibilidad de confusion 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 legislacién marcaria, por ende
no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que,
ademds es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su articulo 7° habla sobre el sistema
uniclase ../.. Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los productos implicados
aleja indudablemente toda posibilidad de confusién. Que, ademas cabe sefialar que [a solicitada BENZOL
consta de una etigueta con un disefio distintivo y original, con Jo cual se acentia ain mas las diferencias
existenite con Ja Marca (..)" =—srerresssemnessesssscananceancersnsesnsterasscrssserarssenaese s s ses s asmasssnasenans ceserae

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “f.. )f,_ﬂﬂlﬂ arg mcipal (v
unico) para rechazar la oposicion deducida por mi mandante, la D:recrr:rra( de ﬁs‘unfﬁs 0505, manifiesta
que no existe ninguna posibilidad de confusion entre las marcas de.‘,u'd::- ala d:f‘e i a!eza e los
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA', CLASE 04, EXPEDIENTE N* 7800/2023 ANOMBRE 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 pais y, aunado a ello, es la denominacion 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 andlisis, la solicitud N° 2337800 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 oposicion -desde la perspectiva ortogréfica (incluida
dentro de la perspectiva grafica) y fonética-, como también ser una denominacién genérica. Como se ha
mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortogrifica y fonética entre el
signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposicién. 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 practicamente la totalidad de fonemas "B",
“E" y "O" en el mismo orden y disposicion, lo cual implica que la marca del oponente esta pricticamente
contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los fonemas D", "S" y "N* en la marca
solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciacion necesaria para ser merecedora de
proteccion marcaria. Asi las cosas, resulta imposible para el consumidor medio el poder distinguir
realmente el verdadero origen empresanial de Ja solicitud marcaria de autos(...)" —-«====ss=sssemcieiimcinannes

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

Que, corresponde a esta Direccion 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
ETIQUETA" (solicitada en clase 04) y la marca “BEDSON" (registrada en la clase 5). —------=-eeecmeremecnnnnens

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

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

BENZOL Y ETIQUETA (marca solicitada)
BEDSON (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la_tesitura_ que
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de a& Estrucrur:lh

elementos en comin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en mﬁ;uutu El tratdd
Ay, Clal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N® 37800/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. BRI E R ES R it

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747).----+--======= e e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “BENZOL Y ETIQUETA" y la marca
oponente “BEDSON", por mas que comparten elementos en comiin no se leen de la misma manera al tener
otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Al comparar estructuralmente los signos denominativos "BENZOL Y ETIQUETA" y "BEDSON",
encontramos que sus diferencias descartan la confusion directa. Si bien ambos signos denominativos
comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("BE®), fonética y visualmente tienen
estructuras distintas ("BEN-ZOL" frente a "BED-SON"), —---=-rr-merrrsmrmesrmrmmrmmmesmeesnmsem s ses e mes oo

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 ortograficas conllevan a que también posean pronunciaciones
e R el

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

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™, aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, senala cuanto sigue: (...) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis del niimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el niimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementas
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresion fonética general de un signo denominative son sus letras y silabas y su orden
dcentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN(...)" --===mresmsrremmmamm e g g oo

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 04 para “Todos los pr " La clase 04
comprende principalmente los aceites y las grasas para uso industrial, los combustib materjales de
'm.H 'fr“ Adn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA llrBE.'["«IZI‘;‘,'L Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 37800/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. -- S

alumbrado’. 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 MEICO O Vet eI, e st

Que, de las coberturas sefialadas 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 distribucion y origen empresarial. Las grasas industriales o combustibles
de la clase 04 no se venden en farmacias ni veterinarias, ni el pablico asume que son fabricados por
laboratorios farmacéuticos. Al no competir ni ser complementarios podemos afirmar que los productos son
absolutamente disimiles, —-=csmemms e e

“Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof, Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el (nico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesartamente implica que esas marcas sean confundibles.” En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mis atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
Presente FesolCiaN. «=rnmms e e

Ademas, la marca solicitada "BENZOL Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
diseno, en ese sentido, introduce elementos grificos adicionales que acompanan a la denominacion
solicitada, La etiqueta consiste en la imagen de un ledn con corona simulando pisar una rueda, se visualiza
en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un circulo dorade con marco
negro, en la parte inferior la denominacién *BENZOL" en letras mayusculas imprentas; generando una
impresion visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca: —-=s===sssssasmecanencs

marca solicitada

Que, la evaluacién de la existencia del riesgo de confusién debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciacién global, se verifican las notables diferenci
los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae umcamente
denominacion y que los otros componentes otorgan marcadas d]ferenmas

i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 225 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N* 37800/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. --s--exsszrresmesmemsssamssmennnsemansnensanens

conceptuales, el consumidor pertinente no incurrira en riesgo de confusion ni asumirad que ambas marcas
tienen un origen empresarial coman, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca “BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 04 y la marca oponente “BEDSON" con
registro en 1a Clase 05, —emrer e e e e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 225 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZI0S0s, -=----s-ssmes e ccaianes

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“BENZOL Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 37800/2023, solicitada a nombre de
ARABO BAKARY YERIMA — ---+---reorenesees

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, --------- <oy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 224 DE FECHA Iﬂ DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37802/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. - e

Asuncion, 3 ] .JL'I_ r_hEh‘

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Bedson S.A., en
contra de la Resolucion N® 224 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LitIGios0s, J; «sssssesesranmmm ettt e sa st s e e AT e s s s s e

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Bedson S.A, e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 224 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LItiZI0S08. «----==-===rrmmmrrmmm s e

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
T g L L (R

Que, en fecha 25 de abril de 2024, la representante convencional de Bedson S.A., expresd agravios;
en fecha 03 de mayo de 2024 esta Direccidn General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado
ala contraparte por el plazo de ley. —------s-srorr

Que, en fecha 06 de agosto de 2024 esta Direccion General declara la rebeldia a la parte solicitante
por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que dejo de usar y dicta la
providencia de AULOS Para reso V.-« e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )Que, la solicitud de registro es presentada para
cubrir servicios de la clase 35, especificamente: "Servicios de prospeccion de ventas para terceros;
marketing / mercadotecnia; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios
para otras empresas|; asistencia en [a direccion de empresas comerciales o industriales; demostracion de
productos; servicios de agencias de importacion-exportacion; publicidad de a aceites, grasas y lubricantes
para tode tipo de vehiculos 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 relacion entre ellas, lo que
nos da la pauta que podran coexistir pacificamente. Que, no existe ninguna posibilidad de confusion entre
las marcas, solicitada en la clase 35, 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 Jos
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende no se
encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que,
ademds es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su articulo 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 confusion. Que, ademds cabe sefalar gue [a solicitada
BENZOL consta de una etiqueta con un disefio distintivo y original, l:‘i:-‘rnf rua{ se ac nma aun mas las
diferencias existente con la marca (...)" —==-s=—=smmmmmrmmmmrmm e N -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37802/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA, ~--------s=-ssmznzsmsmenenes

*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Como argumento principal (v
tinico) para rechazar la oposicion deducida por mi mandante, la Directora de Asuntos Litigiosos, manifiesta
que no existe ninguna posibilidad de confusién 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 que es similar a otra ya registrada en el pals y, aunado a ello, es la denominacién 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 analisis, 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 oposicién -desde la perspectiva
ortogrifica (incluida dentro de la perspectiva grifica) y fonética-, como también ser una denominacion
genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortogrifica y
fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposicién. 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 pricticamente la
totalidad de fonemas "B", "E" y "O" en el mismo orden y disposicion, lo cual implica que la marca del
oponente esti prﬁcrfc‘amenre contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los
fonemas "D", "S* y "N" en la marca solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciacion
necesaria para ser merec'edﬂra de proteccion marcaria. Asi las cosas, resulta imposible para el consumidor
media el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial de la solicitud marcaria de autos(...)"

Que, la parte solicitante no contesté el traslado de los agravios, por lo que se la declaré en rebeldia, se
dié por decaido el derecho que dejé de usar y se llamé a Autos para resolver, —----=-----eeeeeeeemmemerrssnnnnes

Que, corresponde a esta Direccion 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
ETIQUETA”" (solicitada en clase 35) y la marca “BEDSON" (registrada en la clase 5). —---=--=-sseemmmmmmemmncanns

Que, al iniciar el anilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la éptica de los eventuales
CONSUMIEOTES, =+ rrr s r s e e e m s e e s 2o e £ e e et £ o mmt e e M e ettt mmtamommmmsansssmmmann

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “BENZOL Y ETIQUETA” en la clase 35,

con la marca oponente *BEDSON" registrada en la clase 5. —«-«=--==seeeseemmemme e
BENZOL Y ETIQUETA (marca solicitada)
BEDSON (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su Eﬂl’i}untﬂ- e
impresion visual muy diferente, —------eseeee aemeeeaeaoc
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37802/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA, -----ss-nnrssmenremen LI N S
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Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747)'----==-=n=sessesemmnmmm e e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “BENZOL Y ETIQUETA" y la marca
oponente "BEDSON”, por mas que comparten elementos en comtn 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 ETIQUETA" y "BEDSON’,
encontramos que sus diferencias descartan la confusion directa. Si bien ambos signos denominativos
comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("BE®), fonética y visualmente tienen
estructuras distintas ("BEN-ZOL" frente a "BED-SON"), —-cnmmmemm e

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 ortogréficas conllevan a que también posean pronunciaciones
EATINTIAR, mmmssosnss sormmrsmimns s s st it i st o 4 S b i S S

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

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolucién n.® 259/2025, sefiala cuanto sigue: “(...) La comparacién visual de las marcas denominativas se
basa en un andlisis del nimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el numero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y sy orden v
dcentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combfnac;‘én fdéntfra o similar. Por ejempfo los siguientes signos denomman‘vos contienen algunas silabas

! Berechi de Marcas, jorge Cramicnedi. Balisnrial: LostsMNesis - AbclederPerrot ARGCH 2003
* Direccaten Macional de T"r\ngue.l:.d Tnaelecras] (IINMAPE, Dirchiers fave o ovmsen de ssurar on Puarsgeay, pp. 147 v 266 r'n:pﬂnlle o
harp s S el aps e Cpettal o b e sl - indsistrialComsaios ] dircu g g \
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 37802/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. -- S

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 35 para “Servicios de prospeccién de ventas
para terceros; marketing / mercadotecnia; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos
¥ servicios para otras empresas]; asistencia en la direccion de empresas comerciales o industriales;
demostracion de productos; servicios de agencias de importacién-exportacion; publicidad de a aceites,
grasas y lubricantes para todo tipo de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, fluviales, de combustibles,
hidrocarburos”. 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 MEICO O VELETINATIO . — s et e e e e s e s e san s ss s s na s e

Que, de las coberturas sefialadas 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. Al evaluar los factores de similitud en el
mercado, constatamos que estos servicios y pruductﬂs difieren totalmente en su naturaleza, finalidad,
canales de distribucion 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
estructurar sus negocios, proveerles insumos comerciales, gestionar la importacion 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 quimica, biologica o farmacolégica; su finalidad es el
tratamiento médico, la higiene sanitaria o la nutricién de personas y animales. Los servicios de la clase 35 de
la marca solicitada no comparten canales de distribucion y tampoco 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 disimiles. — -xeeme e

“Que, esta Direcci6n considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof, Dr,
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el iinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, més auin teniendo en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la
Presente resolUCIOn, === mmmm s e e e e

Ademis, la marca solicitada "BENZOL Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
diseno, en ese sentido, introduce elementos graficos adicionales que acompafian a la denominacién
solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un le6n con corona simulando pisar una rueda, se visualiza
en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un circulo dorado con marco

negro, en la parte inferior la denominacién “BENZOL" en letras maytsculas imprentas;
impresion visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca. —
marca solicitada A Ofa

¥ Diirewciin Muciunal de Propeedid Inteleewal (EINAPD, ClasiGoacion de Nizz 17 Edicitn. Versita 7020 [apnible e

1L werechinpip oo o el 8 b pooesie il sl sl e {arlimn i b

* sanchez Herrero, Andrés. “Confisidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn, 2013
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE N* 37802/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. e et e et on b e s b4 e e

Que, la evaluacion de la existencia del riesgo de confusion debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciacion global, se verifican las notables diferencias en
los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae tinicamente en parte de la
denominacion y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y
conceptuales, el consumidor pertinente no incurrira en riesgo de confusion ni asumira que ambas marcas
tienen un origen empresarial comin, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca "BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y la marca oponente “BEDSON" con
registro @n 1a €lase 05, —mrr e e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 224 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -==-=====-==resssmmsmmmmm s

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“BENZOL Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N® 37802/2023, solicitada a nombre de
ARABO BAKARY YERIMA —-------re-semeemmeneomsee e ce et eees e ss s s nee s s enaaees

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -------------- -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 37804/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. --

2006

1
Asuncion, EI 1 J'—“—

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de Bedson S.A., en
contra de la Resolucion N® 223 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LitlgIosos, <« m-mmsmmr o e

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Bedson S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 223 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcanos LIZIosos. -==--=--==sees e

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
intemues[ﬂ_ e e e e e o 0

Que, en fecha 25 de abril de 2024, la representante convencional de Bedson S.A., expresd agravios;
en fecha 03 de mayo de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley, — -

Que, en fecha 06 de agosto de 2024 esta Direccion General declara la rebeldia a la parte solicitante
por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que dej6 de usar y dicta la
providencia de AUtos Para resolver. - «ooss s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )JQue, la solicitud de registro es presentada para
cubrir servicios de la clase 37, especificamente: "Servicios de estaciones de servicios para vehiculos,
servicios de reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, servicios de gomeria y de reparacion de
neumaticos”. 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 relacién
entre ellas, lo que nos da la pauta que podrin coexistir pacificamente. Que, no existe ninguna posibilidad
de confusién entre las marcas, solicitada en la clase 37, 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 legislacién marcaria, por ende no se
encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que,
ademds es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su articulo 7° habla sobre el sistema

implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusién. Que, ademds cabe sefialar que la solicitada
BENZOL cansta de una etiqueta con un disefio distintivo y original, con lo cual se acentia atin mds las
diferencias existente con la Marca (... )" —--=======mmrmr e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ”qﬁ..jga.-p;n- mentofprincipal
tinico) para rechazar la oposicion deducida por mi mandante, la Directora de Asuntos Libigi
que no existe ninguna posibilidad de confusion entre las marcas deb;'df? ala dfffrf?tfﬂ:{ At

ADE R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 37804/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. ------crececemermcmemmcrercems

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 pais y, aunado a ello, es la denominacién 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 analisis, la solicitud N° 2337804
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 oposicién -desde la perspectiva
ortogrifica (incluida dentro de la perspectiva grifica) y fonética-, como también ser una denominacicén
genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortografica y
fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposicién. 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 pricticamente la
totalidad de fonemas "B", "E" y "O" en el mismo orden y disposicion, lo cual implica que la marca del
oponente estd practicamente contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los
fonemas "D", "S” y "N" en la marca solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciacion
necesaria para ser merecedora de proteccion 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 contesto el traslado de los agravios, por lo que se la declard en rebeldia, se
dié por decaido el derecho que dejd de usar y se llamé a Autos para resolver, —--------------esemmmeereenes

Que, corresponde a esta Direccién 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
ETIQUETA" (solicitada en clase 37) y la marca “BEDSON" (registrada en la clase 5). —-«ssreemmrmmmcmmnennnnana.

Que, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la Gptica de los eventuales
R S AT CHNENDG o im0 i e b B 2 B S i

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

con la marca oponente “BEDSON” registrada en la clase 5. —---------meemmmmmm e
BENZOLY ETIQUETA (marca solicitada)
BEDSON (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su es !
elementos en comun, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjungo. El tratadisegr
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de con
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 37804/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. -------=rtssmmssstsssmanmsansesmasnntansasanennsencs

hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). " ---- - =---ser s e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “BENZOL Y ETIQUETA" y la marca
oponente "BEDSON", por mas que comparten elementos en comin no se leen de la misma manera al tener
otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Al comparar estructuralmente los signos denominativos “BENZOL Y ETIQUETA® y "BEDSON",
encontramos que sus diferencias descartan la confusion directa. Si bien ambos signos denominativos
comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("BE"), fonética y visualmente tienen
estructuras distintas ("BEN-ZOL" frente a "BED-SON"). —---reerrmmmmmrmm e e s s e

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 ortograficas conllevan a que también posean pronunciaciones
ST B, e e e e e

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

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™, aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, senala cuanto sigue: %..) La comparacién visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis del nimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el mimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresién fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su grden vy
acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las sflabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (... )" == =====mmmsmmmmmmmm e

Dicreeh de Marcas. Jorge Otamerid. Fditosial: Lexishiesss - Abeledi-Pernse ANk 2003
! Dhreccinn h.:nnnl] de Propsedad Tetelecrual TN AP, Dt e of s o ssarres oo Pavggeay, ppe 147 ¢ 364 'I'.lnTrmH:rn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 37804/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. ---sweremesesememsmmnmnmemraeee-

para “Todos los productos”. La clase 05 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras
preparaciones para Uso Medico 0 VELeTiNAMI0’, —====r=r==ssmrmmm s s

Que, de las coberturas sefaladas 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. Al evaluar los factores de similitud en el
mercado, constatamos que estos servicios y productos difieren totalmente en su naturaleza, finalidad,
canales de distribucién y origen empresarial. La naturaleza de los servicios de la marca solicitada es
intangible y operativa, su finalidad es el 6ptimo funcionamiento, rodamiento y abastecimiento de vehiculos
terrestres; mientras que los productos de la marca oponente son bienes tangibles de naturaleza quimica,
bioldgica o farmacologica; su finalidad es el tratamiento médico, la higiene sanitaria o la nutricion de
personas y animales. En cuanto a los canales de distribucion, los servicios de la clase 37 son prestados por
talleres mecanicos, gomerias, estaciones de servicio o gasolineras, en tanto que los productos de la clase 05
son fabricados por laboratorios quimicos o farmacéuticos y se comercializan en farmacias, hospitales,
clinicas 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 disimiles. — -

“Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el inico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles.™ En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la
presente DEB U AT, == e snmm s mas sim s et sy b s i i e i

Ademas, la marca solicitada "“BENZOL Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
disefio, en ese sentido, introduce elementos graficos adicionales que acompafian a la denominacion
solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un leén con corona simulando pisar una rueda, se visualiza
en el margen superior la figura de una gota todo ello en negro dentro de un circulo dor on marco

. RHBENZINM

! Direcesin Nacional de Propedad Incelecrusl (DINAPE: Clastficacion de Nuza 13 Edicion. Yersion 2006 Disponible en:

L Dkl e ae pe b v oy poassera - inglas sl mancg Lt amy; LT

* sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Lev. Asuncion, 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 223 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 37804/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. ----ssceassssansassrssmnnassssnnsasmescmnsnnsansassns R —

Que, la evaluacion de la existencia del riesgo de confusion debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciacion global, se verifican las notables diferencias en
los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae unicamente en parte de la
denominacion y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y
conceptuales, el consumidor pertinente no incurrira en riesgo de confusion ni asumira que ambas marcas
tienen un origen empresarial comin, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca “BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 37 y la marca oponente “BEDSON" con
registro en 18 ClaSE (15, e s o B B B B B L B

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

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

Art 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 223 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada p::br la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----=--==-==r==sssmmsmmsommm oo

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

“BENZOL Y ETIQUETA", clase 37, Expedlente N° 37804/2023, solicitada a nombre de

Art.3@  NOTIFIQUESE por Cédula, -------s-=--s--s-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1518 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *AJOMIEL. Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33763/2024, SOLICITADA POR BIENVENIDO PINTO. ——---s-ssreese-

Asuncion, 3 1 JUL 7005

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por Bienvenide Pinto por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra de la Resolucion N° 1518 de fecha 10 de junio de 2025,
dictada por la Direccion de Marcas, y; -—---=-==-=smmmmmmmm e e s

RESULTA:

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 apelacion contra la Resolucion N® 1518
de fecha 10 de junio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas. =======sssssssssssmmmesnmmsnnmsssmmeamnennnnsanenes

Que, por proveido de fecha 12 de noviembre de 2025 se concede el recurso de apelacién interpuesto.-

Que, en fecha 21 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 01 de diciembre de 2025 esta Direccién General dicté la providencia de Autos para Resolver, -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera (... )Que /a 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 marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger.,, En consecuencia no ha lugar a lo

e T =

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...)E/
término AJOMIEL no existe como palabra del idioma ni tiene significado autonomo. Es una creacién
lingtiistica original con: Unidad fonética propia, combinacion inusual en el comercio, ausencia de uso
genérico o técnico, capacidad distintiva suficiente. La doctrina reconoce que las combinaciones novedosas
mantienen distintividad cuando generan un concepto nuevo, como ocurre en este caso. 1.2. No describe
directamente productos de la clase 5. AJO MIEL no es: el nombre técnico ni comercial de ningiin producto
de la clase, una descripcion inmediata de composicién, funcion o caracteristicas, una expresion utilizada
en el mercado para referirse a medicamentos o suplementos. Aceptar que cualquier denominacién
formada por elementos naturales sea descriptiva implicaria una interpretacién extensiva del Art. 2 inc.

OO oSt om0 R B S S S i

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o ng.de
interpue_stn_ .....--.-.-..-.-..-......--------------.--.-.-.-.---.-.-.-a.a.-.--uaa-—----------—------———--—----1-------‘L-'-----------.'k:---- o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1518 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AJOMIEL. Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 33763/2024, SOLICITADA POR BIENVENIDO PINTO. —--------------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a constifuir UNA MAarca, ====ssss=sssesssmermee s e e s e e e s o s s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "AJOMIEL Y ETIQUETA" resulta
genérica o descriptiva para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacién usual del producto que solicita o describe el producto
proporcionando informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamario 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 "AJOMIEL Y ETIQUETA" pretende obtener
cobertura para todos los productos de la clase 05. La clase 05 comprende principalmente los productos
farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o VELErINAIIO', —-=smmsmem e

Que, la denominacion solicitada es resultante de la union de dos vocablos completos: AJO + MIEL.
Estos vocablos no han sido objeto de ninguna adicion 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 “AJOMIEL", que es un remedio natural hecho con ajoy
miel que se destaca por sus propiedades antioxidantes, antibacterianas y por ayudar a fortalecer el sistema
INMUNOIGRICO. ——==rrmrmeremrreeemsmssasresemennsemnnnsasenananasssnessnnns e casnsssasnansnsssnnssannesesnnnmemans e an s sanns

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay’, aprobadas por Resolucion N® 259/2025,
establecen “(.)La Oficina debe denegar un signo que describa cualquier otra caracteristica 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
sinénimos u otras palabras equivalentes al término descriptive incluido en el signo. Dichas otras
caracteristicas pueden incluir, por ejemplo: .../... los ingredientes para la fabricacion de los productos o los
insumos para producir los productos o servicios especificados(...)" —--=-======s=smsmrmrmmse s

Que, al ser el "AJOMIEL" un remedio casero y fitoterapéutico, su nombre estdi conformado
exactamente por la unién de sus dos ingredientes activos: el ajo y la miel. Por lo tanto, el signo describe de
forma directa, especifica y concreta la composicion material del producto, —----=-semmmmmmmmmmme e

Que, una combinacién de dos o mas palabras, en la que cada una de ellas es descriptiva (e
AJO + MIEL), también debe considerarse descriptiva en su conjunto. La simple unién de-es
no genera una impresién inusual o de fantasia que la aleje de sus significados individu

! Diireceion Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificacitn de Wiz, 13° Edicion. Version 2026 Disponible en:

nttps:hwaw dinapi.gov. pyfportaliv3ipropiedad-industialimarcas/clasificacionniza fstage=5tage W

? Direccion Macional de Propiedsd Intelectunl (DINAPL), Directrices pova of examen de marcas en Faraguay. [isponible e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1518 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *AJOMIEL. Y
ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33763/2024, SOLICITADA POR BIENVENIDO PINTO, —------s-----

para el Examen de Marcas en Paraguay sefialan expresamente: “(...)Una combinacién de dos o mas 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 servicios.
La simple union de elementos descriptivos sin introducir ninguna variacién inusual daria lugar a un signo
igualmente descriptivo No registrable(...)". —====ss=msrm e

Que, dado que "AJOMIEL" es el nombre con el que el publico consumidor y la cultura popular
reconocen habitualmente a este remedio casero, la concesion de la marca significaria retirar del dominio
ptiblico una denominacion que debe permanecer de libre uso para que cualquier comerciante o herbolario
pueda describir y vender este remedio, — - mr e

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 "AJOMIEL Y ETIQUETA" transmite una
informacién clara e inequivoca sobre la naturaleza, nombre e ingredientes del producto. —--=-=------s-eee-o

En ese sentido, "AJOMIEL Y ETIQUETA" resulta genérica y netamente descriptiva, por tanto, se
encuentra incursa en lo dispuesto en el Articulo 2, inciso e) de la Ley N.° 1294/98 de Marcas, —----------------

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

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay"aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: *(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la
funcién esencial de una marca. La razon de politica piblica que subyace a este motivo de denegacién del
registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que
otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo”, un signo debe considerarse siempre en relacién
con los productos o servicios para los que se utilizard la marcaf..,)” —----==---====scemiemmi s

Que, tras el analisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designacion *"AJOMIEL Y
ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinacién de términos. Cada uno de los vocablos
que componen esta frase posee un caricter marcadamente descriptivo, sin aportar un elemento distintivo
o de fantasia que lo haga susceptible de exclusividad, — === m e

En este sentido, la utilizacion de tales vocablos no puede ser monopolizada por un tinico actor en el
mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El
principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la
especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados
libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaria
conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes econdmicos para describir sus
propios productos o servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas d BCIONes
comunes en el dominio puablico, para que todos los demas cumpeﬁdorg,s_’-iiél rubre
libremente para describir sus propios productos o servicios. —-——-——-—-———--—Eﬁfi—-w-,-l-w_"'- i EEEEEE BT

gz Abe C
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1518 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AJOMIEL. Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 33763/2024, SOLICITADA POR BIENVENIDO PINTO. —-=-=-===-s=-=-

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado “AJOMIEL Y ETIQUETA" es, en su vision de
conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningin elemento de fantasia o arbitrario. Aunque el
mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene caracter distintivo contundente por
hallarse compuesta con una tipografia usual sobre un fondo amarillo con la trama de un panal, tal como
puede notarse 2 CONHNUACHOLL =—srsmareesemeerarsnnanensammseme e one oo mesencen e re oo mem s mer oo e na oo nenee

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
prohibicién establecida en el art. 2°inc. e) de la Ley N* 1294/98 de Marcas. —====+====s=resmrsmsmemsmmnnans s

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1518 de fecha 10 de junio de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas, ===-=-==resrssmmrmssersssnesns s s s s ra s s s s s e s n s a e s mm e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “AJOMIEL Y
ETIQUETA", clase 05, Acta N® 33763/2024, solicitada a de Bienvenido Pinto.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 76 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Sri Sri Tattva
Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 103281/2024, SOLICITADA POR SRIVEDA SATTVA PRIVATE
LIMITED, —--------- i .

|-|F'I'|:]

Asuncion, 3 T JUL

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SRIVEDA SATTVA
PRIVATE LIMITED contra la Resolucion N° 76 de fecha D8 de enero de 2026, dictada por la Direccién de
ot T e

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SRIVEDA SATTVA
PRIVATE LIMITED e interpone Recurso de Apelacion contra de la Resolucion N® 76 de fecha 08 de enero de
2026 dictada por la Direccion de Marcas, —---==s=r=srrmmrmemm e

Que, en fecha 13 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
intErPUE"ﬂtU. ........................................................................................................................

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 el representante convencional de SRIVEDA SATTVA PRIVATE
LIMITED expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 20 de marzo de 2026. —-------—— - s—rrmrerrmr s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 76 de fecha 08 de enero de 2026 considera que: (.. )Que la solicitud de registro
de la marca Sri Sri Tattva ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion 2017-1715539 SRI SRI AYURVEDA Clase 3 Registro Titular 478878 Sri Sri
Ayurveda Trust [IN] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos consumidores., por
lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -===-==-+=-=--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)A. Diferencias fonéticas,
ortograficas y estructurales claras SRI SRI TATTVA vs. SRI SRI AYURVEDA. La expresion “Sri Sri” proviene
del sanscrito (India) y es de uso comuin al significa un titulo honorifico 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. SRI SRI TATTVA: Marca constituida tres del
sanscrito (origen Indio), de las cuales las dos primeras resultan una referencia a titulo honorifico y *“Tattva”
significa elemento, principio, verdad o esencia. D. SRI SRl AYURVEDA: marca compuesta por tres palabras
provenientes del sinscrito, mas el término "Ayurveda” significa ciencia de la vida. Ambas marcas, si bien
refieren a conceptos espirituales, son provenientes de distintas posiciones filosdficas. El publico
consumidor, el cual en este nivel es sofisticado, mal podria establecer una vinculacién conceptual,
histérica ni empresarial entre ambas(...)” ———-r-==rmmmrer

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

Disgptia
Thingsfbrd Nacioml ¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 76 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“Sri Sri Tattva
Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 103281/2024, SOLICITADA POR SRIVEDA SATTVA PRIVATE
LIMITED. —--sesssssssssssasssnsssmsastssenssssanmsnnsanmnntanssnnsansamss atammsn s smsntssmasntas nssmnsansn s sanssnssnmansannss

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
DT T e i S e S A A R R A i

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas, conforme se puede apreciar en la
S T S D A A L e e e e e st et et il

Sri Sri Tattva Y ETIQUETA (solicitada), v
SRI SRl AYURVEDA (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacian visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el niimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por tres vocablos SRl SRI AYURVEDA, la marca solicitada también se encuentra
compuesta por tres vocablos “Sr Sri Tattva” y la “ETIQUETA”. Aunque ambos signos sean similares en los
primeros elementos, la impresion 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 anélisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion. Las
marcas enfrentadas son semejantes en sus respectivas raices pero difieren en sus respectivas
terminaciones, TATTVA - AYURVEDA. Por lo tanto, el consumidor pronunciari la marca antecedente como
"SR1/SRI/ A-YUR-VE-DA", mientras que pronunciara la marca solicitada como “Sri / Sri / Tatt-va®. —--«--ceuee

Que, la marca solicitada es una marca mixta, la denominacion solicitada va acompanada de una
efiqueta que consiste en la denominacion “Sri Sri Tattva™ escrita en letras caracteristicas, aportando este
elemento cierta distintividad @ la Marca: ---=---mremm e e

marca solicitada

SriSri

TATTVA

Que, la firma solicitante SRIVEDA SATTVA PRIVATE LIMITED. ya posee el registro de la marca *Sri Sri
Tattva y ETIQUETA" en varias clases del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la bisqueda eptat
de datos del sistema informatico institucional se verifican los siguientes reglbm- 616372.¢
N°® ﬁlﬁi?i en la clase 29; N°® 616377 en la clase 35; N*® 6163"."3 en la clase 32 N*® E]:é‘m enla ::Iasa 3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 76 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Sri Sri Tattva
Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 1U3281f2024 SOLICITADA POR SRIVEDA SATTVA PRIVATE
LIMITED, —eensscecseimmiusmsieases L AR A AR RS ORI

Igualmente, cabe mencionar que existen marcas registradas que utilizan como parte de su
denominacion los elementos “Sri Sri”, a este respecto se verifican los siguientes registros de marca en la
base de datos del sistema informatico institucional: Sri Sathya Sai Baba, en las clases 36, 16, 41, 38, 44, 42,
Registros N® 592176, 592177, 592187, 592188, 592189, 592190, a nombre de la firma Fundacién Sri Sathya Sai
Baba del Paraguay, — =« remre e e s e s

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;
dentifricos no medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales”; la marca “SRI SRI AYURVEDA" se
encuentra registrada en la glase 03, para los productos: “Todos los productos”, —---------==s-ssssesemmramannees

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 03, las
diferencias sefialadas en la presente resolucion, nos permiten colegir que las mismas podrin coexistir
pacificamente en el mercado, — =« e

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion
T L Tl 0w i e o e e e i e s e i S e S i B B i el a2

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N® 76 de fecha 08 de enero de 2026 dictada por la Direccién de
Marca& s 555 5 545 5545555 e - T B B A 1 P A 1 1 B - B B

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca *Sri Sri
Tattva Y ETIQUETA", clase 03, Acta N® 103281/2024 snllcltada a nombre de SRIVEDA
SATTVA PRIVATE LIMITED. —----------=srmssmmmsmm e mamas i

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. -----++=+===ssssssssssrssssamnsnmnssnnnanas e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 572 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IAPARAGUAY24.COM Y E'I'[QUE'T&" CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10561/2025, SOLICITADA POR MARIA
LORENA VILLALBA TOSI —=-==sssmsrsamsemmmmmmsnnnnnas smmmeeas e

Asuncian,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por Marfa Lorena Villalba Tosi por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolucion N° 572 de fecha 13 de marzo de 2026,
dictada por la Direccion de Marcas, y; -==«-=«-=sssssm s e et

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 se presenta Marfa Lorena Villalba Tosi por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 572
de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas. --------seesemmmsmm s

Que, por proveido de fecha 06 de abril de 2026 se concede el recurso de apelacion interpuesto, —---

Que, en fecha 30 de abril de 2026, se presenta Maria 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 Direccion General dicto la providencia de Autos para Resolver, ----------ss-sommmmmem s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién 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 Direccién considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuenira incursa en la siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. €) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacién se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitadoy... )" — === === s mmm e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (... JE/
signo solicitado esti compuesto por la unién de los elementos IA + PARAGUAY + 24 + .COM. Esta
combinacién no constituye una palabra con significado propio, ni una expresion utilizada en el comercio
para designar los servicios que se desarrollan. Se trata de una denominacién de fantasia .../.. Para que una
denominacion sea considerada descriptiva, el signo debe permitir identificar el servicio o alguna de sus
caracteristicas de manera directa .../... Aplicando dicho criterio a la denominacion “IAPARAGUAY24.COM”,
ninguna de estas situaciones se verifica. A lo sumo, podria ser considerada evocativa, en tanto sugiere de
manera indirecta un ambito vinculado a contenidos digitales o a una platatorma en linea, sin describir
directamente SIS SEIVICIOS(...) "=-=====r=remmesmm s e e e S S R e e

"'a
Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la Pre# n
INEETPUESEO. --esrmsmmmemrmeneeomte e tans e s cen s s tna st dsn b o b e s s s s oo e e oo r -------- R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 572 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N® 10561/2025, SOLICITADA POR MARIA
LORENA VILLALBA TOSI —--r-senseemesrresnnees

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
deracho a ConSHEUT VI MANTE, r=r s e o e et e it et M e e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “IAPARAGUAY24.COM Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacién constituye la designacion usual del servicio que solicita o describe el servicio
proporcionando informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamarfio 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 ETIQUETA" pretende
obtener cobertura para servicios de la clase 38, que textualmente describe: “Servicios de
telecomunicaciones; teledifusién, transmision de podcast” «=-«-«s=ssssussrarerre s s s an s s

Que, la simple combinacion de palabras donde cada una de ellas es descriptiva o genérica -sin afadir
ningin elemento de fantasia o inusual- da como resultado un signo en su conjunto descriptivo. La
denominacién solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informativo. —----=---=-2---

Que, la denominacion solicitada se halla compuesta por un conjunto de vocablos descriptivos: en
primer lugar, la sigla "LA" es el acronimo o abreviatura universal en espanol para "Inteligencia Artificial®, las
Directrices’ para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las abreviaturas de términos
descriptivos también se consideran descriptivas si el piblico las reconoce como tal, al aplicarse a
telecomunicaciones y podcasts, "IA" informa descriptivamente que los servicios utilizan inteligencia
artificial o que el contenido temitico de la teledifusion versa sobre tecnologia e inteligencia artificial. El
término “Paraguay” es el nombre de un lugar geogrifico, los nombres geograficos 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 teledifusion o podcasts, el término informa directamente
al consumidor que el contenido de la transmision trata sobre Paraguay o se emite desde Paraguay. El
elemento “24" en el rubro de las comunicaciones y la teledifusion es universalmente utilizado para indicar
una disporibilidad del servicio de "24 horas" al dia o cobertura ininterrumpida. El dominio *.COM®,
respecto a este elemento las Directrices’ establecen expresamente que los dominios genéricos de nivel
superior (TLD) como ".com® designan un campo genérico en el dmbito de internet y son considerados
neutros y no distintivos al momento de evaluar una marca, el uso de ".com" mplemem indica que los
servicios se pueden obtener en linea, por lo que no le confiere ninguna distintividad al signd e

- '
‘ o R |._.f|n.[_|.|{‘|l'

ey

Ditectnea Gy S
Hieeit Geaer: I
! Direccidn Nacional de Propiedad Intelectunl (MNAPL, Direcirices parn ef examen de marcas en Paraguay. Disponible en: =Miticin Nocipeal ds Pr pregail letalaomy
b i dimiape s g kil v Y piegrediad - salustial maicas directiiees

* Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Directrices para of examen de marcas en Paraguay, Disponible en:
bisswwrw dimap gerv py pesrial /v propiedudd-mdusinial marcas/direrices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 572 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"LAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 138, EXPEDIENTE N° 10561/2025, SOLICITADA POR MARIA
LORENA VILLALBA TOSI S —

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

marca solicitada;

1A [BARAGUMZAIEDM

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

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay™ aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: “(..)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos
no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no
cumplen la funcién esencial de una marca. La razén de politica publica que subyace a este motivo de
denegacion del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente
descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para
poder operar y competir normalmente. Para ser considerado “descriptivo’, un signo debe considerarse
siempre en relacion con los productos o servicios para los que se utilizard la marca(...)” —---=--=---=-====s=-==

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
Dbjem‘“‘ il i e e e e B e et i o e o o B i e o i S

Que, tras el analisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designacién
“IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinacién de términos.
Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un caricter marcadamente descriptivo o
genérico, sin aportar un distintivo o elemento de fantasia que lo haga susceptible de exclusividad. —-------

En este sentido, la utilizacion de tales vocablos no puede ser monopolizada por un tnico actor en el
mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes, El
principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la
especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto o servicio deben ser utilizados libremente, a fin
de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaria conceder una
ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes econémicos para describir sus propios servicios
similares relacionados con las telecomunicaciones; teledifusion; transmision de podcast—Per-lp tanto, la
designacion, al carecer de fuerza distintiva intrinseca, debe permanecer accesiple a todos)los que

concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente, —--=--e-eecsspezbe Lo
% M Cristaldi
Dires
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' . 22! Yatering
Wiecciiaf:: Tod T d
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne° 572 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10561/2025, SOLICITADA POR MARIA
LORENA VILLALBA TOSI —+=---=--=s=ss=z2nne- e

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues se halla inserta dentro de la prohibicion establecida en el art. 2°
inc, e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas. —«----<--s=sssemsrmsmsssams s s sess e san s s st s cn s smmn s e s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién arriba a la conclusion de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. ------------=-=---o-2---

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 572 de fecha I3 de marzo de 2026, dictada por la
Direccibn de Marcas; -~

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “IAPARAGUAY24.COM
Y ETIQUETA", clase 38, Acta N° 10561/2025, solicitada a nombre de Maria Lorena
I ot TR RIS SN L e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 573 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 10562/2025, SOLICITADA POR MARIA
LORENA VILLALBA TOSI -

Asuncian, 31 JUL 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por Marfa Lorena Villalba Tosi por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolucién N° 573 de fecha 13 de marzo de 2026,
dictada por la Direccion de Marcas, y; -=--==-=====sessrrmmmm e e e s n s e s e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 se presenta Marfa Lorena Villalba Tosi por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N® 573
de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, -----==-=-==-==ssssmsrmmmrsmemmmn e

Que, por proveido de fecha 06 de abril de 2026 se concede el recurso de apelacion interpuesto, —---

Que, en fecha 30 de abril de 2026, se presenta Maria 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 Direccion General dicto la providencia de Autos para Resolver. -------=--sssessommmsiminai

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion 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 Direccion considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a Jo SOlICHado ... )" — === e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...)E/
signo solicitado estd compuesto por la union de los elementos IA + PARAGUAY + 24 + .COM. Esta
combinacion no constituye una palabra con significado propio, ni una expresion utilizada en el comercio
para designar los servicios que se desarrollan. Se trata de una denominacién de fantasia .../.. Para que una
denominacion sea considerada descriptiva, el signo debe permitir identificar el servicio o alguna de sus
caracteristicas de manera directa .../... Aplicando dicho criterio a la denominacién “IAPARAGUAY24.COM",
ninguna de estas situaciones se verifica. A lo sumo, podria ser considerada evocativa, en tanto sugiere de
manera indirecta un ambito vinculado a contenidos digitales o a una plataforma en linea, sin describir
directamente SUS ServVICIOS(...) M -raese s st e e e e e e s e e e

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia ad istraﬁ"u'?ﬂ:- omento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una s::-hﬂtud de mar

ristaldo
nterinm
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 573 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXFEDIENTE N° 10562/2025, SOLICITADA POR MARIA
LORENA VILLALBA TOSI —s-r-snesmerresasssssmsmsasmrssasmssmamarsmsmssmmsssamssamsmsrasemessas s semsmnmss smmrmnsaneee

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHLUIr UNA MACa, --=-===s==rsmmrmmrmmmrrsnese bt n s s e n st s s e pae st s st mmn st s R m e s mn s s nn sa st nns

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “IAPARAGUAY24.COM Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacion constituye la designacion usual del servicio que solicita o describe el servicio
proporcionando informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamarfio 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 ETIQUETA" pretende
obtener cobertura para servicios de la clase 41, que textualmente describe: “Produccién de programas de
TAiIo ¥ HeleVISION & <= m=srrmr e e e b s e e e e R e e s e St S s e nea S e

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

Que, la denominacion solicitada se halla compuesta por un conjunto de vocablos descriptivos: en
primer lugar, la sigla "IA" es el acrénimo o abreviatura universal en espanol para “Inteligencia Artificial®, las
Directrices' para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que las abreviaturas de términos
descriptivos también se consideran descriptivas si el ptblico las reconoce como tal, en el contexto de la
produccién audiovisual y radial, "IA" informa a los consumidores que los programas de television o radio
son generados o asistidos por inteligencia artificial . El término "Paraguay” es el nombre de un lugar
geografico, los nombres geograficos 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
produccion de programas de radio y television, la inclusion de "Paraguay” informa directa e
inmediatamente a la audiencia que los programas son producidos en el pais o que el contenido
informativo/tematico tratara sobre el pais. El elemento *24" en el rubro de la produccién y emision de
medios es universalmente utilizado para indicar una disponibilidad del servicio de "24 horas" al dia o
cobertura ininterrumpida. El dominio ".COM", respecto a este elemento las Directrices’ establecen
expresamente que los dominios genéricos de nivel superior (TLD) como “.com® designan un campo
genérico en el ambito de internet y son considerados neutros y no distintivos al momento de evaluar una
marca, el uso de ".com" simplemente indica que los servicios se pueden obtener en linea, por lo que no le
confiere ninguna distintividad al signo. — o s s s s S s e Ses

! Direccion Macional de Propeedad Inteleciual (DINAPL, Direcirices para el examen de marcas on Paraguay. Disponible en:
bt i g g prki] b prognedind- idustnal mircas dieetiices .
? MMreccion Nacional de Propiedad Intelecrunl (DINAPL, Direerrices parg of examen de mareas en Paraguay. Disponible en:
b dimap. gy g il v 3 o edid-idusirial msecis dieeicies
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 573 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® lﬂiﬁlﬂﬂﬂ SOLICITADA POR MARIA
IOBIENA VILTATIA TRRT e iwimmtmmmintnsan i s i i e i oo o s

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

IR [BARAGUAKZOVGOM

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

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay™ aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos
no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no
cumplen la funcién esencial de una marca. La razén de politica ptiblica que subyace a este motivo de
denegacidén 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 relacion con los productos o servicios para los que se utilizara 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
OB 0, e et a s s aena e anenas

Que, tras el analisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designacion
“IAPARAGUAY24.COM Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinacién de términos.
Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un caricter marcadamente descriptivo o
geneérico, sin aportar un distintivo o elemento de fantasia que lo haga susceptible de exclusividad. —--------

En este sentido, la utilizacion de tales vocablos no puede ser monopolizada por un tnico actor en el
mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El
principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la
especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto o servicio deben ser utilizados libremente, a fin
de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaria conceder una
ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes econémicos para describir sus propios servicios
similares relacionados con la produccion de programas de radio y television . Por lo tanto, la designacion, al
carecer de fuerza distintiva intrinseca, debe permanecer accesible a todos los que concurren al mercado, a
fin de pader operar y competir libremente. —------ssesermremmmecn e e e

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
sullclmd pueda prosperar en registro, pues se halla inserta dentro de la prohibicién estahlecida en el art. 2°

* Direceidn MNacienal de me:dud Imieiectual (DINAPL), Direcirices para el exammen de marcas en Paraguay. D:npu ;
hitps Cwowew dinaps_goy py portal v 3 propiedad-industrial morcas‘directrices ;

! “DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrat, 2007
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 573 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"APARAGUAY24.COM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 10562/2025, SOLICITADA POR MARIA
LORENA VILLALBA TOSI —rersemremmsrasmssaresmsamemsms s s s s rems s e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 573 de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la
Direccion de Marcas. ---=«-===ss=ssssessesssmos s o s s te et oo e s e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “IAPARAGUAY24.COM
Y ETIQUETA", clase 41, Acta N°® 10562/2025, solicitada a nombre de Marfa Lorena
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 811 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 13236/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERENCI& PEDRO
ZUCCOLILLID S A, —emmemmm e e e e oo e s e e

i A1
Asuncion, 3 ] ” .-.r

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. contra la Resolucion N° 811 de fecha 30 de marzo de 2026,
dictada por la Direccion de Marcas, y; «--=-«s-sees et ne e sne s e ne s se e s e e

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A., e interpone recurso de apelacion contra de la Resolucion N°
811 de fecha 30 de marzo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, -----=-========s==-ssssseemsmmmmeceeeeeeeeeee

Que, en fecha 27 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L oL T ———

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 25 de mayo de 2026, — === mmm s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N° 811 de fecha 30 de marzo de 2026 considera: *(...)Que Ja 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 Direccion considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicién: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o gue pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,, La denominacién se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(... )" —-=---==-mrmmmmmrmmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) La resolucion sostiene que el
signo “DISTRITO" carece de distintividad y resulta descriptivo respecto de los servicios de la Clase 36. Sin
embargo, dicha apreciacién resulta equivocada. La palabra “DISTRITO" no constituye el nombre genérico
ni la designacién necesaria de los servicios financieros, inmobiliarios, aseguradores o de negocios
comprendidos en la clase 36. Tampoco describe de manera directa, inmediata y exclusiva una caracteristica
esencial de tales servicios. Por el contrario, se trata de un vocablo de caricter sugestivo y arbitrario
aplicado a los servicios pretendidos, requiriendo un esfuerzo intelectual o asociativo por parte del
consumidor para vincularfo con los servicios protegidos ../.. mi comitente, LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A. cuenta con un registro vigente de la marca "“DISTRITO" en la Clase 35, otorgado por esta
Direccién Nacional, asi como también otros registros marcarios que incorporan integramente la palabra
“DISTRITO" dentro de su denominaciony... )" ===« e e s s s aaas

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre
INEEIPUESTO, === mmmmmmr e e s e :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 811 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 13236/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A. ——=-s=srrsrrssmssnmmzsasnssnessnsssnsnsnnsas

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
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda informacion
acerca de las caracteristicas del servicio pedido. Dicho caracter debe desprenderse del significado que
posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la
solicitud de registro de la marca “DISTRITO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36
del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de administracion de inmuebles,
agentes inmobiliarios, alquiler de apartamentos, alquiler de oficinas (bienes inmuebles), alquiler de locales
comerciales, cobro de alquileres, arrendamiento de bienes inmuebles, arrendamientos de explotaciones
agricolas, corretaje de bienes inmuebles, operaciones de cambio, inversion de capital, organizacién de
colectas, consultoria en materia de seguros, consultoria financiera, elaboracién de contratos de alquiler de
bienes inmuebles, corretaje aduanal, tasacién de joyas, operaciones monetarias, operaciones financieras,
préstamos (financiacion), suscripcion de seguros, transacciones fiNanCieras” —------=-=-ssssssssosssmmsmanan

Que, al contrastar la denominacion solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemas
que la denominacién “DISTRITO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
servicios de la clase 36 del nomenclador internacional y tampoco constituye una denominacién totalmente
descriptiva de los servicios que pretende distinguir, o de alguna de sus caracteristicas (como su calidad,
valor, finalidad, procedencia, etc.), «=sssesesssssmmnsnnremnns e e e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "DISTRITO Y ETIQUETA" representa una
creacion lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos 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.--=-=-==-s==smmssmremree e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptiva.-«-=s==s=sssrsssemrsmmssmmmnns oo

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afinmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
Mmismas propiedades O CaraC eI Sl Cas, Mere eem e e e e el

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A., ya posee marcas registradas con la denominacion “DISTRITO". De la bisqueda realizada
en la base de datos del sistema informatico institucional, se verifican los siguientes registros de marca a
nombre del solicitante: DISTRITO PERSEVERANCIA, en las clases 35, 36, 43 y 32 (Registros N° 542536, 543834,
542542 y 580888); Edificio Las Palmas - Distrito Perseverancia en la clase 36 y 36 (Reglstms N°® g
562595); Residencias BULNESIA DISTRITO PERSE\'ER&NCI& en las clases 43, 36 =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 811 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 13236/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO §.A, ——=ssssrssesmssnssssmsssnsnsssasass U ——

la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretension de la proteccion de otra version de una marca
UE Y | PO e, e e e s s

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta que acompana a la denominacion
solicitada, que consiste en la denominacién solicitada “DISTRITO" en letras caracteristicas imprentas
maytsculas negras, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta
distintividad @ 1@ marca, —-seese s s e s

DISTRITO

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su servicio, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una miSMa eMPresa, =-==-=============ss=ssssemcoomeaanae

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 811 de fecha 30 de marzo de 2026 dictada por la Direccion de
MHFEHSL -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"DISTRITO Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 13236/2025, sullmtada a nombre de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. —----ssserrsrrssseenmmsnmnnnsdgmmnnmssnn eyt <ene

Art. 3¢ NDTIFIQUEEE L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 812 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO Y
ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13239/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLELD SA. ~—iremsrmresmemmremes rmeeeees I RO A A B R R BB AP

.
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Asuncion, 3 | JUL U

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. contra la Resolucion N° 812 de fecha 30 de marzo de 2026,
dictada por la Direccion de Marcas, y; «=-=-««ssssesmms et sn s sm e e st s e e

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A., e interpone recurso de apelacion contra de la Resoluciéon N°
812 de fecha 30 de marzo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, ---=--=-=====s--snsemremmmmmmoacieeees

Que, en fecha 27 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
L0 o Lo R

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A. expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 25 de mayo de 2026, — === ommm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 812 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 41. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.,, La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger, En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(... )" — === mm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) La resolucidn sostiene que el
signo “DISTRITO" carece de distintividad y resulta descriptivo respecto de los servicios de la Clase 41. Sin
embargo, dicha apreciacion resulta equivocada. El término "DISTRITO” posee multiples acepciones dentro
del lenguaje comiin y carece de una relacion directa con servicios educativos, culturales, recreativos, de
entretenimiento o actividades comprendidas en la clase 41 internacional. Tampoco describe de manera
directa, inmediata y exclusiva una caracteristica esencial de tales servicios. Por el contrario, se trata de un
vocablo de cardcter 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 ZUCCOLILLO S.A. cuenta con un registro vigente de la marca
“DISTRITO" en la Clase 35, otorgado por esta Direccién Nacional, asi como también otros registros
marcarios que incorporan integramente la palabra “DISTRITO" dentro de su denominaciony...)” ---====«==«-==

ooy <Lt <7 RS : —eeee
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 812 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO Y
ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13239/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO A, ms=sessonsousmssssasmssosassssnss ianssrosnsantsansessasssesassassasssaness

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
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda informacion
acerca de las caracteristicas del servicio pedido. Dicho caracter debe desprenderse del significado que
posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la
solicitud de registro de la marca “DISTRITO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41
del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de alquiler de salas y salones de

conferencias, seminarios y eventos; organizacion y direccion de coloquios, conferencias, seminarios,
simposios, talleres de formacion, congresos, organizacion de fiestas y recepciones, foros, exposiciones con
fines culturales o educativos; explotacién de salas de juego, parques de atracciones” —-=-======sssszsszzzazaass

Que, al contrastar la denominacion solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos
que la denominacion “DISTRITO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designaalos
servicios de la clase 41 del nomenclador internacional y tampoco constituye una denominacion totalmente
descriptiva de los servicios que pretende distinguir, o de alguna de sus caracteristicas (como su calidad,
valor, finalidad, procedencia, 8tc.), -======r=rrrmrrrrr e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “DISTRITO Y ETIQUETA" representa una
creacion linguistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos 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.----=----—---==semmm e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptiva.-------=--sseoosmmrrmommm e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 CAraCteriStICas, "--===========s===m s e e e e s s e

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A., ya posee marcas registradas con la denominacion “DISTRITO". De la busqueda realizada
en la base de datos del sistema informitico institucional, se verifican los siguientes registros de marca a
nombre del solicitante: DISTRITO PERSEVERANCIA, en las clases 35, 36, 43 y 32 (Registros N® 542541, 543834,
542542 y 580888); Edificio Las Palmas - Distrito Perseverancia en la clase 36 y 36 (Registros N°® 562594 y
562595); Residencias BULNESIA DISTRITO PERSEVERANCIA en las clases 43, 41. 36 y 35 (Registros N° 0511433
611967, 611486 y 611633); DISTRITO en la clase 35 (Registro N® 620752). Extremo que nos permﬂe colegir
la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretension de la proteccion 1:/!; it Won'g
que ya le PETLETIBCE, == === mr s rm e e e e e s ._,...r.t,... ,---....;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 812 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO Y
ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N® 13239/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A. Semmmmeeesasssseaesssasiesss s m et ssassanne s mr s aan e mmaaens

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta que acompana a la denominacién
solicitada, que consiste en la denominacion solicitada “DISTRITO" en letras caracteristicas imprentas
mayusculas negras, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta
distintividad a la marca. — == ssemmmm e e s s e s

marca solicitada

DISTRITO

Que, la Resolucidn recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su servicio, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una MismMa eMPresa. -------=-=---s===sszsmmseeomeeee

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 812 de fecha 30 de marzo de 2026 dictada por la Direccion de

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“DISTRITO Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 13239/2025, solicitada a nombre de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A, —-+-e-ssesesees FENe S

m—
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 813 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *DISTRITO Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 13243/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A. —-

Asuncion, 1 | Ul 1016

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencicnal de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. contra la Resolucion N° 813 de fecha 30 de marzo de 2026,
dictada por la Direccién de Marcas, y; ---------==-rmmrm s

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A., e interpone recurso de apelacién contra de la Resolucién N°
813 de fecha 30 de marzo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, ------=s-=+===ssasrmcmsmrmmmemmrameeneees

Que, en fecha 27 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L B 0~ = == == o m oo e

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 el representante convencional de LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A. expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 25 de mayo de 2026, —---===sreemmemmmmme e et

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién 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 Direccién considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha fugar a lo solicitadoy(... )" —---====-wrmntmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) La resolucién sostiene que el
signo “DISTRITO" carece de distintividad y resulta descriptivo respecto de los servicios de la Clase 43. Sin
embargo, dicha apreciacion resulta equivocada. La palabra *“DISTRITO" no constituye el nombre genérico
ni la designacion necesaria de los servicios comprendidos en la Clase 43, relativos a servicios de
restauracion, gastronomia, hospedaje, cafeteria, bares y demas servicios vinculados. Tampoco describe de
manera directa, inmediata y exclusiva una caracteristica esencial de tales servicios. Por el contrario, se trata
de un vocablo de cardcter 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 ZUCCOLILLO S.A. cuenta con un registro vigente de la marca
“DISTRITO" en la Clase 35, otorgado por esta Direccion Nacional, asi como también otros registros
marcarios que incorporan integramente la palabra “DISTRITO" dentro de su denominacin...)” -----=--------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 813 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 13243/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A, —=s==ssssssssmsssssmsnmssmssmsanssnmsnsesmanntammansssmsnns anssams s saman s s man st smnssn s mnnsammsmemnsnes

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
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda informacion
acerca de las caracteristicas del servicio pedido. Dicho caricter debe desprenderse del significado que
posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la
solicitud de registro de la marca “DISTRITO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicjos de la clase 43
del nomenclador internacional, 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 reunion, alquiler de sillas, mesas, manteleria y cristaleria, restaurantes,
restauracion (comida), restaurante de servicios, bares de comidas ripida, cafeterias, cafés-restaurantes,
catering, guarderias infantiles, hoteleria, reserva de alojamiento temporal® —-=-+===ss=sssssssamsesnncannennnannns

Que, al contrastar la denominacion solicitada con la lista de servicios que pretende amparar, tenemos
que la denominacion “DISTRITO Y ETIQUETA™ no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
servicios de la clase 43 del nomenclador internacional y tampoco constituye una denominacién totalmente
descriptiva de los servicios que pretende distinguir, o de alguna de sus caracteristicas (como su calidad,
valor, finalidad, procedencia; B, ). sreeccssassesssensimasiomisnrisasiisemtessorsspsnasisan sebn vonsssremssia oo

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

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
st titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afinnacién es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
MISMas Propiedades O CaraCteriStICaSs., ========= == e e s st

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A., ya posee marcas registradas con la denominacion “DISTRITO". De la busqueda realizada
en la base de datos del sistema informatico institucional, se verifican los siguientes registros de marca a
nombre del solicitante: DISTRITO PERSEVERANCIA, en las clases 35, 36, 43 y 32 (Registros N® 542541, 543834,
542542 y 580888); Edificio Las Palmas - Distrito Perseverancia en la clase 36 y 36 (Registros N° 5 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 813 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DISTRITO Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 13243/2025, SOLICITADA POR LA PERSEVERANCIA, PEDRO
ZUCCOLILLO S.A.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta que acompaiia a Ja denominacién
solicitada, que consiste en la denominacién solicitada “DISTRITO" en letras caracteristicas imprentas
mayusculas negras, la cual en conjunto deja una impresién diferente, aportando este elemento cierta
distintividad a la marca, —-———=mmmm e e

DISTRITO

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o eﬁpeciﬁcatimnes técnicas pn’ncipales de su servicio, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. ------====ss=sssssssrmemmoeecaeeeee

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 813 de fecha 30 de marzo de 2026 dictada por la Direccion de
PTG, morsssnas s et s s mmmi s e e e e e e 0 s i

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“DISTRITO Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 132432025, solicitada a nombre de LA
PERSEVERANCIA, PEDRO ZUCCOLILLO S.A. —---veremenenes gaees -

Art. 32 NOTIFIQUESE. -+---==-===sceemeeceemencmn e e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 941 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BASSTIAN
Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 72616/2025, SOLICITADA POR ELIAS SEBASTIAN CACERES
OJEDA. EES SRR I AR SRR e e R N St B G

Asuncion, 3 | __.|_ ﬂ?E‘

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolucion N° 941 de fecha 31 de
marzo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; ——-----=-==smmr e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de abril de 2026 se presenta ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA por derecho propio
y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelacién en contra de la
Resolucion N° 941 de fecha 31 de marzo de 2026 dictada por la Direccion de Marcas, ---------=-s=-seseemmseaaaes

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

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 se presenta ELIAS SEBASTIAN CACERES OJEDA por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Direccion General tiene
por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de junio de 2026, —----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion 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 busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de Ja marca: Expediente
Denominacion 2018-1895055 BASTIANES Clase 41 Registro Titular 490459 Sebastian Nahuel Domingo
Gonzalez Lopez [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por
lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof...)" -=--+--+-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el recurrente y manifiesta: "(..)Que la 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
utilizadas), utiliza la expresién tnica y solida al pronunciar “BASSTIAN Y LOGOTIPO" refuerza el caricter

logotipo que lo distingue ante el piiblico consumidor, ademds de poseer el apicope del nombre de mi
cliente ../.. el resgo de confusién se encuentra absolutamente descartado al considerar el conjunto
marcario en su globalidad ../.. Las marcas aunque sea de la misma clase pero de diferentes actividades y
servicios prestados pueden COEXISTIR pacificamente, en cambio esto reduce aiin mds cualgquier
posibilidad de confusion en el mercado, dado que los consumidores identificarian ficilmente las diferencia
por las denominaciones compuestas y presentacion especifica asi como sus disefios particulares(..)". —----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N*® 1294/98, las marcas son signos qu mﬁh‘_ﬁ
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legi#lacién marcy

'|' : Abg. Clis
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N* 941 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BASSTIAN
Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 72616/2025, SOLICITADA POR ELIAS SEBASTIAN CACERES

OJEDA. emmeaemee e e

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

como el derecho a constituir una Marca. -=s«sse-ressssrremsastcasnssresiotscmassossnrssennasassrasasnrtinsassasasnassnnass

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico 0 congeptual, ----=sssems e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “BASTIANES”® y
la solicitud de registro de la marca “BASSTIAN", 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 denominacion solicitada
“BASSTIAN" es muy semejante a la marca registrada “BASTIANES", como se puede apreciar a continuacion:

BASSTIAN Y ETIQUETA {solicitada)
BASTIANES (marca base de rechazo)

Entre las denominaciones enfrentadas existe una marcada similitud visual y fonética por la raiz
comun. Al realizar el analisis de los signos denominativos, 'se deben atender a las letras y silabas,
priorizando las coincidencias iniciales. En cuanto al plano ortografico y visual, las marcas son similares 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 Paraguay’ establecen la regla de que las letras al principio de
una palabra tienden a notarse mas que las demas letras, por lo que la coincidencia en |a parte inicial genera
una fuerte similitud visual. La Gnica diferencia radica en la *S” intermedia y en la terminacién, la marca
solicitada pareciera ser el singular de la marca antecedente: BASSTIAN - BASTIANES, —------+-s-sssmsansacaeee

En cuanto al plano fonético, las marcas comparten la mayor parte de sus denominaciones, solamente
difieren en la terminacion “ES” de la marca registrada, la impresion auditiva general mantiene una cadencia
muy cercana debido al peso de la raiz compartida. —==-<sr=ssermm s

Que, estas semejanzas denominativas, indefectiblemente, traen aparejado que la pronunciacion de
do T T R B Doy B e e e e e i i in s

Que, menciona el recurrente que la marca solicitada “BASSTIAN" es el apocope de su cliente, a este
respecto, cabe mencionar que la marca antecedente “BASTIANES" se encuentra a nombre de Sebastian
Nahuel Domingoe Gonzilez Lopez, podemos colegir que la denominaciéon marcaria también fue inspirada
en el apocope de su titular. Por lo cual podemos afirmar que las denominaciones marcarias son muy
semejantes en el plano conceptual o ideolégico al ser variaciones de un mismo concepto base. —------------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacidn-s ’E'E!S{!AN Y
ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rec _"? ! De la%enptrastacion|de las

denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos l:liﬁ‘ﬁf i e4 enjre si. -




DIRECCION NACIONAL DE

4 % PROPIEDAD Q’} GOBIERNO b | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

resoncienr () 5} 7 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 941 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BASSTIAN
Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 72616/2025, SOLICITADA POR ELIAS SEBASTIAN CACERES
OJEDA, =—iesiciveinnes S — S ———

Que, las marcas en cuestion se encuentran en la misma clase 41. El Art. 2 Inc ) de la Ley 1294/98,
prohibe 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 confusion o de asociacion con esa
marca, situacién que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el anilisis relativo a la
cobertura de servicios, vemos que la marca solicitada *BASSTIAN" pretende cubrir: “servicios de técnicos
de iluminacion para eventos; servicios de disc-jockey / servicios de pinchadiscos; servicios de karaoke;
organizacion de fiestas y recepciones; servicios de discotecas; alquiler de luces para eventos” de la clase 41
del nomenclador?; mientras que la marca base de rechazo "BASTIANES" ampara los servicios: “presentacion
de especticulos musicales; Produccion de videos musicales; Servicios de composicion musical;
especticulos teatrales y musicales proveidos en lugares de actuacion; produccién musical: servicios de
composicion musical; servicios prestados por un grupo musical, servicios de artistas del especticulos,
realizacion de eventos, presentacion en vivo, recreaciones culturales, sociales y locales nocturnos”™, —-----

De la cobertura sefialada vemos que existe una alta similitud en los servicios: la marca registrada
ampara los servicios de ‘realizacién de eventos"y “recreaciones sociales" los cuales funcionan como una
categoria amplia que engloba de manera directa la‘organizacién de fiestas y recepciones” de la marca
solicitada. De igual manera: ‘las recreaciones en locales nocturnos”de la marca registrada actiian como un
sinonimo comercial o abarcan directamente a los "servicios de discotecas”de la marca solicitada, —----------

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algtin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un andlisis mas detenido. En estos
casos, la objecidn al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicion o percepcion errénea
por parte de un consumidor sobre fa existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
VINEWo en realidad 1o @xiste, ™ — e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca “BASSTIAN
Y ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de rechazo “BASTIANES", con la cual presenta mas
semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de los servicigs™ por ambas

P TP ], e m s e s i e e A, Pl W,
comercializadas. i v

! Dareccatn Macional de Propiedad Intelectual (2025) Classficacian de Miza, 12 edicidn, versidn 2025,
LLASIFICACTON DE MIEA - 12 elicpin, veysion 2008 Olssrvacisies fenetales
' Direceion Macional de Progeedad Intelectual, (2025) Directrices para of Examen de Marcas en Paraguay.

Ittt dinag. oy pyiportaliy Y propdedad -inds ral s read e ctrices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 941 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BASSTIAN
Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 72616/2025, SOLICITADA POR ELIAS SEBASTIAN CACERES
13

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 941 de fecha 31 de marzo de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas, --------======nssm oo e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “BASSTIAN Y
ETIQUETA", clase 41, Expediente. N® 72616/2025, solicitada a nombre de ELIAS

Art. 32 NOTIFIQUESE.-----s--sscssscsasmseammsasnsncnanaeat
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 37805/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. -----=scscsssssssmscrensasmas e ssnssnsn s mssas sessmsem e s e s s st st s s anmas

| I |
Asuncion, 31 JOL -

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Bedson S.A., en
contra de la Resolucion N* 222 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitIgIioS0s, ; ««=ssssersmmmann ot e e s b e e s et

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Bedson S.A.,
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 222 de fecha 20 de marzo de 2024, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LitIgIOS0S, «==--==srmrrere e et

Que, en fecha 10 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuegtn_ i i i e i L e e

Que, en fecha 25 de abril de 2024, la representante convencional de Bedson S.A., expresd agravios;
en fecha 03 de mayo de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley, —-----r s

Que, en fecha 06 de agosto de 2024 esta Direccion General declara la rebeldia a la parte solicitante
por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que dejé de usar y dicta la
providencia de AULOS Para Tes0IVeT - ss et e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, la solicitud de registro es presentada para
cubrir servicios de la clase 39, especificamente: “Servicios de almacenamiento, depésito, distribucion,
embalaje, empaquetado y transporte de aceites, grasas y lubricantes para todo tipo de vehiculos 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 relacion entre ellas, lo que nos da la pauta que podrin coexistir
pacificamente. Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas, solicitada en la clase 39, 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 legislacion marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos
que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que, ademds es importante mencionar que; la Ley de
Marcas N® 1.294/98 en su articulo 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 confusion. Que, ademds cabe sefialar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un disefio
distintivo y original, con lo cual se acentiia aiin mas las diferencias existente con la marca (...)" —---=---=----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)Como argumento pnnc:paf (v
tinico) para rechazar la oposicién deducida por mi mandante, la Directora de Asuntos Litigi
que no existe ninguna posibilidad de confusion entre las marcas deb}da ala dfﬁ.'rm r

A K




DIRECCION MNACIONAL DE

3 PROPIEDAD % GOBIERNO bri | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

Resolucién N'LS 7 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N* 37805/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA, -----=----=----=---

productos protegidos por las mismas. Sin embargo, tal y como indican los incisos "e" y " 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 pais y, aunado a ello, es la denominacién 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 andlisis, 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 la presente oposicién -desde la perspectiva
ortogréfica (incluida dentro de la perspectiva grifica) y fonética-, como también ser una denominacion
genérica. Como se ha mencionado ya en estos autos, efectivamente existe la alegada similitud ortografica y
fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposicion. 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 pricticamente la
totalidad de fonemas "B". "E” y "O" en el mismo orden y disposicion, lo cual implica que la marca del
oponente esti practicamente contenida dentro de la marca solicitada y sin que el reemplazo de los
fonemas "D", "S" y “N" en la marca solicitada sea suficientemente distintiva y logre darle la diferenciacién
necesaria para ser merecedora de proteccion 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 contesto el traslado de los agravios, por lo que se la declard en rebeldia, se
di6 por decaido el derecho que dejé de usar y se llamd a Autos para resolver, —---=====sssmsromemremmmenaaaaees

Que, corresponde a esta Direccion 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
ETIQUETA" (solicitada en clase 39) y la marca “BEDSON" (registrada en la clase 5), —-------------smeeeeeeee

Que, al iniciar el anilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
CONISUIMICIOIEE, === ms o mmm simimim i i o R S L i 5 b o e A B 0 B B i S e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “BENZOL Y ETIQUETA” en la clase 39,

con la marca oponente “BEDSON" registrada en la clase 5. —-----cememmmnmmmm e
BENZOL Y ETIQUETA (marca solicitada)
BEDSON (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la ﬂmtul‘a
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su es
elementos en comin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en con&nm ﬁlﬂqdf
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de r:anj



DIRECCION NACIONAL DE

4 % PROPIEDAD (’f) GOBIERNO p1 | PARAGUAI
mﬂ%ﬁml}u PARAGUAY | REKUAI

Resolucién m-ﬂ 7 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 37805/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA, +=o-essecvessucsssrscasinessssssensanassnnetsanssasmansamasssetanmssmmesss eeasssaiamtnnssaansnamanns

hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arDIraIIE (747, - «mmmmmm et s

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “BENZOL Y ETIQUETA” y la marca
oponente “BEDSON", por mds que comparten elementos en comiin no se leen de la misma manera al tener
otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Al comparar estructuralmente los signos denominativos "BENZOL Y ETIQUETA" y "BEDSON",
encontramos que sus diferencias descartan la confusion directa. Si bien ambos signos denominativos
comparten la misma longitud (seis letras) y las dos primeras letras ("BE"), fonética y visualmente tienen
estructuras distintas ("BEN-ZOL" frente a “BED-SON"), —--—--ssmrrrmmmm e

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 ortograficas conllevan a que también posean pronunciaciones
i T L T T TSR

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

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY”, aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, senala cuanto sigue: %(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis del niimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el niimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden v
dcentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN(...) " w==esemsmsssmmmmn i

Que, la marca solicitada pretende el registro en la clase 39 para “Servicios de almacenamiepto,
depésito, distribucién, embalaje, empaquetado y transporte de aceites, grasgsy Ju!:’rﬁd‘éfﬂg
de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, fluviales, de combustibles, gr‘iuc.!;_rb‘pms"."\ \

oY -1

Drercehs de Maras, _|r|l|.l"r Oiarmcnil, Fdirnal Dezighieos - ACheledo-Perme AN s i
" Mhreccidin Maconal de Propiedad Inmebectual (ITIRAPT, Dimanin pare of exaen de s o Ponupaer, pp 147 v 366 . Disponible en "\.‘i,_ ér -
bppe e dina ot o v 3 ppeibid ndhes ol marcscdstnive LU




DIRECCION MACIOMAL DE

4y PROPIEDAD GOBIERNO pri. | PARAGUALI
!ﬂl&};ECTUAL PARAGUAY | REKU

Resolucién N‘_O__S 7 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 37805/2023 A NOMBRE DE

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 veterinario’.

Que, de las coberturas sefaladas 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. Al evaluar los factores de similitud en el
mercado, constatamos que estos servicios y productos difieren totalmente en su naturaleza, finalidad,
canales de distribucién y origen empresarial. La naturaleza de los servicios de la clase 39 de la marca
solicitada es intangible, operativa y logistica; su finalidad es el movimiento fisico, la distribucién y la
preservacion en depdsitos de insumos energéticos e hidrocarburos para vehiculos terrestres, aéreos o
maritimos; mientras que los productos de la marca oponente son bienes tangibles de naturaleza quimica,
biologica o farmacologica; su finalidad es el tratamiento médico, la higiene sanitaria o la nutricion de
personas y animales. En cuanto a los canales de distribucion, los servicios de la marca solicitada son
prestados por empresas de logistica, transportistas de carga pesada, empresas de embalaje industrial y
operadores de terminales o depésitos de combustibles, en tanto que los productos de la clase 05 son
fabricados por laboratorios quimicos o farmacéuticos y se comercializan en farmacias, hospitales, clinicas
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 disimiles,—-=======ssemmmmm e

“Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el iinico signo gque compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, més atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
L s T T4 T R ———

Ademis, la marca solicitada "BENZOL Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
disefio, en ese sentido, introduce elementos graficos adicionales que acompafian a la denominacién
solicitada. La etiqueta consiste en la imagen de un leén con corona simulando pisar una rueda, se visualiza
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 222 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BENZOL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPED[EN'IE N*® 37805/2023 A NOMBRE DE
ARABO BAKARY YERIMA. ey ===

Que, la evaluacion de la existencia del riesgo de confusion debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciacion global, se verifican las notables diferencias en
los aspectos visual y fonético. Por tanto, dado que la coincidencia recae tinicamente en parte de la
denominacion y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y
conceptuales, el consumidor pertinente no incurrira en riesgo de confusion ni asumira que ambas marcas
tienen un origen empresarial comin, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca “BENZOL Y ETIQUETA" solicitada en la clase 39 y la marca oponente “BEDSON” con
registro en la clase 05, —=nsmmmmmmm e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 222 de fecha 20 de marzo de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIgI0S0s, --=---=-===ssmmmmmmmmm e el

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"BENZOL Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 37805/2023, solicitada a nombre de
ARABO BAKARY YERIMA —----------oonemmnnee

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ---r-s-s-s-seséee soime . S — -




