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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “D GO Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Asuncion, | 9 JUN 206

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de VRIO CORP. contra
la Resolucion N° 229 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,
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RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de la firma VRIO CORP. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 229 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la
direccion de asuntos Marcarios Litigios0s, -« ==« msee s e e

Que, en fecha 09 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio6 el recurso de apelacion
L 1 L B e

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025, el representante convencional de VRIO CORP. expreso
agravios; dictindose en fecha 02 de octubre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----------------

Que, en fecha 11 de febrero de 2026 el representante convencional de Millicom International Cellular,
Sociedad Andnima contestd el traslado de los agravios. Esta Direccion dicté la providencia de Autos para
Resolver en fecha 19 de febrero de 2026.----===--=+-srsssrrermrrrmearrnsarmeraereesamcam s ma s n s ss s smts s m e nmn e nnam e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: %(...) Que, al cotejar las marcas solicitada DGO YETIQUETA y
GO oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base
de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas
en los planes fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo erigen de produccién). Que,
en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el piiblico consumidor puede
verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, ademas debemos tener presente que las
marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados, lo que nos da la pauta que [a
oposicitn sea declarada procedente (...)" s==-ss=srerssnasssmmressorsnnsseassreesan s seaes s s reessen s s s e s s nn e ve e s aras

Que, se agravia el apelante VRIO CORP, y entre otros argumentos expresa: “(..) Como se puede
apreciar en las imdgenes, la Marca Base de Oposicion no figura de manera principal en las promociones,
publicidades u ofertas ofrecidas por el Oponente, solo ocupa un espacio minime de disefio, mientras que la
marca TIGO es la utilizada para ofrecer servicios y productos. Igualmente, en la familia de marcas ofrecidas
por el Oponente, cuyas capturas se agregan a continuacion, se puede apreciar que el Oponente utiliza su
marca principal *TIGO" adicionando una denominacién que otorga verdaderamente distintividad, a
diferencia de la Marca Base de Oposicion../..Hoy, los servicios asociados con la marca D GO son
comercializados por la Empresa Direct TV a nivel global y Vrio Corp. en Latinoameérica, lo .-:'L.raall D-a%\
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "D GO Y ETIQUETA”", Clase 38, EXPEDIENTE N° 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP-------

demuestra con los registros concedidos en paises del extranjero por el Oponente y sus empresas
relacionadas y/o subsidiaria de acuerdo (.) "-=========srsrsmsmsrms e st s

Que, la representante convencional de Millicom International Cellular, Sociedad Anénima manifiesta
en su escrito de contestacion del traslado de los agravios: “(...) Que, en atencién a lo antedicho y haciendo
un ANALISIS DE CONJUNTO entre las denominaciones enfrentadas, notamos facilmente que la “D GO”
solicitada por la adversa legal constituye una REPRODUCCION de la marca “GO", registrada a nombre de mi
mandante. Que, ademds la marca solicitada por la contraria pretende distinguir SERVICIOS MUY
RELACIONADOS que distinguen las marcas de mi mandante, amparados en la MISMA CLASE del
nomenclator oficial. Que, la Sefiora Directora también debe considerar que Jas marcas de mi mandante son
MARCAS FAMOSAS que como tales gozan de una proteccion especial reconocida por nuestra propia Ley
de Marcas al establecer expresamente que no pueden registrarse signos gue constituyan una
REPRODUCCION e IMITACION, total o parcial, de un signo distintivo NOTORIAMENTE CONOCIDO (...)".--

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

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 cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la 6ptica de los eventuales
T T e T

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacién solicitada “D GO Y
ETIQUETA" (Clase 38) frente a las marcas oponentes registradas “GO Y ETIQUETA" (Clases 09, 36, 38 y 41),
"TIGO Y ETIQUETA" (Clase 38, 3536,38,41,44) y “TIGO BUSINESS Y ETIQUETA (Clase 38, 3538,41,42)"se
advierte que, si bien las marcas comparten el vocablo “GO® dichos elementos comunes resultan
insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas
estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.--------«sseeesesmmiomnsimmi e

Que, al realizar el analisis fonético debe tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo y acentuacion. Al respecto, la marca en trimite se articula en dos silabas como "D-GO"
y las marcas oponentes presentan en una de sus denominaciones una tnica silaba, "GO" y en las otras el
vocablo se encuentra en conjunto con otros elementos (TI-GO/ TI-GO BUSINESS), lo cual genera una
distincion fonética, debido que al pronunciarlas, tenemos que la impresion auditiva que generan, es disimil.
Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortogrifica y auditiva relevante, EEIV‘IXSE
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DGO (marca solicitada), y
GO (marcas oponentes) "
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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 andlisis del nimero y la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mas al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

ﬂmu'm.iu' wmaf menor que J"ﬂs elementos que aparecen 31’ comienzo. Del mismo modo, Jas silabas o fonemas
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Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene una figura estilizada de
color azul formada por un trazo curvo y en el centro de dicha figura se encuentra un circulo de color
naranja, que generan visualmente la apariencia de una letra “D". A la derecha del elemento figurativo se
encuentra el componente denominativo “GO", representado en letras maytsculas de color naranja, con
tipografia gruesa y estilo redondeado. La combinacion del simbolo azul con el circulo naranja genera una
imagen visual de direccion, movimiento y avance, Por su parte, seglin se observa en el sistema informatico
de la institucién, la marca *GO” y la marca “TIGO” posee una etiqueta dentro de un cuadrado de color azul
oscuro. En el centro se encuentra la denominacién “GO/TIGO" en letras blancas, estilizadas y de trazos
gruesos y redondeados. Complementan el disefio dos elementos curvos de color blanco: uno ubicado sobre
la letra “O" y otro debajo de la palabra “GO”, generando la impresion visual de una sonrisa o de un rostro
amigable. El conjunto transmite una apariencia de un rostro amigable. En conclusion, entre las marcas
comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que
todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles, originales y ﬁm.int.i'ﬁ\&\_rj
todos los planos de comparacién, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente efi el senoy
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Direccitn Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Directrices parg of exemen de marcas on Paraguay, pp. 147, 266 y 298 . [Hsponible en
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas *D
GO" (solicitada), “GO™ (oponente) y “TIGO" (oponente), coinciden en el vocablo inglés “GO”", segin la
busqueda realizada, en el sistema informatico de la Institucion figuran otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares: POKE GO!, Clase 38, Registro N® 556556 a nombre de FEDERICO SCAVENIUS
MIERES; REGIONAL GO!, Clase 38, Registro N* 500835 a nombre de Banco Regional S.A.E.C.A.; DATAPAR
GO, Clase 38, Registro N° 630094 a nombre de DATAPAR S.A.; GO PIZZAS EN TU CASA A LA PARRILLA,
SLOGAN, Clase 38, Registro N° 626959 a nombre de EDUARDO MARTIN CALLIZO MARIN; extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------=-----

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™.
Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en la presente resolucion,--------------

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el elemento comin “GO” carece de suficiente fuerza distintiva como
para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines
del cotejo marcario y debe ser descartado del anilisis, en tanto los vocablos de uso comun pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiacion exclusiva, tal y como lo expresa
claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista
€n una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se
extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso comun o necesario en el comercig”, -===+==-

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 comiin, 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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General armnbaa
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podrin coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucién recurrida, ---------s-- e eriEa -~—+---:>~\——-

q

* Sanchei Herrero, Andrés. “Confusidn de Mancas™ Editorial La Ley, Asuncidn. 2013,
' Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonizacion del derecho de
marcas en el MERCOSUR Martinez Medrano, Gabriel A, y Gabriela M. Soucasse, Ediciones La Roeca, 2000, 367 paginas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “D GO Y ETIQUETA?”, Clase 38, EXPEDIENTE N° 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP-------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucian N® 229 de fecha 21 de marzo de 2025 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos. -------csoereommme e e e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *D GO Y
ETIQUETA", Clase 38, Expediente N° 89120/2022, solicitada a nombre de VRIO

L "--'-:,—.-..\...r_:\,lL _____________________
\'I —
Art32  NOTIFIQUESE por Cédula, --r--ssrrmoecsssrrecneumaess NI,
P 'J; .
thf';\- Aadia o'y ¢la Cristaldil
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “D GO Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Asunciéon, 1§ JUN 7076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de VRIO CORP. contra
la Resolucion N° 230 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Litigiosos, Y- rmm=rsree e e e e s e s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de la firma VRIO CORP. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 230 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la
direccion de asuntos Marcarios Litiglos0s, === s mm s e e

Que, en fecha 09 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
I BT PLIBSEO, = e e

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025, el representante convencional de VRIO CORP. expreso
agravios; dictindose en fecha 02 de octubre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.----------------

Que, en fecha 11 de febrero de 2026 el representante convencional de Millicom International Cellular,
Sociedad Anénima contestd el traslado de los agravios. Esta Direccion dicto la providencia de Autos para
Resolver en fecha 19 de febrero de 2026, -« mmm o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) Que, al cotejar las marcas solicitada DGO YETIQUETA y
GO oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base
de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas
en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion). Que,
en razon de las identidades existentes entre fa marca solicitada y la oponente, el piiblico consumidor puede
verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas, ademds debemos tener presente que las
marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados, lo que nos da la pauta que la
oposicién sea declarada procedente (..} ==mrmrrrmrrerrrrse e tr e et s nen s s s unasansea e snrase s nanes

Que, se agravia el apelante VRIO CORP, y entre otros argumentos expresa: “(..) Como se puede
apreciar en las imdgenes, la Marca Base de Oposicién no figura de manera principal en las promociones,
publicidades u ofertas ofrecidas por el Oponente, solo ocupa un espacio minimo de disefio, mientras que la
marca TIGO es la utilizada para ofrecer servicios y productos. Igualmente, en la familia de marcas ofrecidas
por el Oponente, cuyas capturas se agregan a continuacion, se puede apreciar que el Oponente utiliza su
marca principal "TIGO" adicionando una denominacion que otorga verdaderamente distintividad, a
diferencia de la Marca Base de Oposicion../..Hoy, los servicios asociados con la marca D GO son
comercializados por la empresa Direct TV a nivel global y Vrio Corp. en Latinoamérica, lo cual confirié a la
marca una gran notoriedad, con el alcance en el articulo 2 (g) de la Ley de Marcas../.. n::f P es !

legitimo propietario de la marca *D GO" en varias clases para proteger servicios de entreteni.

(= m_ umd- ! Pu
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “D GO Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

demuestra con los registros concedidos en paises del extranjero por el Oponente y sus empresas
relacionadas y/o subsidiaria de acuerdo (..) "---ereemsm e e

Que, la representante convencional de Millicom International Cellular, Sociedad Anénima manifiesta
en su escrito de contestacion del traslado de los agravios: *(...) Que, en atencién a lo antedicho y haciendo
un ANALISIS DE CONJUNTO entre las denominaciones enfrentadas, notamos facilmente que la "D GO”
solicitada por la adversa legal constituye una REPRODUCCION de la marca “GO", registrada a nombre de mi
mandante. Que, ademds la marca solicitada por la contraria pretende distinguir LOS MISMOS SERVICIOS
que distinguen las marcas de mi mandante, amparados en la MISMA CLASE del nomenclator oficial. Que, la
Sefiora Directora también debe considerar que las marcas de mi mandante son MARCAS FAMOSAS que
como tales gozan de una proteccion especial reconocida por nuestra propia Ley de Marcas al establecer
expresamente que no pueden registrarse signos que constituyan una REPRODUCCION e IMITACION, total
o parcial, de un signo distintivo NOTORIAMENTE CONOCIDO en el sector pertinente del publico, cuando
su uso o registro fuesen SUSCEPTIBLES DE CAUSAR CONFUSION o un RIESGO DE ASOCIACION (...)", ~==-=--

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
. e e e e e e e e et et i e e pa e St A i

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
P B L0111 0] e S

Que, al analizar los aspectos ortogrificos o visuales de la denominacién solicitada *D GO Y
ETIQUETA" (Clase 41) frente a las marcas oponentes registradas “GO Y ETIQUETA”" (Clases 09, 36, 38 y 41),
“TIGO Y ETIQUETA" (Clases 41, 35,36,38,41,44) y “TIGO BUSINESS Y ETIQUETA (Clases 41, 35,38,41,42)"se
advierte que, si bien las marcas comparten el vocablo “GO" dichos elementos comunes resultan
insuficientes para generar confusién, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas
estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables,---------=s==smmsemmssmmmmmacinnianns

Que, al realizar e| analisis fonético debe tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo y acentuacion. Al respecto, la marca en tramite se articula en dos silabas como "D-GO"
y las marcas oponentes presentan en una de sus denominaciones una tnica silaba, "GO” y en las otras el
vocablo se encuentra en conjunto con otros elementos (TI-GO/ TI-GO BUSINESS), lo cual genera una
distincion fonética, debido que al pronunciarlas, tenemos que la impresion auditiva que genefan, es disimil.
Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortogrifica y auditiva relevante, comp se

4%
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DGO (marca solicitada), y o VY A\
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TIGO BUSINESS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “D GO Y ETIQUETA”", Clase 41, EXPEDIENTE N*® 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

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 andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mas al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

_-Hmjh tud visual menor que J'as e!emenms que aparec‘en af COMIEnZo. Wﬂﬂmﬁgﬂc@:

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene una figura estilizada de
color azul formada por un trazo curvo y en el centro de dicha figura se encuentra un circulo de color
naranja, que generan visualmente la apariencia de una letra “D", A la derecha del elemento figurativo se
encuentra el componente denominativo “GO”, representado en letras maytdsculas de color naranja, con
tipografia gruesa y estilo redondeado. La combinacién del simbolo azul con el circulo naranja genera una
imagen visual de direccién, movimiento y avance. Por su parte, segin se observa en el sistema informatico
de la institucién, la marca "GO y la marca “TIGO" posee una etiqueta dentro de un cuadrado de color azul
oscuro. En el centro se encuentra la denominacién “GO/TIGO" en letras blancas, estilizadas y de trazos
gruesos y redondeados. Complementan el disefio dos elementos curvos de color blanco: uno ubicado sobre
la letra “O" y otro debajo de la palabra “GO”", generando la impresién visual de una sonrisa o de un rostro
amigable. El conjunto transmite una apariencia de un rostro amigable. En conclusion, entre las marcas
comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que
todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles, originales y distintivas, en
todos los planos de comparacién, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente /en el QIST
CONSUIMITOT, === rm s rmm s s s s s s e o R oS o= S o e o _T.gr,.;.w.'-..'.._--...-..r ________________

Marca Solicitada

960

' Direccion Nacional de Propledad Intelectual {DINAPL), Dircetrices para of examen de marcas on Paraguay, pp. 147, 266 y 295 . Disponible en:
g, Swaew g, eov py porial v 3 ipropigdad mdustrial margasd reginges
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “D GO Y ETIQUETA”, Clase 41, EXPEDIENTE N° 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas “D
GO” (solicitada), *GO" (oponente) y “TIGO" (oponente), coinciden en el vocablo inglés “GO", segin la
busqueda realizada, en el sistema informatico de la Institucion figuran otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares: POKE GOTOO GOOD TO GO, Clase 41, Registro N* 556055 a nombre de Too
Good To Go ApS; GO! PARK, Clase 41, Registro N°® 548012 a nombre de Andres Fabian Gamarra Plaz; GO!
AVENTURA PARK. Clase 41, Registro N® 553153 a nombre de Larissa Elizabeth Acufia Cano; GO RADIO
MOVETE A MAS (slogan), Clase 41, Registro N° 537725 a nombre de Iglesia Centro Familiar De Adoracion;
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el
titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ......................................................................................................................

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el inico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles®.
Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en la presente resolucion.--------------

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el elemento comiin “GO” carece de suficiente fuerza distintiva como
para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines
del cotejo marcario y debe ser descartado del anilisis, en tanto los vocablos de uso comiin pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiacion exclusiva, 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 etigueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se
extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso comiin o necesario en el comercio”. --------

Que, ahondando en el anilisis, 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 comun, determina que ella caracteriza el referido elemento como déhil, 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 II, 18/06/91, Bizin,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General arriba a
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podran coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, ------------zoammmczoeeme foneametionn s

W, 1, B

et

*Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas™ Editonial La Ley, Asuncian, 2013,
' Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonizacion del derecho de
marcas en el MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabrel A. ¥ Gabrieli M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000, 167 paginas.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "D GO Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 89119/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 230 de fecha 21 de marzo de 2025 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcanos Litigios0s, ---e-smeemmem st e e ettt e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "D GO Y
ETIQUETA", Clase 41, Expediente N°® 89119/2022, solicitada a nombre de VRIO
e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1937 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA A VOLAR
AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA”", Clase 39, EXPEDIENTE N° 08032/2024, A NOMBRE DE L.A.C. TOUR
EAS, S

Asuncion, 1 n JU:I'H' L'L]:Eh

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LA.C. TOUR
EAS en contra de la Resolucién N° 1937 de fecha 21 de julio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 06 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de LA.C. TOUR EAS e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019,
dictada por la Direceibn de Marcas. === st s o s mrnr e i an s s e e

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
L gL e B

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025, el representante convencional de LA.C. TOUR EAS expreso
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
T 1 e m—

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) 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 relacion a los servicios que desea proteger.-. En consecuencia no

ha lugar a lo SOBCHAAO (... ). ™============rere e e e st s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) Que, en su informe la
Examinadora indica que mi solicitud no puede ser registrada por genérica, ya que puede enganar a
consumidor, consideramos que no existe la posibilidad de engario ya que no estamos pidiendo VOLAR EN
AVION ES MEJOR, VOLAR EN AVION E5 CONFORTABLE, CONSIDERAMOS QUE ESTAMOS EN LA LINEA
DE LA MARCA REGISTRADA EN PARAGUAY DESPEGAR CLASE 39. Negamos categdricamente que dicha
denominacion sea Genérica ya que desde todo punto de vista es una marca EVOCATIVA, teniendo en
cuenta de que haciendo una revisién en el SISTEMA INFORMATICO saltan a la Juz la diferentes marcas ya
registradas supuestamente genéricas para el servicio o producto (...)" -===-==-====s=ssmrmsmssm oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L 1L (e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven pafa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1937 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “A VOLAR
AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N°® 08032/2024, A NOMBRE DE L.A.C. TOUR
EAS. -

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 @ CONSTITUIT UM MAFCE, === mmm e s e e o o o s e st

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *A VOLAR AGENCIA DE VIAJES Y
ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los gervigios que pretende amparar, debemos preguntarmos
si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los servicios que se desea amparar. -=-===--======sssssmmr s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura en la Clase 39 del nomenclador internacional,
de los siguientes servicios: “..preparacién de visados y documentos de viaje para personas que viajan al
extranjero; suministro de informacion sobre itinerarios de viaje; reservas de viajes; transporte de viajeros;
reservas de plazas de viaje; acompaniamiento de viajeros; reservas de transporte...". En ese sentido, la
expresion “A VOLAR" se trata de una frase exhortativa que transmite una idea de movimiento, aventura,
libertad o inicio de una experiencia de viaje, generando en el consumidor una asociacion indirecta con los
servicios ofrecidos. En consecuencia, el conjunto marcario A VOLAR AGENCIA DE VIAJES®, no designa al
género o a la especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacion necesaria, usual
o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. -« ««-seessemmenmmnaanas

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) La Oficina denegari el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el publico pertinente como una informacion sobre los productos o servicios
especificados. Tal seria el caso cuando el signo proparciona informacién, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o servicios. La relacion entre el
elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexion. La Oficina no aplicara este motivo de denegacién a los signos constituidos por términos u otros
signos que solo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas caracteristicas de los productos o servicios
especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sélo contuviera una referencia vaga o indirecta a los
P8 O S VIO . ) e e e e o e e sn i re b e aBs bas s nas smersdinanpanas

Que, adicionalmente, constatamos la existencia de antecedentes concedidos en la misma clase con
denominaciones similares a la solicitada en autos. En ese sentido, segtin la biisqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: FLYBONDI, LA LIBERTAD DE
VOLAR (SLOGAN), Registro N° 578065 a nombre de FB LINEAS AEREAS S.A.; VOLAR ES EL COMIENZO,
HAGAMOSLO JUNTOS (SLOGAN), Registro N° 514966 a nombre de AMERICAN AIRLINES, INC,; Tales
antecedentes demuestran que el término “VOLAR" ha sido admitido registralmente como parte integrante
de signos susceptibles de proteccién marcaria, circunstancia que constituye un indicio relevante de que no

e ristalid

! Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Direcirices para el examen de marcas en Paraguay. p. 119, Disponibleges: (o

! Ipgerini
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1937 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A VOLAR
AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 08032/2024, A NOMBRE DE LA.C. TOUR

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, vemos que el signo no se
limita a una simple expresion denominativa, sino que se encuentra integrado por etiqueta que se encuentra
conformada por la figura de un sol en tonos amarillo y anaranjado, acompanado de varias siluetas de aves
en vuelo y de tres lineas onduladas en tonalidades celestes y turquesa que sugieren movimiento, aire o
agua. En la parte inferior destaca la denominacién "A VOLAR", escrita en letras mayisculas de disefio
particular y color azul oscuro, incorporando ademas la figura estilizada de un ave que se integra
arménicamente al conjunto grifico. Debajo de dicha denominacién se encuentra la expresion "AGENCIA
DE VIAJES", en caracteres de menor tamafio. Todo ello conforma una composicion visual singular que,
apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para
individualizar en el mercado el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir, tal como se
ilustra seguidamente: ............................................................................................................

A VOLAR

AGENCIA DE VIAJES

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podria alejar el caracter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen la denominacion y bien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algin elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasfa. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio piiblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva™. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” -----+====zszzrsszazane
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1937 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “A VOLAR
AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N® 080322024, A NOMBRE DE LA.C. TOUR
EAS.- e e

caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. -«==---+--------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1937 de fecha 21 de julio de 2025 dictada por la Direccion
e B RS, rimrmims s s S e i

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "A
VOLAR AGENCIA DE VIAJES Y ETIQUETA”", Clase Expediente N° 080322024,
solicitada a nombre de LA.C. TOUR EAS ------«--=ssssrsemmmmeNemmrnamnsmmnannmnmnnas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 806 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 56951/2016 A NOMBRE DE
ANDRES SAMANIEGO., =-+-+eressrrstssssesassrosansersmssenssssarassnsasassmemsmssmsnmemenensas

T VI Tl

Asuncion, ] (U0

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Andres
Samaniego en contra de la Resolucion N® 806 de fecha 31 de agosto de 2022, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LItIgi0s0s, ¥; -=--==rrm===mssmeremroccorocenrsee e sn s e e s sernasnse s s e semsanpas st en s manra e e n s m e ne

RESULTA:

Que, en fecha 17 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de Andres Samaniego e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 806 de fecha 31 de agosto de 2022, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIOS0S, ------==-=r=ssmmmmmrmrmm e

Que, en fecha 22 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto. —

Que, en fecha 29 de abril de 2024, el representante convencional de Andres Samaniego expresd
agravios; en fecha 21 de marzo de 2025 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresion
de agravios y ordeno el traslado a la contraparte por el plazo de la ley, —------oeom oo

Que, en fecha 31 de julio de 2025 esta Direccion General declara la rebeldia a la parte oponente, da
por decaido el derecho que dejo de usar y dictd la providencia de Autos para resolver, -------s-sseesneeeaaes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)analizando las marcas SH SAMA HOTEL Y
ETIQUETA (marca solicitada) vs. SAMA SUSHI (marca oponente) en conjunto y sucesivamente se aprecia
que entre las mismas existen estrechas semejanzas en el aspecto visual, fonético e ideoldgico, comparten el
elemento SAMA de sus denominaciones, el cual es el preponderante de ambas marcas. Al pronunciarlas o
visualizarlas de seguido se notan los parecidos, por lo cual esta direccion estima que una coexistencia
pacifica entre las mismas en el mercado no serd posible pues existiri el riesgo de confusién/asociacion de
marcas por el publico consumidor. Que, pretenden identificar servicios/productos relacionados, esta
circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién de marcas por el publico consumidor pues los
productos/servicios ofrecidos se encontrarin dirigidos al mismo sector del mercado(...)" —------------=-------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del oponente y manifiesta:
“(..)Que, mi representado, el sefior ANDRES SAMANIEGO ha solicitado el registro de la marca SH SAMA
HOTEL, para amparar “Servicios comprendidos en la clase 43 tales como los servicios de hoteleria y
hospedaje transitorio” . Que, la oponente, la INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A., tiene el registro N*® 417887, de
la marca SAMA SUSHI en la clase 43 para amparar “Servicios de restaurantes, bar, cafés, restaurantes de
autoservicios, banquetes, bares de comidas ripidas (snack bars), servicios de bebidas y comidas
preparadas, cafeterias, servicios de catering, alquiler de aparatos de coccién, comedores, servicios de
restauracion (comidas), servicios de preparacion de comidas sobre pedido. Comprendidos en la clase 43
(cuarenta y tres)”. Que, de lo manifestado, se desprende que la oponente NO TIENE registrado la marca
SAMA SUSHI para amparar los SERVICIOS DE HOTELERIA Y HOSPEDAJE TRANSITORIO. En la clase 43 ../..
Que, los servicios comprendidos en la clase 43 registradoe por SAMA SUSHI son totalmente otro al
solicitado por mi mandante, apuntan a clientes o usuarios totalmente diferente(...)". -------- G

iy,

Que, la parte oponente no contestd el traslado de los agravios, en consecuencly, esta Direccion
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 806 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 56951/2016 A NOMBRE DE
ANDRES SAMANIEGOD, «-r=-rvrscssssansttsessamsts i msssmas oottt S e s e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.---------

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposicion, se encuentra
vigente. En este sentido, segtin la base de datos de la DINAPI, el Registro N® 417887 de la marca “"SAMA
SUSHI Y ETIQUETA", clase 43, a nombre de Industrias Alimenticias S.A., yencio 14 de diciembre de 2025,
venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para
poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas que textualmente
expresa: “(...)Podra solicitarse la renovacién dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al
o L O s i o

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposicion, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca “SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA", clase 43, solicitada por ANDRES SAMANIEGO, —-----

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 806 de fecha 31 de agosto de 2022 dictada por la
Direcciéon de Asuntos Marcarios LitiZIos0s, ««---ssessmme e s caciianaaas

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “SH
SAMA HOTEL Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N* 56951/2016, solicitada a
nombre de ANDRES SAMANIEGO, ----==s=sssssssesmeioaiaos

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, =----==sssssssssmsemmeassas N S Ry s
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 1816 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 Y 2832 DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03,
EXPEDIENTE N* 33512/2024, SOLICITADA POR ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR, —-===sssssssnesesnannen

asuncion, 2 4 JUN 15

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por la representante
convencional de ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR en contra de la Resolucién N° 1816 de fecha 03 de
julio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y; ---==-=======rrresrmerrm e e et

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2025 se presenta la representante convencional de ELSAYD MOHAMED
HASSAN JAAFAR e interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio en contra de la
Resolucion N° 1816 de fecha 03 de julio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas. ---------=ssseeemomemanaaeas

Que, por Resolucion N°® 2832 de fecha 30 de septiembre de 2025 la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N° 1816 de fecha 03 de julio de 2025, —----==-=srmremmermmmmmmm e e

Que, por proveido de fecha 30 de septiembre de 2025 se concede el recurso de apelacién interpuesto.

Que, en fecha 22 de octubre de 2025, la representante convencional de ELSAYD MOHAMED HASSAN
JAAFAR expreso agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 28 de octubre de 2025 esta Direccién
General dictd ]a providencia de Autos para Resolver. ------1--==rrmmmrrmmmmmmsro oo oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (.. )Que la solicitud de registro de la marca Beauty Brand
COLLECTION ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la sigutente 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 en su
traduccién al espariol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que
desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" —---==---====s=msesmrmmmamnnemnccce oo

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: ...} La
palabra "Beauty” en este caso no califica o describe alguna caracteristica no hace indicacién precisa de una
cualidad o de la designacion usual de los productos que mi representada pretende registrar en la clase 3, ya
que estos productos al estar destinados a mejorar la fragancia de las personas poseen una cualidad olfativa
no visual como seria la cualidad de la belleza .../.. Hay que resaltar que existe precedentes de que el Organo
Administrativo ha tenido actos administrativas en forma constante y uniforme en un mismo sentido al
haber concedido con anterioridad a mi solicitud registros con la palabra Beauty y las pala
COLLECTION, tales como: EVA BEAUTY en la clase 3 Registro Vigente N° 606.945; BRAND COBLECTION en;)
gente
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1816 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 Y 2832 DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03,
EXPEDIENTE N* 33512/2024, SOLICITADA POR ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR. ——ee

N® 593.076: HUDA BEAUTY en la clase 18 Registro Vigente N° 604.225: BRAND COLLECTION clase 35
Registro Vigente N° 510.573; NATURAL BRAND en la clase 35 Registro Vigente N° 517.837: BRAND GROUP
Registro Vigente N° 478.720; NICHE BRAND COLLECTION Registro Vigente N° 566.421(...) "--------=--scseusea-

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesién 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 legislaciéon marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho @ CONSHITUIN WN@ IMAIC, ~=r=smsrsr s s e s s e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “Beauty Brand COLLECTION"
resulta genérica o descriptiva para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual del producto que solicita o describe el producto
proporcionando informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamarnio 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. En ese sentido, la solicitud de registro de marca *Beauty Brand COLLECTION" pretende obtener
cobertura para productos de la clase 03, que textualmente describe: “Para amparar exclusivamente
Productos de PerfUmen e, " — === e

Que, la recurrente alega en su escrito de fundamentacion del recurso interpuesto: (.. )los productos
de perfumeria mas bien estan destinados a mejorar el olor corporal no a mejorar el aspecto fisico por ende
no se relaciona con la belleza que requiere calidad visual ya que sus caracteristicas estin dadas por la
armonia, la proporcidn, la simetria y la perfeccion, todas estas caracteristicas requieren el sentido de la
VISION Para ser apreciadas(... ) — - =«esss s e

Al respecto, esta Direccion General considera importante recalcar que la clase 03 comprende
fundamentalmente preparaciones de tocador no medicinales, cosméticos y perfumes. En el mercado y en
la percepcion del consumidor medio, los articulos de perfumeria y fragancias pertenecen intrinseca y
directamente a la categoria general de la "belleza” y el cuidado personal. Por lo tanto, el término "BEAUTY*
(belleza) sigue describiendo de forma exacta e inequivoca la naturaleza, especie y finalidad del perfume. La
Ley N.* 1294/1998 prohibe el registro de signos que consistan enteramente en el nombre genérico del
producto o que sirvan para designar su especie, calidad, destino u otras caracteristicas. Al aplicar la frase
"BEAUTY" exclusivamente a perfumes se esti indicando la finalidad del perfume (belleza/cuidado
T £ T

Que, la simple combinacion de palabras donde cada una de ellas es descriptiva e-genérica -$in afiadir \
ningin elemento de fantasia o inusual- da como resultado un signo en su gonjunto desa
denominacion solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informativo.
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1816 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 Y 2832 DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03,
EXPEDIENTE N°® 33512/2024, SOLICITADA POR ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR. -

Que, el signo estd compuesto por tres palabras en inglés "BEAUTY", “BRAND" y "COLLECTION", las no
reivindicaciones son respecto a los dos tltimos términos. En ese sentido, como se ha mencionado
“BEAUTY" es directamente descriptivo de la finalidad del producto que pretende amparar, y a pesar de la
no reivindicacion, la marca sera presentada asi: "“BEAUTY BRAND COLLECTION", no reuniendo la misma la
distintividad requerida. De igual manera, no puede concederse de manera exclusiva el uso del vocablo
“BEAUTY" por ser un término de uso necesario y comun para el sector del publico pertinente, —-------------

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, establecen que los términos en idiomas
extranjeros (como el inglés) estan sujetos a los mismos motivos de denegacion si su significado es
facilmente comprensible por el piblico pertinente. En ese sentido, los vocables "BEAUTY" - "BRAND" -
“COLLECTION" son palabras basicas, genéricas y de uso sumamente extendido, que el consumidor traduce
inmediatamente como "BELLEZA", "MARCA" y “COLECCION", todos ellos descriptivos y necesarios en el
ELEE . s s 4 e e R AN A G A e R

En ese sentido, “Beauty Brand COLLECTION 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: jcudl serfa la capacidad distintiva de la solicitud de registro? --------------2--22-ozo

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay"aprobado por Resolucién 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 puiblica que subyace a este motivo de denegacion del
registro es gue no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que
otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
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(... )" —--------sseemmsesmmsmmmsmss o

Que, tras el analisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designacion “Beauty
Brand COLLECTION Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinacion de términos. Cada
uno de los vocablos que componen esta frase posee un caracter marcadamente descriptivo o generico, sin
aportar un elemento distintivo o de fantasfa que lo haga susceptible de exclusividad. —------r-seeomoeeeenens

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 econémicos para describir sus
propios productos o servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas depominaciones
comunes en el dominio piblico, para que todos los demas competidores del 'ﬁlbm-‘gyg%_ utilizarjos
libremente para describir sus propios productos o servicios, —----===-==--==-= fosemnsn Ttnnas BAWS
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1816 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 Y 2832 DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA®", CLASE I‘J3
EXPEDIENTE N* 33512/2024, SOLICITADA POR ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR. —---=sssssssszsemaenes

Que, de igual manera resulta importante mencionar que las marcas senaladas por la recurrente en su
escrito de expresion de agravios, utilizan el término BEAUTY acompafiados de otros elementos que si son
considerados distintivos, tales como “EVA BEAUTY" - Registro N° 606945; “CONNIE SPA BEAUTY AND
HEALTH" - Registro N° 593076; “HUDA BEAUTY" - RegiStro N° 604225, — --------s-m=rswmsrrmsmemmsmemermsmmrmeaes

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. ) de la Ley N® 1294/98 de Marcas. —---======<seseressrccommmmmracacaaae

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, ==-====---===sseszseee-

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N° 1816 de fecha 03 de julio de 2025 y 2832 de fecha
30 de septiembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, ------=-======ssnseeeaee

Art. 292 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “Beauty Brand
COLLECTION", clase 03, Acta N° 33512/2024, schc:tada a nombre de ELSAYD

Art. 3@ NOTIFIQUESE. - --++===sxmsenressncnssnsssoscsdinmmnar 17— : Juimnii .'.----.:‘.‘.-., ...........
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 78 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 84248/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A, -------

Asuncien, £ & JUN 2028

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SAREZ S.A.. en
contra de la Resolucién N*® 78 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LItigi0s0s, ¥ «=====-msesrmsrmm s ettt e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SAREZ S.A.. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 78 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -««ssse s

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de SAREZ S.A.. expreso agravios;
en fecha 23 de marzo de 2026 esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y corre traslado
ala contraparte por el término de ley. ===t e s et

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de CENTRO LOGISTICO DE
TECNOLOGIA S.A. contesto el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta
Direccion General dicté la providencia de Autos para resolver.-—--==---omsemmoemse e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.Jrealizado el cotejo marcario entre la
denominacion selicitada "CLT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la base de la oposicién Nombre Comercial CABANA LOS TRONCOS S.A. (acrénimo CLT),
se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos
fonético, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que la marca oponente CABANA LOS TRONCOS
S.A. (acronimo CLT) constituye el nombre comercial ../.. Que, al respecto, la doctrina mas destacada
sostiene que la posibilidad de confusion al momento de la compra es el criterio que marcariamente
interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehension espontinea y pre reflexiva
pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe
suficiente discrepancia entre las mismas. Que, asi también se constata en autos, como en su sitio Web, que
dicha Empresa Cabanas los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razén social compuesta por el
acrénimo CLT 5.A. y de dicha manera es conocida por el publico evidenciando un uso efectivo y ptiblico
del mismo en el dmbito comercial, como podemos visualizar en el enlace: https:/‘www.clt.com py/. Que tal
modalidad de identificacién resulta juridicamente relevante, en tanto el uso reiterado y publico de una
denominacion social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un signo distintive de hecho,
merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a confusién o asociacion indebida,
conforme a los principios de buena fe comercial, proteccion del consumidor y lealtad en la
COMPRNEIA . ) e T T T T T T T T T T T T T T T T

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

“(..)La resolucion reconoce proteccidn a un supuesto nombre comercial sin verificar el cumplimiento del
requm to esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso pub!:ccr en el comercio. El amcufo 75 de la Ley N*
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 78 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 84248/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. -------

caso, no existe invocacion de una fecha concreta de primer uso, ni acreditacion del mismo mediante
prueba idénea, ni demostracién de su anterioridad ni de su oponibilidad a terceros. No se trata, por tanto,
de una mera deficiencia probatoria, sino de la ausencia total del hecho constitutivo del derecho invocado.
El uso del nombre comercial es un hecho particular y concreto que debe ser alegado y probado de manera
fehaciente; al no haberse cumplido con dicha carga, resulta juridicamente imposible determinar la
existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolucién sustituye esta exigencia legal por una
afirmacion implicita de uso, vaciando de contenido el articulo 75 de la Ley de Marcas y transformando en
presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicacion de dicha
norma resulta arbitraria y carente de sustento factico. TERCER AGRAVIO: CONFUSION ENTRE RAZON
SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolucién incurre en un error conceptual al equiparar la razén social
"CABANA LOS TRONCOS S.A." con el supuesto nombre comercial "CLT". La razdn social constituye un
atributo registral de la persona juridica, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya
proteccion depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad
pueda abreviarse mediante siglas no implica. por si mismo, la existencia de un nombre comercial
protegido, ni la adquisicién de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La proteccion del nombre
comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha sefialado— no
ha sido acreditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACION ARBITRARIA DE LA PRUEBA.
DOCUMENTALES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolucién otorga valor probatorio a
documentales manifiestamente inidoneas, en abierta contradiccion con las reglas de la sana critica. Las
pruebas aportadas por la oponente consisten en documentacién unilateral, formularios preimpresos,
impresiones sin certificacién y papeleria interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta,
no acreditan circulacién efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigiiedad,
pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolucion asigna valor a
impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creacion, no permiten verificar su
contenido histérico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificacion técnica o respaldo
T ) i B e A B B BB

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestacion de
agravios: “(..)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee
un derecho de propiedad sobre la denominacion CLT. atendiendo a que el mismo corresponde al acrénimo
de su razén social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido
en nuesiro pais en virtud de lo previsto en la Ley de Marcas y en los tratados internacionales suscritos y
ratificados por nuestro pais. Anteriormente mi mandante se denominaba CABANA LOS TRONCOS S.A,, en
la actualidad se denomina CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de
manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT, como histéricamente lo viene haciendo.
Lo que demuestra la legitimidad y la proteccion que ampara dicho signo distintivo en el comercio nacional
y constituye la forma en que la empresa se identifica y opera en el comercio, siendo ampliamente
reconocida por el ptiblico consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre
comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso putblico en el comercio, sin necesidad de
registro previo. Este derecho exclusivo, ejercido de manera constante a lo largo del tiempo, ha sido
acreditado por mi representada mediante la presentacion de las pruebas correspondientes, que obran en
estos autos y han sido debidamente admitidas en la instancia pertinente. Asimismo, la normativa establece
que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso publico en el comercio
a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titular. El
Articulo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los
derechos acordados por la ley. Por otra parte, el Articulo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas, permite al titular
del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante, cuando
susceptible de causar confusion o asociacion con la empresa, productos o servicios del tii
causar al titular un danfio econémico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requie

'|I-|
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respecto al nombre con el cual gira en el comercio. Esto atendiendo al hecho que el nombre comercial
identifica la actividad comercial de la empresa en el mercado. En consecuencia, las afirmaciones de la
contraparte resultan errdoneas y carentes de sustento, reafirmindaose el derecho de mi mandante sobre el
nombre comercial CLT. Queda claro que el nombre comercial esti protegido en nuestro pais, v que dicha
proteccion se otorga por el mero hecho de su utilizacién continia en el comercio. Por otra parte, la
solicitante manifiesta que "la resolucion basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT
aislindolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de analisis integral que rige en materia
marcaria. Se omite considerar que se trata de un acronimo de escasa distintividad..” Contradigo
completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposicion se fundamenta en la igualdad
existente entre el nombre comercial CLT de mi representada, y la marca CLT solicitada por la parte adversa,
tal como se puede apreciar a cONtiNUACION(...)" =—=+===r=ssesmrrssrmnsmmreameartnmene s e er e e s e aas e s e nes

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de la marca solicitada “CLT Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la
oponente “CLT SA” (el acronimo CLT S.A. compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS
B S e T Bt

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. 12 de autos en el formulario de
oposicion Acta N® 2505743 de fecha 30 de enero de 2025, la oposicion fue promovida en base a la
denominacion “CLT SA (el acrénimo CLT S.A. compone la razén social y nombre comercial) por la firma
CABANA LOS TRONCOS S.A, —=s-sessssssssnsssnssnnsannss -

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestacion de
agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma CABANA LOS TRONCOS S.A. ha pasado
a llamarse CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A,, este cambio en el nombre del oponente se verifica
en el expediente administrativo en fecha 26 de agosto de 2025 en su formulario de “Ofrecer y presentar
PIUCDES" ACTE N 2574057, morsrossio s suumsitansmisbamasionssisi e s stnsion metsion s b St o e it s s

Que, citando al doctrinario Hernan Casco Pagano en su obra “Codigo Procesal Civil - Comentado y
Concordado” Quinta Edicion, Tomo [, Pag 441 y 442: “Con la contestacién se integra la relacién procesal, se

fijfan los hechos sobre los que versard la prueba y se establecen los limites de la sentencia. De allf Ia
importancia que asume la demanda en la constitucién y en el desarrollo del proceso”. El Cadigo Procesal
Civil es de aplicacion supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, lo sefialado hace
mencion a lo conocido comao “traba de la litis” que es el efecto procesal que acontece con la contestacion
de la demanda o la preclusion del término para hacerlo, quedando asi delimitado el objeto de proceso. —--

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de CABANA LOS TRONCOS S.A.
a CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A., por haber acontecido luego de haberse integrado la relacién
procesal (con posterioridad a la contestacion de la oposicion) no puede ser considerado en el caso que nos
ocupa. Realizindose el anilisis en virtud a lo invocado por las partes del caso en sus respectivos actos
procesales de “deducir oposicion” y “contestar oposicion”, de la misma forma la prueba arrimada a autos en
la etapa procesal oportuna debe preducirse en virtud a esa relacion procesal integrada, —-------=---=--oeeeeee

Citando a Raymundo L. Fernindez, respecto a laimportancia de la contestacion de la demanda: "l:sta
relacion juridica procesal, que no importa, en general, novacion en cuanto a los derechos-en li
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produce los siguientes efectos: (...) fija definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la pruebay
recaer |a Sentencia...)" = --seeseomm e e e e e dma e hea s s s e mee o es s san e

También el Dr, Rodolfo Fabidn Centurién Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N® 1337/88
“Codigo Procesal Civil™, expresa: “La contestacion de la demanda cumple con el objetivo de determinar la
prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de la litis y facilitar la decision de la causa®. Estos
dltimos puntos, en favor de la seguridad juridica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra
manera, la cuestion sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaria abierta e indeterminada, —-

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el analisis de las denominaciones para lo
cual 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 la marca solicitada “CLT Y ETIQUETA" puede ser asociada con la oponente “CLT SA (el
acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A)", o si las mismas
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la optica de los eventuales
TS T ST T TR BT RN, st s s st s e s st i i e i . e o e o B AR

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 “CLT Y ETIQUETA", clase 35, con la
oponente “CLT SA (el acrénimo CLT S.A. compone la razén social y nombre comercial)” de CABANA LOS
TRONCOS B A, —oenrenm s e oo e e e e s ot e e aa s ees st n et ar s e n b ea s s e s ne e e s anens

CLTY ETIQUETA (solicitada)

CLT SA (el acrénimo compone la razéin social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.)
{oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre si, no necesariamente
causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresion visual
mu:'l' difErent’E- T e N R S eSS S S eSS S eSS .-

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

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “CLT Y ETIQUETA" y de la oponente
CLT SA (el acrénimo compone la razén sm:ia] y nombre comen:ia] de CMA LOS 'I'RDNCDS or

mismas. El cotejo de la:-‘. marcas debe realizarse en conjunto, sopesando los aspecms ual, fopético|y
conceptual, ademés deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las marcas efl pugna-En & i
partil

Buu:m Alres, .‘\nu l'l-'iﬁ

? CENTURLON ORTIZ, Ro-delfo Fabiin, El Proceso Ordinario en [ Ley N* 133788 *Codigo Procesal Civil” Py, 172. Edit. Intercontinental. ﬁsunnﬁ L Afio 2034, .
' Derecho de Marcas. Jorge Ctamendi. Editonal: LexisMNexis - Abeledo-Perrot AND: 20083 ]
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también tiene que tenerse presente que la proteccion otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus
elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C-L-T deben ser analizadas en
conjunto con los demas componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras
denominaciones marcarias -atin en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la
diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. —---=reemermmm e 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 diSHNIVE, " --=++= s=sssrrsrrsmtamrmmns s s

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY” sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del niimero y Ia
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 efemplo, 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 gue 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 acentuacién particulares. El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ntmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSLErIOr ALEOSAN(...)\+----sermssmsmemresinmssinsatnssnmsesmn rai o st e s b et s o e Sk et e

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 35 para:
“Servicios promocionales, de marketing y publicidad; Servicios publicitarios para la promocién del
comercio electronico; servicios de asistencia, direccion y administracion de negocios; servicios de
comercio en linea; gestion comercial relacionados con el comercio electrénico, suministro de informacion
¥ asesoramiento en materia de comercio electrénico”; mientras que la oponente CLT SA (el acrénimo
compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.), conforme obra en las
documentales presentadas en la etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las documentales a fs.
74, 80 y 90, se desempena en el area de “Brindar servicios de seguridad Tl con soluciones de manera
colaborativa con el cliente, consultoria y gestién de asistencia, gestion, configuracién y administracion de
herramientas de seguridad de TI {..) ENTREGABLES - Todo el cédigo fuente; - Documentacion de la
implementacicn (...) Célula de desarrollo / Fabrica con equipo dedicado...”. -======——r==rrsrarmsmsemssmnnemmeneeea-

Que, de la cobertura senialada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal
los servicios de publicidad, marketing y promocion, asi como la gestion, explotacién y administracion
comercial de los negocios, incluyendo el suministro de informacion comercial y los servicios prestados por
comercios minoristas o ventas en linea. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios
cientificos y tecnologicos, la programacion informatica, el disefio y desarrollo de hardware y software, y de
manera especifica los servicios tecnologicos e informaticos relativos a la seguridad de datos informaticos y
cifrado. Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automaticamente
que los servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se
constata una separacion absoluta: La naturaleza de los servicios: los servicios que pretende amparar la

7 )

marca solicitada son netamente comerciales (atraer clientes, vender productos, organizar el negﬁq&

4 Direccitn Macional de Propiedad Intelectual (DIMAPT), Direerrices para ef examen de marcas en Paraguay, pp. 147 v 266 | Dippm.h-l; & - ) II\M \
It wewesy ot ey gy port by doprogie dad-padustrial marcas dirpeirices i W Ih,\, e
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w

linea). Por el contrario, la naturaleza de los servicios de la oponente es puramente digital, logica e
intelectual (proteccion de datos, escritura de codigo, configuracion de herramientas Tl). De igual manera,
en cuanto al origen y proveedores habituales: aquellos agentes del mercado que se desempefian en el drea
de la publicidad, marketing o consultoria de negocios no se dedican habitualmente a desarrollar codigo
fuente, auditar seguridad informatica ni proveer "células de desarrollo” de software . Asimismo, en cuantoa
los canales de distribucién y publico destinatario, aquel consumidor que contrate los servicios de la marca
solicitada busca impulsar sus ventas o mejorar la gestion comercial de su tienda Sin embargo, quien
requiere los servicios de la oponente, como ser herramientas de seguridad TI busca una solucion
tecnologica especializada para sus sistemas INfOrMatiCos, —------rsemmmmmmemr e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con las siglas CLT en
color azul marino, en la letra “C” se observa una flecha gris y asi también en la letra “T" se visualiza una
flecha roja; la cual en conjunto deja una impresion diferente conforme se puede apreciar en el siguiente
S L S

marca solicitada

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la solicitante “CLT Y

ETIQUETA", en la clase 35, y la oponente CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre comercial
de CABANA LOS TRONCOS S.A.) —«=--snessmmmme ettt e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre si, originales, distintos en
todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolucion recurrida,--------=---==zax2-

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N®* 79 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=-==--r===s-srmssssmmmmmmsssamnacicaacnaanes

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

Art. 32
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Asuncion, 7 4 JLJ)|

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SAREZ S.A.. en
contra de la Resolucion N° 81 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Asuntos
I L R 1 e s o e e e e e e A e i S R e R i n i

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SAREZ S.A.. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 81 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada
por la Direcciéon de Asuntos Marcarios Litiglos0s.----======rssrssmresmoenssonasnnoseassesmsnsnass s asan s s nsnns e

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de SAREZ S.A.. expreso agravios;
en fecha 23 de marzo de 2026 esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y corre traslado
ala contraparte por el término de ley. —--s-sssesemseammemmasenmmenr s e s eme s nt cee e et a e e e

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de CENTRO LOGISTICO DE
TECNOLOGIA S.A. contestd el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta
Direccion General dictd la providencia de Autos para resolver,----------=-sssessmmmmmamrn s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.Jrealizado el cotejo marcario entre la
denominacién solicitada "CLT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la base de la oposicion Nombre Comercial CABANA LOS TRONCOS S.A. (acrénimo CLT).
se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos
fonético, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que la marca oponente CABANA LOS TRONCOS
S.A. (acrénimo CLT) constituye el nombre comercial ../.. Que, al respecto, la doctrina mds destacada
sostiene que la posibilidad de confusion al momento de la compra es el criterio que marcariamente
interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensién espontinea y pre reflexiva
pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe
suficiente discrepancia entre las mismas. Que, asi también se constata en autos, como en su sitio Web, que
dicha Empresa Cabanas los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razén social compuesta por el
acrénimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el piiblico evidenciando un uso efectivo y publico
del mismo en el ambito comercial,, como podemos visualizar en el enlace: https/fwww.clt.com py/. Que tal
modalidad de identificacion resulta juridicamente relevante, en tanto el uso reiterado y publico de una
denominacién social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un signo distintivo de hecho,
merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a confusion o asociacion indebida,
conforme a los principios de buena fe comercial, proteccion del consumidor y lealtad en la
COMPELBNCIA(... )" — === e oo e oo s st ee s s s oo e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
“(..)La resolucién reconoce proteccion a un supuesto nombre comercial sin verificar el cumplimiento del
requisito esencial exigido por Ia ley, esto es, el primer uso piiblico en el comercio. El articulo 75 de la Ley IN*
1.294/98 establece de manera expresa que el derecho exclusivo sobre un nombre c‘lofrierciaf se %{Hﬂ }.‘uﬁr

Il e il |
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su primer uso publico, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente
caso, no existe invocacion de una fecha concreta de primer uso, ni acreditacion del mismo mediante
prueba idonea, ni demostracion de su anterioridad ni de su oponibilidad a terceros. No se trata, por tanto,
de una mera deficiencia probatoria, sino de la ausencia total del hecho constitutivo del derecho invocado.
El uso del nombre comercial es un hecho particular y concreto que debe ser alegado y probado de manera
fehaciente; al no haberse cumplido con dicha carga, resulta juridicamente imposible determinar la
existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolucion sustituye esta exigencia legal por una
afirmacién implicita de uso, vaciando de contenido el articulo 75 de la Ley de Marcas y transformando en
presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicacion de dicha
norma resulta arbitraria y carente de sustento fictico. TERCER AGRAVIO: CONFUSION ENTRE RAZON
SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolucién incurre en un error conceptual al equiparar la razén social
"CABANA LOS TRONCOS S.A." con el supuesto nombre comercial *CLT". La razén social constituye un
atributo registral de la persona juridica, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya
proteccién depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad
pueda abreviarse mediante siglas no implica. por si mismo, la existencia de un nombre comercial
protegido, ni la adquisicion de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La proteccion del nombre
comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha sefialado— no
ha sido acreditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACION ARBITRARIA DE LA PRUEBA.
DOCUMENTALES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolucién otorga valor probatorio a
documentales manifiestamente inidéneas, en abierta contradiccién con las reglas de la sana critica. Las
pruebas aportadas por la oponente consisten en documentacion unilateral, formularios preimpresos,
impresiones sin certificacion y papeleria interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta,
no acreditan circulacion efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigiiedad,
pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolucién asigna valor a
impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creacion, no permiten verificar su
contenido histérico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificacién técnica o respaldo

o

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestacion de
agravios: (... )Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee
un derecho de propiedad sobre la denominacién CLT. atendiendo a que el mismo corresponde al acrénimo
de su razén social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido
en nuestro pais en virtud de lo previsto en la Ley de Marcas y en los tratados internacionales suscritos y
ratificados por nuestro pais. Anteriormente mi mandante se denominaba CABANA LOS TRONCOS S.A., en
la actualidad se denomina CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de
manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT, como histéricamente lo viene haciendo.
Lo que demuestra la legitimidad y la proteccion que ampara dicho signo distintivo en el comercio nacional
y constituye la forma en que la empresa se identifica y opera en el comercio, siendo ampliamente
reconocida por el puiblico consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto; confiere al titular del nombre
comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso publico en el comercio, sin necesidad de
registro previo. Este derecho exclusivo, ejercido de manera constante a lo largo del tiempo, ha sido
acreditado por mi representada mediante la presentacion de las pruebas correspondientes, que obran en
estos autos y han sido debidamente admitidas en la instancia pertinente. Asimismo, la normativa establece
que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso ptblico en el comercio
a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titular. El
Articulo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los
derechos acordados por la ley. Por otra parte, el Articulo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas, permite-al f:'_‘nﬂﬂ
del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante, cuandd-etfo-fuer
susceptible de causar confusién o asociacion con la empresa, productos o servicios del ti 3
causar al titular un dafo econdmico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requiiéyé

,
b
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semejanza en cuanto al signo en si mismo, sino que también exista riesgo de confusién en el mercado con
respecto al nombre con el cual gira en el comercio. Esto atendiendo al hecho que el nombre comercial
identifica la actividad comercial de la empresa en el mercado. En consecuencia, las afirmaciones de la
contraparte resultan errdneas y carentes de sustento, reafirmandose el derecho de mi mandante sobre el
nombre comercial CLT. Queda claro que el nombre comercial esta protegido en nuestro pais, y que dicha
proteccion se otorga por el mero hecho de su utilizacién continta en el comercio. Por otra parte, fa
solicitante manifiesta que "la resolucion basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT
aislandolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de andlisis integral que rige en materia
marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrénimo de escasa distintividad..”" Contradigo
completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposicion se fundamenta en la igualdad
existente entre el nombre comercial CLT de mi representada, y fa marca CLT solicitada por fa parte adversa,
tal como se puede apreciar 3 cONtiNUACION(...)" =====+=sssssrreseransesnasasnssrmasannrsansnasssssansssnssnessmmsssenssss

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de la marca solicitada “CLT Y ETIQUETA" (solicitada en clase 39) y la
oponente “CLT SA” (el acrénimo CLT S.A. compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS
TRONCOS HA,) wwmrresernssnensnasanasnnsosnesnssessnsaernmsanssssessasssansnansansarssernssesmossarsesse e sansansesnnesrumessunne

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. 12 de autos en el formulario de
oposicion Acta N° 2505742 de fecha 30 de enero de 2025, la oposicion fue promovida en base a la
denominacién “CLT SA (el acrénimo CLT S.A. compone la razén social y nombre comercial) por la firma
CABANA LOS TRONCOS S.A. —---s=srerasamseasansemasssrmnan .

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestacion de
agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma CABANA LOS TRONCOS S.A. ha pasado
a llamarse CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A., este cambio en el nombre del oponente se verifica
en el expediente administrativo en fecha 26 de agosto de 2025 en su formulario de “Ofrecer y presentar
g s i I R e

Que, citando al doctrinario Hernan Casco Pagano en su obra “Cadigo Procesal Civil - Comentado y
Concordado”™ Quinta Edicion, Tomo I, Pag 441 v 442: “Con la contestacién se integra la relacién procesal, se

fijan los hechos sobre los que versard la prueba y se establecen los limites de la sentencia. De allf la
importancia que asume la demanda en la constitucién y en el desarrollo del proceso”. El Codigo Procesal

Civil es de aplicacion supletoria en virtud del Art, 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, lo sefialado hace
mencion a lo conocido como "traba de la litis” que es el efecto procesal que acontece con la contestacion
de la demanda o la preclusion del término para hacerlo, quedando asi delimitado el objeto de proceso. —--

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de CABANA LOS TRONCOS S.A.
a CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A., por haber acontecido luego de haberse integrado la relacién
procesal (con posterioridad a la contestacion de la oposicion) no puede ser considerado en el caso que nos
ocupa. Realizandose el anilisis en virtud a lo invocado por las partes del caso en sus respectivos actos
procesales de *deducir oposicién” y “contestar oposicion”, de la misma forma la prueba arrimada a autos en
la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relacion procesal integrada, —---------=-=--==-----

Citando a Raymundo L. Fernandez, respecto a la importancia de la contestacion de la
relacion juridica procesal, que no importa, en general, novacion en cuanto a_lm-r
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produce los siguientes efectos: (...) fija definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la prueba y
recaer |a SeNteNCial... )" — - sres e e e e

También el Dr. Rodolfo Fabian Centurion Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88
“Codigo Procesal Civil™, expresa: “La contestacion de la demanda cumple con el objetivo de determinar la
prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de fa litis y facilitar la decisién de la causa”. Estos
dltimos puntos, en favor de la seguridad juridica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra
manera, la cuestion sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaria abierta e indeterminada. —-

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el analisis de las denominaciones para lo
cual debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general
en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una
de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa
determinar si la marca solicitada “CLT Y ETIQUETA" puede ser asociada con la oponente “CLT SA (el
acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.)", o si las mismas
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
COTSUITIICIDTEE, === emmmmssmamn s man s e e o o nm s e o o 2 2 o 5 2 5 2 5 52 6 5 5 m £ 5 e i s e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “CLT Y ETIQUETA", clase 39, con la
oponente “CLT SA (el acronimo CLT S.A. compone la razon social y nombre comercial)” de CABANA LOS
TRONCOS S A, — s r e oo oo o sa s sEassEEsssRsssssssssssssssssssas

CLTY ETIQUETA (solicitada)

CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.)
(oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre si, no necesariamente
causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresion visual
TS L e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en 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 andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion *..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y no sus partes integrantes

Que, analizando el campo ortogréfico y fonético de la solicitante “CLT Y ETIQUETA" y de la oponente
CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.) por
mas que compartan letras, ello no necesariamente concluye que exista la posibilidad de confusion entre las
mismas. El cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sopesando los aspectos visual 0y
conceptual, ademas deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las marcas en pugna. Ef ese senl:%:_

FERNANDEZ, RAYMUNDO L, Cédigo de Procedimiento Civil ¥ Comercial. Comentado y Concordada, Pg. 183, Edit. Sebastian de Amorrg
Bueros Aires. Afio 1948 i
¥ CENTURION ORTIZ, Rodolfo Fabidn, El Proceso Ordinario en la Ley K* 1337/88 *Cadigo Procesal Cial” Pg. 172 Edit. Intermnt;mmh! Adn
' Derecho de Marcas. jorge (Mamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AND: 2001 -

Ry )
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también tiene que tenerse presente que la proteccion otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus
elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C-L-T deben ser analizadas en
conjunto con los demis componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras
denominaciones marcarias -atin en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la
diferencien de la marca anterior, como el caso de autos, —ssssses e e e s

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o p.art.fcufas
comunes cuando no constituyen por si mismos el igno distintivo, ™--«=-- -=ss=ssseseesm oo

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 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 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 sflabas y su orden v acentuacién particulares. El examen de fas 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 (. ) e me e e e e e e d s s b s

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 39 para:
“Servicios logisticos de transporte; servicios de transporte, almacenaje (depdsito) y distribucién; servicios
de asesoramiento relacionados con el transporte, el almacenaje y la distribucion; Servicios de informacién,
asesoramiento y reserva en materia de transporte; organizacion y planificacion de servicios de transporte y
distribucion; consultoria profesional en materia de transportes; alquiler de superficies de almacenaje;
alquiler de medios de transporte; alquiler de espacios, estructuras, unidades y contenedores, para
almacenado y transporte "; mientras que la oponente CLT SA (el acronimo compone la razén social y
nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.), conforme obra en las documentales presentadas en la
etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las documentales a fs. 73, 79 y 89 se desempefia en el
area de “Brindar servicios de seguridad Tl con soluciones de manera colaborativa con el cliente,
consultoria y gestion de asistencia, gestion, configuracion y administracién de herramientas de seguridad
de TI (..) ENTREGABLES - Todo el cédigo fuente; - Documentacion de la implementacion (...) Célula de
desarrollo / Fabrica con equipo dedicado...”. ---+=== —=== =mseramsmmrrseir e st s e

Que, de la cobertura sefialada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal
los servicios de transporte, embalaje, alquiler de medios de transporte y almacenamiento de mercancias en
depdsitos. De igual manera, la "consultoria profesional en materia de transportes® también pertenece
indiscutiblemente a la clase 39. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios cientificos
y tecnolégicos, la programacion informatica, el disefio y desarrollo de hardware y software, y de manera
especifica los servicios tecnoldgicos e informaticos relativos a la seguridad de datos informaticos
Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automaticapfente que los,
servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en
constata una separacion absoluta: La naturaleza de los servicios: la solicitud de reg;s

¥ Direceion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Direcirices petra el exanien de marcas en Pavaguay, pp. 147 v 266 | Disponible en’
htp Cwewen il o oo prsrtal (v 3 propacdbad-inatustogl ‘marcas/direetrices
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movimiento fisico y resguardo material de bienes tangibles. Por el contrario, la naturaleza de los servicios
de la oponente es puramente digital, logica e intelectual (proteccion de datos, escritura de codigo,
configuracion de herramientas T1). Son campos de accion opuestos. De igual manera, en cuanto al origen y
proveedores habituales: el publico pertinente reconoce que los proveedores de estos servicios son
empresas de naturalezas diametralmente distintas, una empresa dedicada a la logistica y al alquiler de
contenedores no se dedica, de forma habitual, a auditar ciberseguridad, escribir codigo fuente o proveer
células de desarrollo de software. Asimismo, en cuanto a los canales de distribucién y pablico destinatario,
aquel consumidor que requiere fletes o depositos busca una solucion logistica operativa. Sin embargo,
quien requiere herramientas de seguridad Tl busca una solucion tecnologica especializada para sus
EitEINas I OIT A C0S, = ==csrssmacn s c s s s o e o e 2 00 2 2 58 52 5 55 o5 S 5 2 s i e S £ o S S S e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con las siglas CLT en
color azul marino, en la letra “C” se observa una flecha gris y asi también en la letra “T” se visualiza una
flecha roja; la cual en conjunto deja una impresion diferente conforme se puede apreciar en el siguiente
CﬂtEJﬂ': B

marca solicitada

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la solicitante “CLT Y

ETIQUETA", en la clase 39, y la oponente CLT SA (el acronimo compone la razén social y nombre comercial
de CABANALOS TROMECOS SA) — - oosmrmrmmer e e et e e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre si, originales, distintos en
todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolucion recurrida.---=--ssssssesseces

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N® 81 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----=-=-- s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CLT Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N'MESBRGN solicitada a nombre de
SARBEZ S.A., - mrermirrmrrans i e da i Sy A T e a2 e it

Art.3%  NOTIFIQUESE por Cédula, «----r-rsorerereeersseseiimgegemseeesfoneefonrenmrrenes Yoo
shf L .-J‘._"_-
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. 11 ' '.ﬁ:"
Asuncion, 2 ! "“ Chan

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SAREZ S.A.. en
contra de la Resolucién N° 79 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcirios LitIglosos, §; «emriscsimiiusniisimmisssmsssniesinisnuesssiasmhadniaensmmm s jmn ol dias s i b e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SAREZ S.A.. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 79 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiog0s,---=-=====s=sssesemmmmmma e s s e stsm s e e e

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de SAREZ S.A.. expresd agravios;
en fecha 23 de marzo de 2026 esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y corre traslado
ala contraparte por el término de ley, ——-=sssssesrsrmesmmamse e e e

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de CENTRO LOGISTICO DE
TECNOLOGIA S.A. contest6 el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta
Direccion General dicté la providencia de Autos para resolver.--=----=--s-essememmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.Jrealizado el cotefo marcario entre la
denominacién solicitada "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA" se observa a simple
vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposicion Nombre Comercial
CABANA LOS TRONCOS S.A. (acrénimo CLT), se percibe que entre las mismas existen elementos que las
hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual, Que, corresponde destacar que
la marca oponente CABANA LOS TRONCOS S.A. (acrénimo CLT) constituye el nombre comercial .../... Que,
al respecto, la doctrina més destacada sostiene que la posibilidad de confusién al momento de la compra es
el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una
aprehensién espontdnea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensacién de
semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas, Que, asi también se
constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa Cabanas los Troncos S.A. (CLT), gira en el
comercio con su razén social compuesta por el acrénimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el
ptiblico evidenciando un uso efectivo y publico del mismo en el dmbito comercial, como podemos
visualizar en el enlace: https:fwww.clt.compy/. Que tal modalidad de identificacién resulta juridicamente
relevante, en tanto el uso reiterado y publico de una denominacion social o siglativa en el ejercicio del
comercio genera un signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que
puedan inducir a confusién o asociacién indebida, conforme a los principios de buena fe comercial,
proteccion del consumidor y lealtad en la competencial...)” ——=---==-===rrmsmmmmssmmen st

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
“(..)La resolucién reconoce proteccién a un supuesto nombre comercial sin verificar.el-cumplifni
requisito esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso piiblico en el comercio. Elarticulo 75-de. alLey N
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1.294/98 establece de manera expresa que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por
su primer uso publico, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente
caso, no existe invocacion de una fecha concreta de primer uso, ni acreditacion del mismo mediante
prueba idénea, ni demostracion de su anterioridad ni de su oponibilidad a terceros. No se trata, por tanto,
de una mera deficiencia probatoria, sino de la ausencia total del hecho constitutivo del derecho invocado.
El uso del nombre comercial es un hecho particular y concreto que debe ser alegado y probado de manera
fehaciente; al no haberse cumplido con dicha carga, resulta juridicamente imposible determinar la
existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolucion sustituye esta exigencia legal por una
afirmacion implicita de uso, vaciando de contenido el articulo 75 de la Ley de Marcas y transformando en
presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicacién de dicha
norma resulta arbitraria y carente de sustento fictico. TERCER AGRAVIO: CONFUSION ENTRE RAZON
SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolucion incurre en un error conceptual al equiparar la razén social
"CABANA LOS TRONCOS S.A." con el supuesto nombre comercial "CLT". La razén social constituye un
atributo registral de la persona juridica, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya
proteccién depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad
pueda abreviarse mediante siglas no implica. por si mismo, la existencia de un nombre comercial
protegido, ni la adquisicion de distintividad, ni su opombilidad frente a terceros. La proteccion del nombre
comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha sefialado— no
ha sido acreditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACION ARBITRARIA DE LA PRUEBA.
DOCUMENTALES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolucién otorga valor probatorio a
documentales manifiestamente inidoneas, en abierta contradiccion con las reglas de la sana critica. Las
pruebas aportadas por la oponente consisten en documentacion unilateral, formularios preimpresos,
impresiones sin certificacion y papeleria interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta,
no acreditan circulacién efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigiiedad,
pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolucion asigna valor a
impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creacién, no permiten verificar su
contenido histérico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificacion técnica o respaldo
J oL o I e

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestacion de
agravios: “(...)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee
un derecho de propiedad sobre la denominacién CLT. atendiendo a que el mismo corresponde al acrénima
de su razén social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido
en nuestro pais en virtud de lo previsto en la Ley de Marcas y en los tratados internacionales suscritos y
ratificados por nuestro pais. Anteriormente mi mandante se denominaba CABANA LOS TRONCOS S.A., en
la actualidad se denomina CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de
manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT, como histéricamente lo viene haciendo.
Lo que demuestra la legitimidad y la proteccién que ampara dicho signo distintive en el comercio nacional
y constituye la forma en que la empresa se identifica y opera en el comercio, siendo ampliamente
reconocida por el ptiblico consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre
comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso publico en el comercio, sin necesidad de
registro previo. Este derecho exclusivo, ejercido de manera constante a lo largo del tiempo, ha sido
acreditado por mi representada mediante la presentacion de las pruebas correspondientes, que obran en
estos autos y han sido debidamente admitidas en la instancia pertinente. Asimismo, la normativa
que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso puwt:é en gl com eref::\

a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusivic . El
detlos |
Jar 'f?f-_.!_’u-

Articule 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N"
84263/2024 ANOMBRE DE SAREZ S.A. —====-ereemmermrerm e e creras s s e m e n st s e

del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante, cuando ello fuere
susceptible de causar confusién o asociacion con la empresa, productos o servicios del titular, o pueda
causar al titular un darfio econdmico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requiere no sélo la
semejanza en cuanto al signo en si mismo, sino que también exista riesgo de confusién en el mercado con
respecto al nombre con el cual gira en el comercio. Esto atendiendo al hecho que el nombre comercial
identifica la actividad comercial de la empresa en el mercado. En consecuencia, las afirmaciones de la
contraparte resultan erroneas y carentes de sustento, reafirmandose el derecho de mi mandante sobre el
nombre comercial CLT. Queda claro que el nombre comercial esti protegido en nuestro pais, y que dicha
proteccion se otorga por el mero hecho de su utilizacion contintia en el comercio. Por otra parte, la
solicitante manifiesta que "la resolucién basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT
aislindolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de anélisis integral que rige en materia
marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrénimo de escasa distintividad..” Contradigo
completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposicion se fundamenta en la igualdad
existente entre el nombre comercial CLT de mi representada, y la marca CLT solicitada por la parte adversa,
tal como se puede apreciar a CONNUACIONY... )" —============smsmmee oo et n o

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de la marca solicitada “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y
ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la oponente “CLT SA* (el acronimo CLT compone la razén social y
nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS §.A.) —==-=-r=srssmesnmmssmssmmmsnsm et acnaae

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. 12 de autos en el formulario de
oposicion Acta N* 2505741 de fecha 30 de enero de 2025, la oposicion fue promovida en base a la
denominacion “CLT SA (el acrénimo CLT compone la razén social y nombre cnmerclal] por la firma
CABANA LOS TRONCOS S.A.

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestacion de
agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma CABANA LOS TRONCOS S.A. ha pasado
a llamarse CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A., este cambio en el nombre del oponente se verifica
en el expediente administrativo en fecha 26 de agosto de 2025 en su formulario de “Ofrecer y presentar
TR T A T B . e o e s ot o A A A R o 0 18 e

Que, citando al doctrinario Hernan Casco Pagano en su obra “Cédigo Procesal Civil - Comentado y
Concordado” Quinta Edicién, Tomo 1, Pag 441 y 442: “Con Ja contestacién se integra la relacién procesal, se
fijan los hechos sobre los que versard la prueba y se establecen los limites de la sentencia. De allf la
importancia que asume la demanda en la constitucién y en el desarrollo del proceso™. El Cadigo Procesal
Civil es de aplicacién supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, lo senalado hace
mencion a lo conocido como “traba de la litis” que es el efecto procesal que acontece con la contestacion
de la demanda o la preclusién del término para hacerlo, quedando asi delimitado el objeto de proceso. —--

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de CABANA LOS TRONCOS S.A.
a CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A., por haber acontecido luego de haberse integrado la relacion
procesal (con posterioridad a la contestacion de la oposicién) no puede ser considerado en el caso que nos
ocupa. Realizindose el analisis en virtud a lo invocado por las partes del caso en_sus re Ectivos actos
procesales de “deducir oposicion” y “contestar oposicion”, de la misma forma la jm;[eba arrifr
la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relacién procesal integrada.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N°
84263/2024 ANOMBRE DE SAREZ S.A, — -+-~-+---rs=sss e ot st s s s s

Citando a Raymundo L. Fernandez, respecto a laimportancia de la contestacién de la demanda: “Esta
relacion juridica procesal, que no importa, en general, novacién en cuanto a los derechos en litigio,
produce los siguientes efectos: (...) fija definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la prueba y
recaer la sentencial...) ! —--=--osrr e s s s

También el Dr. Rodolfo Fabian Centurién Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N 1337/88
“Cédigo Procesal Civil™, expresa: “La contestacién de la demanda cumple con el objetivo de determinar la
prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de la litis y facilitar la decisién de la causa”, Estos
altimos puntos, en favor de la seguridad juridica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra
manera, la cuestion sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaria abierta e indeterminada. —-

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el analisis de las denominaciones para lo
cual debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién 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 la marca solicitada “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA" puede ser
asociada con la oponente “CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA
LOS TRONCOS S.A.)", o si las mismas pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la
optica de los eventuales consSUMIdores. — -« see et

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 “CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA", clase 35, con la oponente *CLT SA (el acrénimo CLT compone la razon social
y nombre comercial)” de CABANA LOS TRONCOS S.A. —--------rm—=smmmmmms e

CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA (solicitada)

CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A)
(oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre si, no necesariamente
causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresion visual
T L L

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 u-angedhrr_:ﬁ\

continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus s fi
separadas en forma arbitraria (747). - -

n

|
i | o
5 \7{» __..r"'. i
' FERMANDEZ, RAYMUNDO L. Codigo de Procedimiento Civil y Comercial, Comentado y Concordado., Pg. 183, Edit. Sebastian de Amattortu ér: ijos., [
Buenos Alres. Afio 1948,
¥ CENTURION ORTIZ, Rodolfe Fabiin. El Procese Ordinario en la Ley N* lﬂTl’.‘l».‘! *Cdiga Procesal Civil”™ Pg. 172. Edit. Intercontinental. Asuncidn, Afio 7024,
' Derecho de Marcas, [orge Otamend), Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrot AN 2003
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POR LA CUAL SE REVOCA LA R.ESDLUC]GN N® 79 DE FECHA 09 DE FEBREROC DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
§4263/2024 A NOMBRE DE SAREZ 5.A. — --------=szsemmsmsmmmsmsmrmssamsesamanssnsssmassansnnnn s mmssmnnnnna s e s mmnn

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA" y de la oponente CLT SA (el acr6nimo compone la razén social y nombre
comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.) por mis que compartan letras no se leen de la misma manera,
como se puede notar al cotejarlas. La oponente esta compuesta por dos siglas (CLT y S.A.); mientras que la
marca solicitada tiene cinco elementos (una sigla, tres vocablos y el simbolo *&" que representa la
conjuncion copulativa *y*). La similitud se da en el primer elemento “CLT", pero difieren en los demas
componentes: S.A. - COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA, éstos difieren ampliamente en su
estructura ortografica, por lo que también se diferencian claramente en su pronuUNCIACION, —------esesesmmeaes

Los signos enfrentados: “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA" (solicitada) -
CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A)
(oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las
similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya
que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, asi también la proteccion otorgada se extiende al
signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras
C-L-T deben ser analizadas en conjunto con los deméas componentes y que tales letras pueden hallarse
contenidas en otras denominaciones marcarias -alin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. —------osesessssmmsemnacenanea.

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

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del ndmero 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 denominatives separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderi que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para qtie no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sflabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
DOSTE O AL AN = e e e b e i e e R B S e

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 35 para:
“Servicios promocionales, de marketing y publicidad; Servicios publicitarios para la promocién del
comercio electrénico; servicios de asistencia, direccién y administracion de negocios; servicios de
comercio en linea; gestion comercial relacionados con el comercio electrénico, suministro de informacion
y asesoramiento en materia de comercio electrénico”; mientras que la oponente CLT SA (el acrénimo
compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.), conforme obra en Jas
documentales presentadas en la etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las dnculﬁ‘t\i&‘?} a fs)
74, 80 y 90, se desempefia en el drea de “Brindar servicios de seguridad Tl con sﬁfﬂrmne anera
,-" i _?':.'-

* Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (DIN AP, Direetrices para of evamen de marcas en Paraguay, pp. 147 ¥ 266 | Ehipnﬂlhll: e
toipess wowe ahimape g g porial's 3opropied gd-industrig) aareas ilirgeinives
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'
84263/2024 ANOMBRE DE SAREZ S.A, —-------=-=s=zceeene- semarreas e ————————e s

colaborativa con el cliente, consultoria y gestion de asistencia, gestion, configuracién y administracién de
herramientas de seguridad de Tl (..) ENTREGABLES - Todo el cédigo fuente; - Documentacion de la
implementacién (...) Célula de desarrollo / Fabrica con equipo dedicado...”. —------—--=--csreie

Que, de la cobertura sefialada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal
los servicios de publicidad, marketing y promocion, asi como la gestion, explotacién y administracion
comercial de los negocios, incluyendo el suministro de informacién comercial y los servicios prestados por
comercios minoristas o ventas en linea. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios
cientificos y tecnologicos, la programacion informatica, el disefio y desarrollo de hardware y software, y de
manera especifica los servicios tecnolégicos e informaticos relativos a la seguridad de datos informaéticos y
cifrado. Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automaticamente
que los servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se
constata una separacion absoluta: La naturaleza de los servicios: los servicios que pretende amparar la
marca solicitada son netamente comerciales (atraer clientes, vender productos, organizar el negocio en
linea). Por el contrario, la naturaleza de los servicios de la oponente es puramente digital, logica e
intelectual (proteccion de datos, escritura de codigo, configuracion de herramientas TI). De igual manera,
en cuanto al origen y proveedores habituales: aquellos agentes del mercado que se desempeiian en el drea
de la publicidad, marketing o consultoria de negocios no se dedican habitualmente a desarrollar codigo
fuente, auditar seguridad informatica ni proveer "células de desarrollo” de software . Asimismo, en cuanto a
los canales de distribuci6n y piblico destinatario, aquel consumidor que contrate los servicios de la marca
solicitada busca impulsar sus ventas o mejorar la gestion comercial de su tienda Sin embargo, quien
requiere los servicios de la oponente, como ser herramientas de seguridad Tl busca una solucién
tecnolégica especializada para sus sistemas iNfOrmaticos, —«-=«ssmsmme e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con las siglas CLT en
color azul marino, en la letra “C" se observa una flecha gris y asi también en la letra “T" se visualiza una
flecha roja; en una tipografia méas delgada en el margen inferior *“COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA”, la cual en conjunto deja una impresion diferente conforme se puede apreciar en el
S I L0 m e b e e

marca solicitada

N
-5

COMPARNIA LOGISTICA & TECNOLOGICA

COMPARNIA LOGISTICA & mcwummm Y ETIQUETA", en la clase 35, y la oponente CLTSA (el acpénim

compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.)&— sz g :“m@\‘} -------
ORE TR NCR ) P ¢
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Resolucién N° ™ ™

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 79 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y E‘nQUEm' CLASE 35 EXPEDIENTE N°
84263/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. wemmmn e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusidon que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre si, originales, distintos en
todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolucion recurrida.----------=----=---

Art. 12

Art. 29

Art. 32

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

REVOCAR la Resolucion N° 79 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada pnr la
Direccién de Asuntos Marcarios LItIGI0S0S. -=-=--=-s=-sessmssemssemrmitnsnnnnnsannes

ORDENAR la prosecucién de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente
N° 84263/2024, solicitada a nombre de SAREZ SAA..

NOTIFIQUESE por Cédula, «---s=sssrsesseasssaatine.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°
842982024 A NOMBRE DE SAREZ S.A, ------==--=sr==msremsommamnnn- -

Asuncion, ] & N 9008

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SAREZ S.A.. en
contra de la Resolucion N* 80 de 09 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
B

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SAREZ S.A.. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 80 de 09 de febrero de 2026, dictada por la
Direccitin de Asuntos Marcarios Litigi0g08, ~----<an-ss=mn=ssamm e oot s e b e e

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto, --

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de SAREZ 5.A.. expreso agravios;
en fecha 23 de marzo de 2026 esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y corre traslado
a la contraparte por el término de ley, —--sssremmmrmmm e e

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de CENTRO LOGISTICO DE
TECNOLOGIA S.A. contesté el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta
Direccion General dicto la providencia de Autos para resolver.-—----=--sss e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.Jrealizado el cotejo marcario entre la
denominacion solicitada "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA" se observa a simple
vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposicién Nombre Comercial
CABANA LOS TRONCOS S.A. (acronimo CLT), se percibe que entre las mismas existen elementos que fas
hacen précticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que
la marca oponente CABANA LOS TRONCOS S.A. (acrénimo CLT) constituye el nombre comercial .../... Que,
al respecto, la doctrina mis destacada sostiene que la posibilidad de confusién al momento de la compra es
el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una
aprehension espontanea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensacion de
semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. Que, asi también se
constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa Cabanas los Troncos S.A. (CLT), gira en el
comercio con su razon social compuesta por el acronimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el
publico evidenciando un uso efectivo y ptiblico del mismo en el dmbito comercial, como podemos
visualizar en el enlace: https/www.clt.com.py/. Que tal modalidad de identificacion resulta juridicamente
relevante, en tanto el uso reiterado y publico de una denominacién social o siglativa en el ejercicio del
comercio genera un signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que
puedan inducir a confusién o asociacién indebida, conforme a los principios de buena fe comercial,
proteccion del consumidor y lealtad en la competencia (..)" —-+===r==s=ssmmssmmrmmc e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y
“(..)La resolucién reconoce proteccion a un supuesto nombre comercial sin verificar el ¢ imiento del
requisito esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso piiblico en el comercio. El articula: dpnI#__Ley N®
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°
84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A, ---+=---=s=snssse s e

1.294/98 establece de manera expresa que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por
su primer uso publico, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente
caso, no existe invocacidn de una fecha concreta de primer uso, ni acreditacion del mismo mediante
prueba idénea, ni demostracion de su anterioridad ni de su oponibilidad a terceros. No se trata, por tanto,
de una mera deficiencia probatoria, sino de la ausencia total del hecho constitutivo del derecho invocado.
El uso del nombre comercial es un hecho particular y concreto que debe ser alegado y probado de manera
fehaciente; al no haberse cumplido con dicha carga, resulta juridicamente imposible determinar la
existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resalucién sustituye esta exigencia legal por una
afirmacion implicita de uso, vaciando de contenido el articulo 75 de la Ley de Marcas y transformando en
presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicacion de dicha
norma resulta arbitraria v carente de sustento factico. TERCER AGRAVIO: CONFUSION ENTRE RAZON
SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL, La resolucion incurre en un error conceptual al equiparar la razén social
"CABANA LOS TRONCOS S.A." con el supuesto nombre comercial "CLT". La razén social constituye un
atributo registral de la persona juridica, mientras que el nombre comercial es un signo distintive cuya
proteccion depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad
pueda abreviarse mediante siglas no implica. por si mismo, la existencia de un nombre comercial
protegido, ni la adquisicion de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La proteccion del nombre
comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo gue - como se ha sefialado— no
ha sido acreditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACION ARBITRARIA DE LA PRUEBA.
DOCUMENTALES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolucion otorga valor probatorio a
documentales manifiestamente inidéneas, en abierta contradiccion con las reglas de la sana critica. Las
pruebas aportadas por la oponente consisten en documentacion unilateral, formularios preimpresos,
impresiones sin certificacion y papeleria interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta,
no acreditan circulacién efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigliedad,
pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolucion asigna valor a
impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creacién, no permiten verificar su
contenide histérico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificacion técnica o respaldo
oL L T O

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestacion de
agravios: “(...)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee
un derecho de propiedad sobre la denominacién CLT. atendiendo a que el mismo corresponde al acrénimo
de su razén social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido
en nuestro pais en virtud de lo previsto en la Ley de Marcas y en los tratados internacionales suscritos y
ratificados por nuestro pais. Anteriormente mi mandante se denominaba CABANA LOS TRONCOS S.A., en
la actualidad se denomina CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de
manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT, como histéricamente lo viene haciendo.
Lo que demuestra la legitimidad y la proteccion que ampara dicho signo distintivo en el comercio nacional
y constituye la forma en que la empresa se identifica y opera en el comercio, siendo ampliamente
reconocida por el publico consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre
comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso publico en el comercio, sin necesidad de
registro previo. Este derecho exclusivo, ejercido de manera constante a lo largo del tiempo, ha sido
acreditado por mi representada mediante la presentacidn de las pruebas correspondientes, que obran en
estos autos y han sido debidamente admitidas en la instancia pertinente. Asimismo, la normativa establece
que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso ptiblico en el comercio
a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titufar.
Articulo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial para - Iﬂy
derechos acordados por la ley. Por otra parte, el Articulo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas, p,af el a staldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°
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del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signe idéntico o semejante, cuando ello fuere
susceptible de causar confusién o asociacién con la empresa, productos o servicios del titular, o pueda
causar al titular un dafio econémico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requiere no sélo la
semejanza en cuanto al signo en s mismo, sino que también exista riesgo de confusién en el mercado con
respecto al nombre con el cual gira en el comercio. Esto atendiendo al hecho que el nombre comercial
identifica la actividad comercial de la empresa en el mercado. En consecuencia, las afirmaciones de la
contraparte resultan erroneas y carentes de sustento, reafirmindose el derecho de mi mandante sobre el
nombre comercial CLT. Queda claro que el nombre comercial esti protegido en nuestro pafs, y que dicha
proteccion se otorga por el mero hecho de su utilizacion continda en el comercio. Por otra parte, la
solicitante manifiesta que “la resolucién basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT
aislindolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de analisis integral que rige en materia
marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrénimo de escasa distintividad.." Contradigo
completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposicion se fundamenta en la igualdad
existente entre el nombre comercial CLT de mi representada, y la marca CLT solicitada por la parte adversa,
tal como se puede apreciar 8 CONLUNUACION(...)" —+====r====sremsrrrmmnr oo st s st s s s e e

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de la marca solicitada “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y
ETIQUETA" (solicitada en clase 39) y la oponente "CLT SA" (el acrénimo CLT compone la razon social y
nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.). —=---ssomssmnmsssnsssssmsmnsasassn s san s mas s sanssans e

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. 12 de autos en el formulario de
oposicion Acta N° 2505740 de fecha 30 de enero de 2025, la oposicion fue promovida en base a la
denominacion “CLT SA (el acronimo CLT compone la razén social y nombre comercial) por la firma
CABANA LOS TRONCOS S.A. = =--ressmsresscssssomssmsnressmmensssnmsnmmennnssensamenss

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestacion de
agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma CABANA LOS TRONCOS S.A. ha pasado
a llamarse CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A., este cambio en el nombre del oponente se verifica
en el expediente administrativo en fecha 26 de agosto de 2025 en su formulario de “Ofrecer y presentar
DD ACH I RS — e i e e i i i S e B A A A S R e e s e s o

Que, citando al doctrinario Herndn Casco Pagano en su obra "Codigo Procesal Civil - Comentado y
Concordado” Quinta Edicion, Tomo |, Pag 441 y 442: “Con la contestacién se integra la relacién procesal, se
fijan los hechos sobre los que versard la prueba y se establecen los limites de la sentencia. De allf la
importancia que asume la demanda en la constitucién y en el desarrollo del proceso”. El Codigo Procesal
Civil es de aplicacion supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, lo senalado hace
mencién a lo conocido como “traba de la litis” que es el efecto procesal que acontece con la contestacion
de la demanda o la preclusion del término para hacerlo, quedando asi delimitado el objeto de proceso. —--

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de CABANA LOS TRONCOS S.A.
a CENTRO LOGISTICO DE TECNOLOGIA S.A., por haber acontecido luego de haberse integrado la relacion
procesal (con posterioridad a la contestacién de la oposicién) no puede ser considerado en el caso que nos
ocupa. Realizindose el analisis en virtud a lo invocado Imr las partes del caso en sus respectivos actos
procesales de “deducir oposicién” y “contestar oposicion”, de la misma forma la prueba arrimada a autos en—

la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relacion procesal Integrada e 3 e 1—3\ --
1.jll1 r"v:} "'»-X_:'AT"
I }‘;,-' ; TiF
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPANIA LOGISTICA &mmnmtm Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°
84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. --------- e

Citando a Raymundo L. Fernandez, respecto a la importancia de la contestacién de la demanda: “Esta
relacion juridica procesal, que no importa, en general, novacion en cuanto a los derechos en litigio,
produce los siguientes efectos: (...) fija definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la pruebay
recaer |a sentencial...)"! — e s e e e

También el Dr. Rodolfo Fabian Centurién Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N° 1337/88
“Codigo Procesal Civil™, expresa: “La contestacion de la demanda cumple con el objetivo de determinar la
prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de la litis y facilitar la decisién de la causa” Estos
altimos puntos, en favor de la seguridad juridica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra
manera, la cuestion sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaria abierta e indeterminada, —-

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el anlisis de las denominaciones para lo
cual debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunte, como es regla general
en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo abjetivo 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 la marca solicitada “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA" puede ser
asociada con la oponente “CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA
LOS TRONCOS S.A.)", o si las mismas pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la
optica de los eventuales conSUMIAOres. — <« e e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA", clase 39, con la oponente “CLT SA (el acrénimo CLT compone la razén social
y nombre comercial)” de CABANA LOS TRONCOS S.A. —---------c-—mmmrrrrmmmremms s s e e mmm e

CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA (solicitada)

CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.)
(oponente)

Que, si bien es cierto que entre |os signos enfrentados existen similitudes entre si, no necesariamente
causaran confusién en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresion visual
muy T . o e L s e i s e s i e 5 e A B e S e e e o o e e e e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en coman, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis ¥ o sus
separadas en forma arbitTaria (747). --------s---ssesmesas e W =T

'FERNANDEZ, RAYMUNDO L. Céddigo de Procedimiento Civil y Comercial. Comentado y Concardado. Pe. 183, Edit. Sebastian de Al &ﬁm.‘ :
Buenos Adres, Afio 1948, a2

? CENTURION ORTIZ, Rodaolfo Fabidn, El Proceso Ordinario en la L ey N 1337/88 "Cédigo Procesal Civil® Pg. 172, Edit. Inlﬁc:.mrm!nﬂl Asuncion, Afo 2024,
' Derecho de Marcas. jorge Otamendi. Editonial: LexisMexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003 e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPARIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EKPED[ENTE N°®
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Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA” y de la oponente CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre
comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.) por mas que compartan letras no se leen de la misma manera,
como se puede notar al cotejarlas. La oponente esta compuesta por dos siglas (CLT y S.A.); mientras que la
marca solicitada tiene cinco elementos (una sigla, tres vocablos y el simbolo “&" que representa la
conjuncioén copulativa *y"). La similitud se da en el primer elemento “CLT", pero difieren en los demis
componentes: S.A. - COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA, éstos difieren amphamente en su
estructura ortografica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciacion. —-----------=-------

Los signos enfrentados: “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA" (solicitada) -
CLT SA (el acrénimo compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A)
(oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las
similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya
que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, asi también la proteccion otorgada se extiende al
signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras
C-L-T deben ser analizadas en conjunto con los demis componentes y que tales letras pueden hallarse
contenidas en otras denominaciones marcarias -ain en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. —----ceesmmmcmmmenmmmnnnneannn.

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sf Mismos el Signo distnIIVO. - cees e o

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 anélisis 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) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de Jos signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar Ja impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sflabas y su orden y acentuacion particulares. F/ examen de fas silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sflabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
D A R N . T e e e R R e B e A e R el e i

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 39 para:
“Servicios logisticos de transporte; servicios de transporte, almacenaje (depdsito) y distribucion; servicios
de asesoramiento relacionados con el transporte, el almacenaje y la distribucién; Servicios de informacion,
asesoramiento y reserva en materia de transporte; organizacion y planificacién de servicios de transporte y
distribucién; consultoria profesional en materia de transportes; alquiler de superficies de almacenaje;
alquiler de medios de transporte; alquiler de espacios, estructuras, unidades y contenedo d"Tﬂ'*-Eara
almacenado y transporte”; mientras que la oponente CLT SA (el acrénimo compane [a razon soci
nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.), conforme obra en las/documentalg gdas en

* Direceiin Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Direerrices para of examen de marcas en Paraguay, ppe 147 v 266 . Dispo

ks woaw alimapd wov pyporial’ e propiedmd-industeial marges diregtoces
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etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las documentales a fs. 75, 81 y 91 se desempena en el
area de “Brindar servicios de seguridad T! con soluciones de manera colaborativa con el cliente,
consultoria y gestion de asistencia, gestion, configuracion y administracion de herramientas de seguridad
de T (...) ENTREGABLES - Todo el codigo fuente; - Documentacion de la implementacion (...) Célula de
desarrollo/ Fabrica con equipo dedicadn...”. ====-r==rressistessntareesutarrensmramstsemsancossmrmasanrrse e nseaserasenss

Que, de la cobertura sefialada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal
los servicios de transporte, embalaje, alquiler de medios de transporte y almacenamiento de mercancias en
depositos. De igual manera, la “consultoria profesional en materia de transportes” también pertenece
indiscutiblemente a la clase 39. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios cientificos
y tecnologicos, la programacion informatica, el disefio y desarrollo de hardware y software, y de manera
especifica los servicios tecnologicos e informaticos relativos a la seguridad de datos informaticos y cifrado.
Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automaticamente que los
servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se
constata una separacion absoluta: La naturaleza de los servicios: de la solicitud de registro recae en el
movimiento fisico y resguardo material de bienes tangibles. Por el contrario, la naturaleza de los servicios
de la oponente es puramente digital, logica e intelectual (proteccion de datos, escritura de cédigo,
configuracion de herramientas Tl). Son campos de accion opuestos. De igual manera, en cuanto al origen y
proveedores habituales: el publico pertinente reconoce que los proveedores de estos servicios son
empresas de naturalezas diametralmente distintas, una empresa dedicada a la logistica y al alquiler de
contenedores no se dedica, de forma habitual, a auditar ciberseguridad, escribir cadigo fuente o proveer
células de desarrollo de software. Asimismo, en cuanto a los canales de distribucién y piablico destinatario,
aquel consumidor que requiere fletes o depésitos busca una solucion logistica operativa. Sin embargo,
quien requiere herramientas de seguridad TI busca una solucion tecnologica especializada para sus
SiStemas N OrMa 08, o e e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con las siglas CLT en
color azul marino, en la letra “C" se observa una flecha gris y asi también en la letra “T™ se visualiza una
flecha roja; en una tipografia mas delgada en el margen inferior “COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA", la cual en conjunto deja una impresi6n diferente conforme se puede apreciar en el
T e [ e

marca solicitada

CLI

COMPARIA 1OGISTICA & TECKOLOGICA

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la soliet
COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", en la clase 39, y la oponente CLT $A (el acr
compone la razén social y nombre comercial de CABANA LOS TRONCOS S.A.) —--===resns -(\
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 80 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLT COMPAR{A LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPED[EHI‘E N°
84298/2024 A NOMBRE DE SAREZ S.A. ~-----==-=s==sszssmssesaammmeeanncaa e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre si, originales, distintos en
todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolucion recurrida,-----------+-=-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N 80 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItigl0s0s, ---ss-sssssssmsmmmmimmmimmnnasnsnas s

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA", clase 39, Expediente
N°84298/2024, solicitada a nombre de SAREZ SiA., --------Fg-aramarromrmsnsnsennoon s

| |

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, ---=+=--=======-sz222-- e il

e,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 27697/2016 ANOMBRE
DE VICTOR GABRIEL ROMAN PEREIRA - -

- Py

Asuncion, ] § JUN /UL

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de
Metro-goldwyn-mayer Lion Corp. en contra de la Resolucion N° 1398 de fecha 17 de noviembre de 2017,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitIgIos0s, J; «--==-s==sssemsssssmmmmsimmssnn e

RESULTA:

Que, en fecha 04 de diciembre de 2017 se presenta la representante convencional de la firma
Metro-goldwyn-mayer Lion Corp. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1398 de
fecha 17 de noviembre de 2017, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.---==----=-=--==-=------

Que, en fecha 25 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de junio de 2018, la representante convencional de la firma Metro-goldwyn-mayer
Lion Corp. expresd agravios; en fecha 28 de enero de 2019 esta Direccion General tiene por presentada la
expresion de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley, —----—--—------s--emeseeoeoeeeees

Que, en fecha 23 de julio de 2019 el representante convencional de la firma Victor Gabriel Romén
Pereira contesto el traslado de los agravios. En fecha 12 de septiembre de 2019, esta Direccion dicto la
providencia de Autos para ResoIVer. —=«-esssrmmrreme e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: (... )Que, se promueve oposicién contra la solicitud
de registro de la marca "MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA" solicitada para la clase 41, en base al
registro de la marca "MGM" clase 41. Por lo que corresponde determinar si las denominaciones son o no
confundibles. Que, con relacién a las oposiciones deducidas, al hacer una comparacién de las marcas en
conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, nos damos cuenta que la marca solicitada
contiene elementos distintivos propios, que lo hacen en si un signo registrable. Esta Direccidn es del
criterio que ambas denominaciones son disimiles e inconfundibles. Que, haciendo un andlisis entre las
denominaciones en pugna las marcas "MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA" clase, 41 (Solicitada) y
"MGM" clase, 37 (registrada), nos damos cuenta de que ademds de la evidente diferencia fonética y
gramatical, existen elementos diferenciadores suficientes entre ellas, si bien es cierto se encuentran
inscriptas en la misma clases, cubren servicios distintos ya que la marca solicitada cubre servicios de;
organizacion de concurso de belleza, organizacion de exposiciones con fines culturales o educativos,
organizacion de fiestas y recepciones, organizacién y direccién de conciertos, conferencias, seminarios,
fotografia, mientras que la marca de la oponente es conocida por ofrecer servicios especialmente;
productoras de filmes cinematogrificos. Por lo que no es posible un riesgo de confusién entre las marcas,
Por lo que no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 2 de la ley 1294/98. Que,
teniendo en r:uenm las Denﬂmmac.l'ones de .’as marcas en litigio, Ios servicios que pri?.s‘ran ¥ J'q,EITT.r de

Py
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 27697/2016 A NOMBRE
DE VICTOR GABRIEL ROMAN PEREIRA ----=-=-=-=s=znssssmsssesmsmssssmsnsennannns smsnnsssssmms s smns snencsens

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)Tal como puede observarse a
continuacion, la etiqueta de la marca se compone de las letras MGM, pues estas constituyen tres de las seis
letras de la denominacion pedida, pero justamente esas letras corresponden a la afamada marca de mi
representada, siendo dichas letras las siglas de su nombre comercial, METRO-GOLDWYN-MAYER. Por
ende, de concederse el registro de la marca MYGAMI PRODUCCIONES y sobre todo de su etiqueta, se
produciri en la mente del consumidor una confusién directa e indirecta, desde los planos grifico e
ideoldgico. Como puede ser observado, el solicitante tomd, aparentemente al azar, tres letras de su
denominacion y las colocé en su etiqueta, pero, pudiendo haber elegido otras letras o la denominacion
completa, lo cual seria lo mas logico, prefirio iIMGMr y reproducir totalmente la notoria marca MGM y asi
beneficiarse del enorme prestigio y fama que la precede. En resumidas cuentas, la etiqueta pedida
constituye una TRANSCRIPCION TOTAL de la marca MGM Y ETIQUETA de mi mandante. ../.. Entre los
servicios pedidos por la marca MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA el factor comiin es que todos son
eventos y su puesta en escena o realizacion, que evidentemente necesitan de una produccidn y que
comiinmente son transmitidos por canales de aire o de cable. Mi mandante es una compania
estadounidense de produccion y distribucion de peliculas de cine y programas de televisién. Es decir,
ambas son productoras y se dedican a las actividades que implica la produccién, Cabe recordar que al
tratarse de marcas en una misma clase, existe una presuncion de conexion competitiva, atendiendo a que
las marcas seran usadas en los mismos lugares, destinadas a un consumidor final comin y a satisfacer una
misma necesidad, ademas del hecho de que son servicios intercambiables entre si. Siendo esto asi, debe
acentuarse el rigor en el analisis de estas marcas, pues este hecho demuestra claramente que la verdadera
intencién del adverso al solicitar la marca MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA, es confundir al piblico
para que en la errénea creencia de que los servicios que el ofrezca con dicha marca son prestados por mi
mandante, y lucre o se beneficie injustamente y a expensas del reconocimiento obtenido por mi
mandanfe{___)' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: %(..)JQue, la representante
convencional de la firma oponente METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORF ha mencionado ser
propietaria de la marca "MGM Y ETIQUETA" y otras, las que dice, la solicitud de registro "MYGAMI
PRODUCCIONES" esta acompariada de una etiqueta que directamente evoca y trae a la mente el recuerdo
de la marca base de la oposicin.” Que, en fecha 02 de febrero de 2018 y bajo acta Nro. 1805285 he
procedido al desistimiento de la etiqueta presentada inicialmente, habiéndose tomado nota en fecha 09 de
marzo de 2018 en la base de datos de la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual. Que, con este nuevo
hecho, no pueden ni podrin darse posibilidades algunas de confusién, entre "MYGAMI PRODUCCIONES”
(SOLICITADA) para distinguir y amparar SERVICIOS de la Clase 41 y MGM Y ETIQUETA (marca
registrada). Repetimos una vez mas, con respecto a las marcas enfrentadas, afirmamos en forma categérica e
incontrovertible, que NO PUEDEN SER, NO LO SON, NI SERAN CONFUNDIBLES, como tan fuera de razon
ey E T )

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas MYGAMI PRODUCCIONES (solicitada en clase 41) y la marca
MGM (registrada en clase 41). —--remeemmmemm e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, _sin El.rt'lfﬁcpiales_h““
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asogiada ¢
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar silfI"q's MMArCaS

4.'Il|.--‘
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 27697/2016 A NOMBRE
DE VICTOR GABRIEL ROMAN PEREIRA ------

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la Gptica de los eventuales
D D e T T TR IEIR. =nmm oo s o iet o5 i e o B i

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 “MYGAMI PRODUCCIONES®, clase 41,

con la marca oponente *MGM?” clase 4], —-s-remrmmr e e e
MYGAMI PRODUCCIONES  (marca solicitada)

MGM {marca oponente)

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

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion *..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747).——---—r—-=—=mr—mrmrr oot oo

Que, primeramente, debemos sefialar que conforme a las manifestaciones vertidas por la parte
oponente en su escrito de fundamentacion del recurso de apelacion, el agravio de la misma versa sobre la
etiqueta pedida: “Como puede ser observado, el solicitante tomé, aparentemente al azar, tres letras de su
denominacion y las colocé en su etiqueta, pero, pudiendo haber elegido otras letras o la denominacion
completa, lo cual seria lo mds légico, prefirié imitar y reproducir totalmente la notoria marca MGM(...)"------

Que, al respecto, se verifica en el expediente administrativo que la parte solicitante presento en fecha
02 de febrero de 2018, bajo Acta N® 1805285, el escrito de adecuacion de solicitud, por el cual excluye la
etiqueta de la presente solicitud de registro. Esta exclusion del elemento figurativo ya fue efectivamente
asentada en la base de datos del sistema informatico de la Institucion, —--=smsesmmmmmmmsmmnnnn e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la marca solicitada *MYGAMI PRODUCCIONES" y
la marca oponente “MGM?”, por mas que compartan algunas letras no se leen de la misma manera, tampoco
poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La composicion de la marca
solicitada *"MYGAMI PRODUCCIONES" es distinta a la marca oponente, la misma se halla compuesta por
dos vocablos, siete silabas y dieciocho letras; mientras que la marca oponente cuenta con un elemento de
tres letras; difieren ampliamente en su estructura y longitud. El hecho que compartan letras no es motivo
para concluir que sean confundibles, pues al diferir en el orden y composicion de la denominacion genera
una diferencia en su estructura ortogrifica y por ello también se pronuncian diferente, -----------=----=------

Al comparar "MYGAMI PRODUCCIONES" frente a "MGM" la diferencia visual es clara. Aunque
comparten las consonantes M-G-M en el mismo orden, la intercalacion de /hu Malta 'Y'“ﬂ: T \ﬁ

Fid
r‘i ),J i
' Derecho de Marcas, jorge Otamendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrot ANG: 2003 t "'i'F '.,, &ﬂr‘
-.r
Tl P- i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 27697/2016 A NOMBRE
DE VICTOR GABRIEL ROMAN PEREIRA

"MYGAMI" altera por completo la secuencia de los caracteres y la estructura de la palabra. Por
consiguiente, el consumidor que percibe la marca en su conjunto notard una estructura gramatical y
grafica totalmente diferente. De igual manera, en el aspecto fonético, las Directrices para el Examen de
Marcas en el Paraguay establecen explicitamente que las letras sueltas y siglas se leen por sus respectivos
nombres. Por lo tanto, el signo "MGM" se pronuncia como "eme-ge-eme”. Por su parte, el signo "MYGAMI"
conforma una palabra completa que se pronuncia mediante silabas continuas: *mi-ga-mi" (o eventualmente
“mai-ga-mi" al tener una ligera consonancia extranjera), a esto se suma el impacto auditivo de la palabra
B B e s i e et e

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 anilisis 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 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 acentuacién particulares. El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estara determinada por las silabas comunes y su 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
POSLErIOr ALE O S AN . e e

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuandoe 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 MGM se extiende al
uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia administrativa considera que tales
elementos pueden formar parte de otra marca -ain en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -« e s

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas: la marca solicitada pretende el registro en la clase 41 para
“Servicios de organizacion de concursos de belleza, organizacién de exposiciones con fines culturales o
educativos, organizacién de fiestas y recepciones, organizacion y direccion de conciertos, conferencias,
seminarios, fotografia”; la marca oponente posee el registro de su marca en la clase 41 para “Servicios de
educacion, formacion, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”. Acerca de la cobertura sefialada,
aunque las marcas compartan la clase del nomenclador, al ser los signos claramente distinguibles en los
planos visual, fonético e ideol6gico, podran coexistir pacificamente en el mercado, —-------===-seeaeemeeaannee

Por las razones mencionadas, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pa iﬁca gntre a
marca solicitada “MYGAMI PRODUCCIONES" en la clase 41 y la marca "MGM” registrada en (a\

* Direcciin Nocional de Propsedad Intelecual (DINAPT), Direcrices para o examen de marcas en Pavagway, pp. 147 y 266 . Disponible en
bitps: e dingpi go podportal v propieded-indusioal mancas direcinices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1398 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MYGAMI PRODUCCIONES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 27697/2016 A NOMBRE
DE VICTOR GABRIEL ROMAN PEREIRA. ~~ersssetcesm ot ettt imome s e i ot st s b

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1398 de fecha 17 de noviembre de 2017 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. =-=--sssssms s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"MYGAMI PRODUCCIONES”, clase 41, Expediente N*® 27697/2016 a nombre de Victor

Art. 3¢
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 277 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "IOP FULL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 58562/2022 A NOMBRE DE INPASA
DEL PARAGUAY S.A. -=r=eemeerensemneimanaanen. RS

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SCAVONE
HNOS. S.A. en contra de la Resolucién N° 277 de fecha 10 de abril de 2024, dictada por la Direccién de
Asuintos Marcarios LItIHOS05, y; «-s-ceevteserivnnssomiimiinmmiintorsivasaiinmmsisarsmnssannssiinsnransonnesssssanionsnsosass

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de SCAVONE HNOS.
S.A., e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N°® 277 de fecha 10 de abril de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIZI0S08, ~===-===r==ssrremsrssrm e

Que, en fecha 14 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto. —-

Que, en fecha 17 de julio de 2024, el representante convencional de SCAVONE HNOS. S.A. expreso
agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el
traslado a la contraparte por el plazo de ley. —=--==esermrmmrmmn e e

Que, en fecha 26 de septiembre de 2024 la representante convencional de INPASA DEL PARAGUAY
S.A. contesta el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Direccion General dicta la providencia de
Autos para resolver en fecha 04 de octubre de 2024,--+=-=-====ssmsmmrmesmre e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. )Que, analizando las constancias obrantes en el
expediente, y haciendo un anilisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Direccién es del
criterio que las marcas IOP (oponente) e JOP FULL Y ETIQUETA (solicitada), podran coexistir sin
posibilidad de confusién entre las mismas debido especialmente a las diferencias en el plano visual,
ortogrifica y conceptual, la solicitada es una denominacion simple, mientras la oponente es una
denominacion compuesta. 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, corresponde mencionar las diferencias de clases
existentes entre ellas, la solicitada IOP FULL para la clase 01, exclusivamente (Aceite vegetal para uso en la
agricultura) y el oponente IOP clase 05 para (productos farmacéuticos, y veterinarios, desinfectantes,
fungicidas herbicidas, entre otros), como podemos notar no existen posibilidades para una confusién, por
lo que la marca solicitada cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada
diferencia con la marca oponente. Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar
gue no existe relacion alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la
solicitud pretende proteger productos que no guardan refacién con la oponente(...)" —--=======s=s=sersesnsoes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. JEn primer lugar, sostenemos
que no se ajusta a derecho, pues es evidente la casi total identidad, por no afirmar en su totalidad-pugsto
que la marca solicitada por la adversa reproduce pricticamente toda la parte-dé fa-mf
representada como podemos ver entre las marcas "IOP"y "IOP FULL ", existe Uﬂ?’,ﬁ‘}ﬁm diferdgciafa cugl
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es agregado de la denominacién FULL la cual no la hace relevante, que induce facilmente a la confusion o
minimamente a un riesgo de asociacién, hecho que perjudica mas atin teniendo en cuenta, que aparte de la
existencia notoria en el plano fonético, visual y ortografico, por mas que ambas marcas no tienen afinidad
en cuanto a las clases ya que comercializan los Productos insertos en la clase 01 y se podra producir una
confusién indirecta en los Consumidores a la hora de adquirir el Producto, pensando estos que la marca de
la adversa guarda la misma procedencia de la empresa que represento SCAVONE HNOS S.A. Reitero que el
fundamento de la resolucién nada més alejado que la verdad que estas manifestaciones pues el hecho de
que la marca OP FULL puede ser una variante de la marca IOP de la firma de mi mandante, no significa que
por ser solicitada en otra clase y con agregado de la denominacién full puedan tener una coexistencia
pacifica .../.. En efecto las marcas enfrentadas (IOP FULL VS IOP) no solo poseen elementos similares, sino
practicamente la totalidad de la marca invocada como base de la oposicién es reproducida en la marca
cuyo registro es peticionado en estos autos, a la cual simplemente se le hace un agregado totalmente
irrelevantes dado que la palabra FULL aparte de estar colocada en un lugar secundario, corresponde a una
designacion descriptiva por lo que su empleo dentro de la denominacion no aporta distintividad ni
originalidad 3 [a MISIMa(... )" s s e

Que, la parte solicitante manifiesta en su escrito de contestacion del traslado de los agravios: (... JEs
de suma importancia destacar la notoria diferenciacion de clases y productos, la firma SCAVONE HNOS.
S.A. baso su oposicion en el registro de una marca en la clase 5, mientras que la marca de mi mandante fue
solicitada para proteger productos de fa clase 01, por lo que de ninguna manera existira algtin riesgo de
confusion o asociacion entre las marcas en pugna. Demds esta decir que los productos de una y otra marca
no se relacionan entre si, pues los canales de comercializacién, los consumidores, los usos de los
productos, son completamente diferentes, pues la marca de mi mandante es de uso en el ambito de la
agricultura, mientras la apelante si bien protege todos los productos de la clase 5, usa su marca para
comercializar un desinfectante de uso medicinal humano, por tanto, debemos descartar cualquier riesgo
e T T A R

Que, corresponde a esta Direccién General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por SCAVONE HNOS. S.A. y la consecuente coexistencia o no de la marca “IOP FULL Y
ETIQUETA”" (solicitada en clase 01) y la marca “IOP” (registrada en la clase 05). —---=-==ssssssssmmmmmmmnaceananans

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 cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
COMSUMUA OIS, ~ = mmmrm s r o s e e e s s ea s s s s san

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 “IOP FULL Y ETIQUETA" e
con la marca oponente “IOP” registrada en la clase 05, —-------=-smmeemmmsemmnc oo itad

IOP FULLY ETIQUETA (marcasolicitada en laclase 01)

10P (marca oponente registrada en la cli.se 05).
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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
isnpresitn visual My QHETENbE. — =i e s e s e e e e e e A e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anélisis de conjunto, los cuales
hemos tomade en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacién *...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y no sus partes integrantes
separadas en (Ormna arDIERNIE (747), ===« smsmm e e o i i e S i e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “IOP FULL Y ETIQUETA" y la marca
oponente “IOP”, por mas que comparten el vocablo “IOP”, la marca solicitante posee otros componentes
que permite diferenciarla claramente. --==--cseme s s

Primeramente, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, 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 solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna g comparten la misma
clase del nomenclador internacional. ——-=sssreerremeremram s e e s e s s s st e

Que, la marca solicitada “IOP FULL Y ETIQUETA" pretende su registro para los productos especificos
de la clase 01: "Aceite vegetal para uso en la agricultura™; mientras que la marca oponente “IOP" tiene
registrada su marca para todos los productos de la clase 05. La clase 5 comprende principalmente los
productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico 0 Veterinario®, —-=s-s=s=ssssssseserareeenraneas

Igualmente, esta Direccion General considera importante mencionar que la firma solicitante INPASA
DEL PARAGUAY S.A. posee marcas registradas en la clase 01 que utilizan como parte de su denominacion
los vocablos “IOP* e “IOP FULL". De acuerdo a la buisqueda realizada en la base de datos del sistema
informatico de la Institucion, se encuentran registradas las marcas: 10P INPASA OIL PREMIUM
BIO-COADYUVANTE, Registro N° 602097, TECNOLOGIA IOP INPASA OIL PREMIUM, Registro N° 618797,
IOP ADVANCED TECNOLOGIA INPASA OIL PREMIUM, Registro N° 618798; IOP FULL TECNOLOGIA
INPASA OIL PREMIUM, Registro N® 618799, ----mrmcomm e e e e e e oo

De lo expuesto, podemos colegir que la parte solicitante posee una “familia de marcas" y derechos
adquiridos sobre los vocablos “IOP”" e “IOP FULL" en la clase 01. Las Directrices para el Examen de Marcas
en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025 establecen: “Otros factores que pueden ser
refevantes para apreciar el riesgo de confusion y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso

' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2000
! Direceién Nacional de Propledad Intelectual. Clasificacidn de Niza - 13° edicion, versidn 2026. Disponible en:

bt dimap gov py "portaliy i propiedad-industrialimarcas/clasificacionniza’ stage=Stage
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pueden ser intrinsecamente distintivos o pueden haber adquirido caricter distintivo a través del uso
constante o la publicidad en el pais. Los elementos distintivos especificos compartidos por todas las marcas
de la misma familia refuerzan la informacion sobre el origen comercial de los productes o servicios gue
OStentan esos SiENOS(... ) . = rmem e e e

Que, al apreciar el riesgo de confusion globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias del
caso en estudio, esta Direccion General considera que el solicitante ya ostenta derechos pacificos y
reconocidos sobre los elementos: "IOP* e "IOP FULL" en la clase 01, la presente solicitud *IOP FULL Y
ETIQUETA" no es mas que una extension de los registros ya obtenidos. En ese sentido, entendemos que el
consumidor del sector pertinente identificard plenamente los productos pedidos, y la presente solicitud no
generara un nuevo riesgo de asociacion o confusion con los productos de la clase 05 del oponente, —-----

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 o0 ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™, --------====srermmrrmme e s

Ademas, la marca solicitada "IOP FULL" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o disefio, en ese
sentido, introduce elementos graficos adicionales que acompanan a la denominacién “IOP FULL',
generando una impresion visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca,
como se puede notar del cotejo del elemento figurativo de la marca solicitadaz------=---oeeremmmemnre e

marca solicitada

i@pFUll

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o
particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintive.” 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 proteccion otorgada a la marca registrada se
extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -atn en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior. --=«=-s===-sssmeemm e

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacioén los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

i 3
! Direcciin Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Directrices para of examen de marcas en Paraguay (2025). Digpondble en: !

bt g v wow i aen gov oy iportal! v Wneonkedsad- imdusteialiare is diree e \ -
* *DERECHO DE MARCAS" = Jorge Otamendi. % Ed. CABA, Abeleda Perrot, 2017 - T
* Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn, 2013 2
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presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mis ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en la presente reSolUCION, ««=-sessesessamemnomm e

Por tanto, en atencion a la coexistencia previa de la marca oponente con las marcas registradas por la
parte solicitante que utilizan los vocablos “IOP" e *IOP FULL" como parte de su denominacion, esta
dependencia administrativa estima que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre
la marca “IOP FULL Y ETIQUETA”" solicitada en la clase 01 y ]a marca oponente “IOP” con registro en la clase
()5, e emm e mmm o o e e B R S S S S S s s Smssssssssssssssaas

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, por tanto, corresponde
confirmar la Resolucion recurrida. -« sssrsmemmmmmes e oo e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N* 277 de fecha 10 de abril de 2024 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --==---===ssasssmmsrsmsensmmmnmnnnnnn e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “IOP
FULL Y ETIQUETA", CLASE 01, Expedlente N® 58562/2022, solicitada a nombre de
INPASA DEL PARAGUAY S.A. —---+-------

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ----rss-rrss-osisees
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 430 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BILLPY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N® 69620/2022, SOLICITADO POR LA
PLATAS.RL.

Asuncién, ] | JUN 2026

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Fintech Inversiones
S.A. en contra de la Resolucion N® 430 de fecha 21 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LItigIos0s, ¥; -===-=s-==ssrassarsssamsssmensesmmessenes s s assnsesansssemss s pes e e sy reees pedn et e s sesen n s s n s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de Fintech Inversiones
S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N® 430 de fecha 21 de mayo de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. -« e e s

Que, en fecha 02 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concediob el recurso interpuesto.

Que, en fecha 22 de octubre de 2024, el representante convencional de Fintech Inversiones S.A.
expreso agravios. En fecha 26 de octubre de 2024, esta Direccion General tiene por presentada la expresion
de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. —--=--smmsemrmmmmmmm e

Que, en fecha 31 de enero de 2025, se presenta la representante convencional de LA PLATASRL., y
contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios
y llama autos para resolver en fecha 06 de febrero de 2025, —=-=--==s=mmmmmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (... JQue, haciendo un andlisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BILLPY Y ETIQUETA y la marca
oponente BILLY gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los
planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estan expresadas de diferentes maneras,
como podemos notar las desinencias entre las mismas son muy diferentes PY - LLY lo que hacen una
marcada diferencia entre las mismas. Que, la marca registrada BILLY en la clase 36 protege: "Procesamiento
de pagos electronicos. Transferencia electrénica de fondos’, y la solicitada BILLPY Y ETIQUETA, clase 09
pretende proteger: "Software de facturacién electrénica’, como se puede notar los servicios y productos
son muy diferenciables, lo que nos da la pauta que podrin coexistir pacificamente. Que, no existe ninguna
posibilidad de confusion entre Jas marcas BILLPY Y ETIQUETA, solicitada en la clase 09, y BILLY, registrada
en la clase 36, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por
las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por
nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden
eventualmente justificar su rechazo (...)". =======r=sssrsrmmsmmarn s e prme s oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
“(...)Sin necesidad de profundizar en el anlisis, salta a la vista que la denominaciéon "BILLPY", solicitada por
la firma LA FLATA S.R.L., es CUASI-IDENTICA a [a denominacion "BILLY" de la marca registrada por mi
mandante. Las semejanzas se perciben claramente en todos los planos, contrariamente a lo que sostiene el
A-quo, de ahi que al realizar una simple confrontacion de las marcas en cuestion, nos resulta dificil
encontrar elementos que pudieran distorsionar el criterio de la Sefiora Directora, tal como_pedems
comprobarlo con el cotejo de las mismas (...) El simple hecho de agregar la letra P no puede ¢onsiderarse
como un elemento diferenciador. Constituye un principio general y reconocido en materia mggcari,
momento de juzgar la posibilidad de confusién entre dos marcas, se debe estar mas a las semeja
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las diferencias existentes entre ellas. No es necesario que las semejanzas sean extremadamente concretas o
exageradas, no se requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusion, de
manera que basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada.
(..} Del cotejo de los servicios y productos, no caben dudas que ambas marcas estarian relacionadas dado
que las mismas distinguen productos y servicios relacionados a los pagos por medios electrénicos y la
consecuente facturacion por medios electronicos(...), === =-==r=srmmres st rr e

Que, contesta la expresion de agravios del solicitante *(...) al realizar un correcto e imparcial anélisis
del caso, se evidencia que las denominaciones "BILLFY" y etiqueta, y "BILLY" y etiqueta, son completa y
radicalmente diferentes, haciendo imposible al consumidor asociarlas bajo algiin punto de vista. Ademas,
cabe destacar que "BILLPY" y etiqueta, inscrita en la clase 09, y "BILLY" y etiqueta, inscrita en la clase 38,
operan en ambitos completamente distintos, lo cual refuerza atin mas la imposibilidad de generar
confusion entre ambas marcas .../... Alega que existe una cuasi-identidad entre ambas marcas en los planos
grifico, ortografico y fonético, cuando en realidad las diferencias entre "BILLPY" y etiqueta y "BILLY" y
etiqueta son notorias y suficientes para evitar cualquier confusion. Graficamente, la estructura visual de
"BILLPY" se distingue claramente de "BILLY", ya que incluye la letra "P", Jo que genera una desinencia
diferente, ../.. esta inclusion altera la percepcion y la escritura de la marca, marcando una separacion
evidente entre ambas denominaciones. Fonéticamente, las pronunciaciones de "BILLPY" y "BILLY" son
completamente diferentes, lo que refuerza ain mas el cardcter distintivo de la marca de mi mandante y
elimina cualquier posibilidad de confusién ../.. La contraparte afirma que ambas marcas distinguen
productos y servicios relacionados con ‘pagos por medios electréonicos y la consecuente facturacion
electronica”, sin embargo, este razonamiento resulta equivocado, ya que no considera las diferencias
especificas en la finalidad, el piiblico objetivo y los objetivos de los productos y servicios ofrecidos por cada
marca, "BILLPY" y etiqueta, registrada en la clase 09 internacional, se orienta a "software de facturacidn
electronica’, mientras que "BILLY" y etiqueta, inscrita en la clase 36, abarca el "procesamiento de pagos
electronicos y la transferencia electrénica de fondos" en un contexto mas amplio .../.. En cuanto al catejo
de las etiquetas, al momento de dictar resolucion se tuve en cuenta las claras diferencias existentes entre
las mismas. Tal es asf que la resolucion destaca el caracter tinico de la marca solicitada por mi mandante,
que lleva a diferenciarla claramente de la marca 0ponente (...) ===-==-==s s s

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. —------

Que, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo
cuyo registro se solicita es semejante a la marca registrada, la marca solicitada “BILLPY” resulta similar a la
marca oponente registrada “BILLY", la Gnica diferencia radica en la “P" de la segunda silaba, el cual resulta
insuficiente para evitar la confusién visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los
consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas extremas similitudes ortograficas s
fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otr.
impresion auditiva que generan es muy similar, como puede notarse en el siguiente cotejo: & S

“BILLPY Y ETIQUETA" (marca solicitada)

“BILLY Y ETIQUETA" (marca oponente)
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Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna
“BILLPY Y ETIQUETA" y *BILLY Y ETIQUETA", por las significativas similitudes visuales y auditivas, resultan
indudablemente confundibles. —--====emrrmmm

Que, al cotejar la marca solicitada "BILLPY Y ETIQUETA" frente a la marca oponente "BILLY
ETIQUETA" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortogrifico, comparten
practicamente la totalidad de su estructura ("B-I-L-L*), las pequefias diferencias en el nimero de las letras
no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen una
estructura igual o similar. Ademas, la diferencia de una tinica letra en la silaba final o variaciones menores
no constituye un factor que permita diluir la posibilidad de confusién. Al compartir una cadencia fonética
casi exacta, los signos no logran diferenciarse de manera contundente, —------==-=sss-ommeccmccceeeaees

Que, la marca solicitada “BILLPY" se encuentra compuesta por un elemento de dos silabas y seis
letras; la marca oponente “BILLY™ también se encuentra compuesta por un elemento de dos silabas y cinco
Ietra_l;L — 0 e

Del cotejo anterior, vemos que las marcas enfrentadas comparten sus respectivas raices: BILL. En ese
sentido, analizando el aspecto conceptual de las marcas, es importante mencionar que este prefijo en
comiin “BILL" que es un vocablo del idioma inglés que significa “factura”, el cual guarda relacion directa
con los productos y servicios amparados por |as Marcas en Pugna, —----------ccssessms st

Que, conviene mencionar lo estipulado en el material “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay”, aprobados por Resolucién 259/2026. “La mayoria de los casos de conflicto entre marcas no son
por una situacién de doble identidad sino por la ocurrencia de algtin grado de similitud entre Jos signos y
los productos o servicios, lo que requiere un analisis mas detenido. En estos casos, la objecion al registro
de una marca se basard en el principio del nesgo 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 relacion con los productos o servicios especificados, el uso
probablemente causaria un riesgo de confusién en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos
debe entenderse por confusion cualguier 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 no
1 =

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 solicitada pretende la cobertura de
los siguientes productos de la clase 09: Software de facturacion electronica® mientras que la marca
oponente posee el registro de su marca en la clase 36 para: “Procesamiento de pagos electranicos.
Transferencia electronica de fondos”, —=-=—=smmmmmsr et e

Que, de la cobertura sefialada se verifica que existe relacion y complementariedad entre los
productos de la clase 09 que pretende amparar la marca solicitada y los servicios de la clase 36 que ampara
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 430 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BILLPY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 69620/2022, SOLICITADO POR LA
PLATA SRL. msssenensaiacsosermsmmsnssmonian caanssssassninsanssssensnsasasasassevessnotesaansssabes

productos o servicios no podrin considerarse diferentes entre si por el simple hecho de figurar en clases
diferentes de la Clasificacion de Niza. Al respecto, para determinar la similitud real, se debe evaluar la
complementariedad y el origen empresarial del caso concreto. En el caso que nos ocupa existe alta
complementariedad: el "software de facturacion electrénica® de la clase 09 esta intrinsecamente ligado a los
"servicios de procesamiento de pagos electronicos y transferencia de fondos" de la clase 36. Las Directrices
también indican que los productos o servicios son similares cuando uno es indispensable para el
funcionamiento del otro, en el entorno digital actual, el software de facturacion es la herramienta
tecnolégica o el canal a través del cual se ejecutan los pagos electrénicos. En cuanto al origen empresarial,
constituye una practica comercial habitual (especialmente en el sector de las finanzas y tecnologia, y
financiero) que el prestador de un servicio proporcione a su vez los productos necesarios para aprovechar
mejor dicho servicio. En el mercado, las mismas empresas que procesan pagos electronicos son quienes
desarrollan, proveen o licencian el software de facturacion y las pasarelas de pago para sus clientes, —------

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas
denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares. En ese sentido, las etiquetas de las
marcas utilizan grafias similares y en ambas se visualizan emoticones de caras sonrientes, las letras de la
solicitada en color blanco sobre un fondo rectangular verde y las letras de la registrada en color
celeste/turquesa sobre fondo blanco, las mismas evidencian la extrema similitud fonética y ortogrifica,
COoOmo se puede COLEJAT A oM I O = e e e s e

marca solicitada marca oponente

led Dilly

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el poder de excluir a

otros en el uso de marcas confundibles. Nada mads confundible que una marca idéntica. La prohibicién del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios, Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la
RNTE L T s i e e s r  r

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 29 de
la Ley N° 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién
o de asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. El articulo mencionado tiene
como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversion del titular anterior; la proteccion al consumidor
de tomar decisiones enganadas en el mercado; y asegurar que la competencia entse lﬂs-que L(?h::um:n al
mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. --------=------ . g,:}-'

# *DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. %* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 430 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BILLPY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 69620/2022, SOLICITADO POR LA
PLATA S.R.L. — N — .
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Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, /a
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos™, --=--==-====smzesmremrsaraneennanns

Que, en conclusion, tras el anilisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de
significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Ademis, de la
complementariedad de los productos y de los servicios que amparan |as mismas, =-==-===ss=sssssssassmmenssnesa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccién arriba a la

conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
reviocarda resiiuciin PECURTIE. —— - e el e S s RS S SRS e e e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 430 de fecha 21 de mayo de 2024 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigioss, =«====s=sssrmreerseesmrsee oo oo

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BILLPY Y ETIQUETA",

Art. 32

* Compendio de Doctrina de Propeedad Industrial. Supenintendencia de Industria y Comercio. Colambia. 2005,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N*® 82401/2022 A NOMBRE DE
SHOPPING TODO HOGAR S.A.

Asuncion, 2 5 JUN amoe

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de EMIGDIO
SANABRIA ROMERO en contra de la Resolucion N°® 256 de fecha 04 de abril de 2024, dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; «-«===s-srsssesmmssmmsmmnmem s e s s ns s e s ne s s s s s n e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de junio de 2024 se presenta la representante convencional de EMIGDIO SANABRIA
ROMERO, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 256 de fecha 04 de abril de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIZIDS0S, —=-==-=smmsrmrmmm e e

Que, en fecha 17 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto. —-

Que, en fecha 14 de octubre de 2024, la representante convencional de EMIGDIO SANABRIA
ROMERO expresd agravios; en fecha 22 de octubre de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la
expresion y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —---=mrmmmm e e

Que, en fecha 22 de enero de 2025 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver. -=-s sssre e s e s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..)la marca oponente ECOPOWER en la clase 11
protege "Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccion de vapor, de coccion, de refrigeracion, de
secado, de ventilacion, de distribucion de agua e instalaciones sanitarias.”. Mientras que la solicitud de
registro ECOLIGHT pretende proteger productos de la clase 07, especificamente: "Herramientas eléctricas;
maquinas, maquinas herramientas y herramientas mecanicas; motores, excepto motores para vehiculos
terrestres; acoplamientos y elementos de transmision, excepto para vehiculos terrestres; instrumentos
agricolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos;
distribuidores automaticos”, 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 posibilidad de confusion entre
las marcas en pugna, la solicitada en la clase 07, y el oponente registrada en la clase 1, 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 legislacion marcana .../.. la
marca solicitada ECOLIGHT y la marca oponente ECOPOWER gramaticalmente al primer golpe de vista no
existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y-por sobre
todo fonético: las marcas estan expresadas de diferentes maneras, como podemos notar las deginencias sm:!l
muy diferentes LIGHT - POWER, la combinacién de letras es pronunciada de ma ”1; disting ;

f 4t
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE
SHOPPING TODO HOGAR S.A. -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )JEn efecto, precisamente la
naturaleza de los productos protegidos por ambas marcas, que se encuentran muy relacionados son los
que causan la irremediable confusion entre las marcas en cuestion. Note sefiora Directora gue la marca
solicitada "ECOLIGHT", clase 7, distingue herramientas eléctricas; maquinas y herramientas; motores, etc.
movidas mecanicamente o por energia eléctrica y la marca oponente: "ECOPOWER", clase 11 los artefactos
utilizados para iluminacion obviamente movidos a electricidad. Entonces la naturaleza de los productos es
la misma, lo que acentua la similitud y por tanto la confundibilidad pues estdn siendo destinados a un
mismo piiblico consumidor y para productos relacionados .../.. estas marcas comparten la misma palabra
inicial "ECO..." como elemento principal en las mismas, y va seguida de elementos de orden genérico, que
no constituyen marca en forma aislada y para colmo tienen significados propios muy similares. Asi
ECOLIGHT (Solicitada) es traducida como luz natural y "ECOPOWER" (oponente) como poder o energia
natural. En ambos casos nos encontramos ante una sola palabra conformada por dos términos, uno de ellos
idéntico en ambas marcas.Por mds que se intente hallar alguna diferencia NO PODEMOS ENCONTRAR un
solo elemento distintivo propio en la marca solicitada ../.. en caso de que "ECOLIGHT" sea concedida,
indiscutiblemente generard la DILUCION de la marca de mi represento, la cual lleva afios posicionindose
en el mercado focal dentro del MISMO RUBRO que la ahora solicitada .../.. Queda claro que el ptiblico
pertinente, estara convencido que la marca solicitada "ECOLIGHT" no es otra, sino una mads de la misma
linea de productos de mi representada, por lo que el riesgo de confusion es innegable. Ambas marcas son
utilizadas como componentes de electricidad, de iluminacién de herramientas conexas a estos fines ../...
las marcas en este litigio, comparten idénticas similitudes en cuanto a su construccién gramatical y ante
todo conceptual, que inducen indolentemente a la confusién. UNA LIGERA VARIACION, no aporta a la
solicitud las caracteristicas propias para que sea considerada una marca y no podrin coexistir
PACITICAIMENTE(...)” —m=rsemmrrmemmesesamese e sn e e e e e et e et e

Que, la parte solicitante no contestd el traslado de los agravios, por lo que se la declaré en rebeldia, se
did por decaido el derecho que dejo de usar y se llamo a Autos para resolver, —-----==-s=ssesemmmrmee e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por EMIGDIO SANABRIA ROMERO y la consecuente coexistencia o no de la marca
“ECOLIGHT Y ETIQUETA" (solicitada en clase 07) y la marca “ECOPOWER" (registrada en las clases 11 y 6).

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la optica de los eventuales
COMNSUIMITOTES, ==mcnamnssmntemnsnnsennensa s es s s ns b n e e e e en s s s e e e e e s mn e a s s e ss b as s s b e s anna e e s s an sena st usann bune

i cabe o no la
la clase 07,

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa reso
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “ECOLIGHTY I
con la marca oponente ‘ECOPOWER” registrada en las clases 11y 06, —-#+-2---

-.'..-'.t'l-
ECOLIGHT Y ETIQUETA ({marca solicitada)
ECOPOWER (marca oponente) X
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE
SHOPPING TODO HOGAR S.A, -+=-sssssersmssmsesssmmsssmsnsmmsssnens

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piiblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
et i viskia] nnay il e e, e e e R i el

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacién “..En principio, es el c'anjunm el que debe ser objeto del anilisis y no sus pem;-smregmnres
separadas en forma aTDITATIA (747 == cmrmm e e ettt e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “ECOLIGHT Y ETIQUETA" v la
marca oponente “ECOPOWER", por mas que compartan elementos en comiin no se leen de la misma
manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al
coteler Sichas HREeaS e e e e e R s e s s L R SE RS RS TR e A

Las marcas enfrentadas comparten la particula "ECO". No obstante, no podemos dejar de mencionar
lo dispuesto en las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, aprobadas por Resolucion N°
259/2025, respecto a la particula "ECO", la que es considerada un término descriptivo o de uso comtn que
indica que un producto ha sido ‘producido de forma ecologica u orgdnica o que sigue determinadas
normas respetuosas del medio ambiente’, ? — - --sessessremmea e e e

En ese sentido, debido a que el prefijo o particula “ECO” es un elemento de distintividad débil que
debe permanecer libre para su uso por cualquier competidor en el mercado, dado a su alusion a productos
o servicios con orientacion ecolégica. Por esta razon, su presencia en ambas denominaciones no puede ser
el factor determinante para establecer una confusion, dado que el piiblico consumidor esta habituado a
encontrar multiples marcas registradas con el prefijo "ECO" que coexisten pacificamente en el mercado,
obligandolo a fijar su atenci6n en los elementos adicionales para distinguir el origen empresarial, —---------

Que, por lo mencionado, la evaluacion del riesgo de confusion se centra en el impacto de los
componentes restantes de las denominaciones marcarias enfrentadas: "LIGHT" frente a "POWER". Al
comparar estas particulas, encontramos diferencias contundentes que rompen cualquier riesgo de
confusion. En el aspecto visual y fonético, las palabras "LIGHT" y "POWER" poseen una estructura disimil,
no comparten letras en el mismo orden y poseen una estructura silabica y un sonido completamente
T L T T T

Que, en el aspecto conceptual, “LIGHT" y “POWER" son palabras en idioma inglés que el consumidor
medio en Paraguay comprende. El vocablo "LIGHT" evoca las ideas de "luz" o "ligero”, mie

! Derecho de Marcas. jorge Otarmendi. Editorial; Lexishexis - Abeledo-Perrat ARD: 2003 Ny
? Direccitn Nocional de Propiedad Intelectual (DINAPI, Dircctrices para of examen de marcas on Paraguay (2025) Dsspcwﬂ'm
hitps: el inam. gov ey portnd vl propiedad - indhestop i marcas ‘direcinices .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE
SHOPPING TODO HOGAR S.A. +s=ssssssensamsssnmsansanns

Ademas, la marca solicitada "ECOLIGHT" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o disefio, en
ese sentido, introduce elementos grificos adicionales que acomparian a la denominacién "ECOLIGHT",
generando una impresion visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a su marca,
como se puede notar del cotejo del elemento figurativo de la marca solicitada:-----------------rrrermmmmcaeennnn

marca solicitada

893

'ECO ECO
ight “— Light "=

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
“ECOPOWER" 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 -atn en la misma clase- toda vez que la
marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, ---------=---ssrme i

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, sefala 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 elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderi que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacién de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para
determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden v
acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar

marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen 1 algunas silabas
;gua.fes pem otras diferentes o con un Titmo de pronunciacion diferente por lo gue
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N* 82401/2022 A NOMBRE DE
SHOPPING TODO HOGAR S.A.

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "ECOLIGHT Y ETIQUETA"
pretende el registro en la clase 07 para “Herramientas eléctricas; maquinas, maquinas herramientas y
herramientas mecdnicas; motores, excepto motores para vehiculos terrestres; acoplamientos y elementos
de transmision, excepto para vehiculos terrestres; instrumentos agricolas que no sean herramientas de
mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automaticos”, mientras que la
marca oponente “ECOPOWER" se encuentra registrada en la clase 11 para: “Todos los productos”y en la
clase 06 para: “Todos los productos”. Si bien es cierto que ciertas maquinas o motores (de la clase 07)
podrian tener alguna complementariedad tecnolégica o compartir canales de comercializacién con
equipos de iluminacién o climatizacion (de la clase 11) o piezas metilicas (de la clase 06), este eventual
grado de similitud entre los productos no es suficiente para sostener un riesgo de confusién. Mas adn
teniendo en cuenta la apreciacion global de las marcas en pugna, tal como sefialamos las similitudes entre
los signos recaen tinicamente en un elemento descriptivo o de uso comun "ECO", esta similitud no puede
sustentar un riesgo de confusion si los demas elementos son claramente distintos, como lo son “LIGHT" y
“POWER" que poseen marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, sumado a la adicién de una
etiqueta en la marca solicitada, las que en su conjunto garantizan que los consumidores distinguiran
perfectamente ambos SIgNOS, —==--s=ssseseresmmmmmrnn e s 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 tinico 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 una parte del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en la presente resoluCion. -==--smssmmmcmmmrm s

Es relevante mencionar que la firma solicitante SHOPPING TODO HOGAR S.A. ya posee registros
marcarios con la denominacion ECOLIGHT solicitada en autos, con las cuales la marca oponente ya se
encuentra coexistiendo en el mercado. Al realizar la biisqueda en el sistema informatico de la Institucion se
verifican los siguientes registros a nombre del solicitante: ECO ELECTRIC HIGH POWER, en las clases 35,
09, 07, Registros No. 632256, 632257, 632258, respectivamente; ECOLIGHT EK,, en las clases 35 y 11; Registros
No. 521644 v 521645, respectivamente; ECOLIGHT, en las clases 11, 35 y 35, Registros No. 519129, 5192089,
578438, respectivamente. En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su
registro marcario con la presente solicitud de registro de la marca *ECOLIGHT Y ETIQUETA" en la clase 07.

Por tanto, dado que la coincidencia recae tnicamente en parte de la denominacién y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente
no incurrird en riesgo de confusién ni asumira que ambas marcas tienen un origen empresarial comun, por
lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la marca "ECOLIGHT Y
ETIQUETA" solicitada en la clase 07 y la marca oponente “ECOPOWER” con registro en las clases 11 y 06, —

s

mnclusmn de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, c-ngm 1ales, di
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolut‘:-ﬁn

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 256 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUETA', CLASE 07, EXPEDIENTE N° 82401/2022 A NOMBRE DE
SHOPPING TODO HOGAR S.A. ---sesmsmsssameranecsasaens S

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 256 de fecha 04 de abril de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ««-----=--=sresessmranmmmum e samaneenanes

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ECOLIGHT Y ETIQUETA?®, clase 07, Expediente N* 82401/2022, solicitada a nombre
de SHOPPING TODO HOGAR S.A —-------+-- e SRR SRS

—

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74915,-'2911
A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY S.A.

Asuncion, | 8

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Cervepar S.A., en
contra de la Resolucion N° 1412 de fecha 16 de diciembre de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos
e Tl L B = oL o T T —

RESULTA:

Que, en fecha 12 de marzo de 2025 se presenta la representante convencional de Cervepar S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1412 de fecha 16 de diciembre de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos, -------=-«=====ssssmmammmm e

Que, en fecha 08 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto. —-

Que, en fecha 30 de julio de 2025, la representante convencional de Cervepar S.A., expreso agravios;
en fecha 01 de agosto de 2025 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley, — -« ccemem e

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025 la representante convencional de Retail Paraguay S.A.
contesto el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 01 de diciembre de 2025 esta Direccién
General dict6 la providencia de Autos para resolver. -« -scssere e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ESTACION LOS JARDINES y la marca
oponente ESTACION gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud
denominativa, en los planos visual, ortogréfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin
expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta. Que, luego
del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccion considera que las marcas en pugna
pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen
diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para
el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.
Que, aungue se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta
similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusion en el pablico consumidor. Que, analizando el
campo ortogrifico y fonético de la solicitante "ESTACION LOS JARDINES" y la marca oponente "ESTACION"
se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por tres palabras, mientras que el oponente
se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas comparten la palabra ESTACION, pero de uso
comiin como se analizard en el parrafo siguiente. De dichas diferencias ortogrificas se genera un distintivo
fﬂﬂétfm en la parte final, debido que al pmnunfjarfas una a continuacion de ."a otra, tenemos que la

que la marca que prepondera en la solicitud es LOS JARDINES, cabe resa."tar que la misma cuenta con
registro en varias clases ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuacion:
SHOPPING LOS JARDINES, clase 35, Registro n® 540595; SHOPPING LOS JARDINES, clase 36, Registre-n’®
540594; SHOPPING LOS JARDINES, clase 38, Registro n® 540593; LOS JARDINES MANO A MA
clase 35, Registro n® 522984; LOS JARDINES GOURMEAT, clase 35, Registro n® 509114;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 74925/2021
A NOMBRE DE RETAIL PARAGU Y S A —--me oo oo e e

SUPERMERCADQ, clase 35, Registro n® 469338, Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el
deracho adgeilidof.. )" ==srreereremrre e o e e e e e e s e ara s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)de lo precedentemente
expuesto se puede apreciar la notable desatencion de la inferior a los efectos de dictar una Resolucién por
lejos inadecuada y SIN FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO, simplemente se limité a decir que son diferentes y
que por tanto la oposicion es improcedente, Debe notar Sefiora Directora que, en la resolucion recurrida, la
inferior expresa que las marcas "comparten un solo elemento®, pero que los demis elementos son distintos.
PERO HE AQUI EL PRIMER ERROR DE APRECIACION, puesto que no es solo UN ELEMENTO el que guarda
similitud con la marca registrada por mi representada, sino que es TODO EL CONJUNTO, es decir, la marca
ahora solicitada se encuentra integramente contenida en el registro de la marca concedida a favor de mi
mandante a lo que se suma el hecho cierto de que ambas sugieren el mismo concepto, la misma idea, y
servicios muy relacionados y clases idénticas. Es por ello que esta representacion considera este
fundamento como causal suficiente de revocatoria del pronunciamiento apelado, pues va en contra de la
doctrina, jurisprudencia y legislacion de la materia. La solicitante, con una maniobra evasiva pretende
tinicamente incorporar la expresién 'LOS JARDINES' a la marca previamente registrada por mi mandante, la
cual posee una antigiiedad de seis afios en el territorio nacional desde su fecha de registro, sin éxito pues
tal adicion no modifica sustancialmente su cardcter distintivo. Esta modificacion no seria tan LLAMATIVA
si la ahora solicitada pretendia el registro de su signo imitado para la cobertura de algtin otro servicio. Pero
la pretensién de esta va aun mds alli, YA QUE LA COBERTURA DE LA MARCA SOLICITADA SE
ENCUENTRA DESTINADA PARA EL MISMO RUBRO AL QUE SE DEDICA MI REPRESENTADA(...)" —-------

Que, la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, manifiesta: “(...)el hecho de que la
denominacién ESTACION LOS JARDINES de la marca cuyo registro se solicita comparta la palabra
ESTACION con la marca oponente no significa que el consumidor terminara confundiéndolas, pensando
que ambas poseen un mismo origen, pues la marca de la adversa contiene solo un elemento mientras que la
marca de mi mandante posee tres elementos que la tornan claramente distinguible de la marca oponente
../.. Cabe destacar que los elementos LOS JARDINES, que forman parte de la marca ESTACION LOS
JARDINES, objeto de esta oposicion, integran la denominacién de las marcas que constituyen la "familia de
marcas” de mi mandante, quien posee el registro de la marca SHOPFING LOS JARDINES, tanto en Ja clase 35
como en otras clases relacionadas, cuyos datos se citan a continuacion .../... Asimismo, corresponde resaltar,
que la palabra ESTACION, presente tanto en la marca de la adversa como en la de mi mandante, constituye
una denominacién de uso comtin dentro de la clase 35. Evidenciindose en la existencia de otras marcas
registradas que ostentan el vocablo ESTACION en sus denominaciones, y que, sin embargo, coexisten
pacificamente con la marca ESTACION de la oponente, cuyos datos se citan a continuacion .../.. Niego
categbricamente que las marcas enfrentadas puedan ser confundidas, asociadas o relacionadas una con
otra, tal como se afirma, debido a que por mds que se hallen en la misma clase las mismas amparan
diferentes servicios. En efecto, la solicitud de registro de la marca ESTACION LOS JARDINES y etiqueta fue
depositada en la clase 35 pretendiendo amparar tinicamente: “Servicios de publicidad; gestion de negocios
comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina, todos ellos relacionados con un centro
comercial, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco) de la Resolucion N* 2 del afio 2019", mientras que la
marca ESTACION ampara los servicios de "Comercializacién, venta, importacién y exportacion de bebidas
en general”. Es decir, mi mandante pretende amparar otros servicios no contemplados por la oponente, la
cual presta servicios mis especificos referidos en particular a bebidas(...)" —-«-++-===s=ssmsessemnieenacy

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no
interpuesto por la firma Cervepar S.A., y la consecuente coexistencia o no de la marca :-:Q'.i O}
JARDINES Y ETIQUETA” (solicitada en clase 35) y la marca “ESTACION" (registrada en la clase ‘\

L=
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74925/2021
A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY S.A. ---

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visibn 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 anilisis desde la 6ptica de los eventuales
T T [

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 "ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA”
en la clase 35, con la marca oponente “ESTACION registrada en la clase 35, —--------eeeseeesaaanaanenc

ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA (marca solicitada)
ESTACION (marca oponente)

Primeramente, es pertinente mencionar que las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay,
aprobadas por Resolucion N*® 259/2025, establecen expresamente que los productos o servicios no podrin
considerarse similares entre si por el simple hecho de figurar en la misma clase: “(...)En consecuencia,

aunque cada clase de la Clasificacion agrupa productos y servicios que estin vinculados en funcion de su
naturaleza, proposito, utilizacién, forma de distribucion, material o ingredientes, las clases no determinan

necesaria ni automiticamente la similitud o disimilitud de los productos o servicios, ni determinan
necesariamente el riesgo de confusién entre dos Marcas(...)". —---==--======rss=sssrmr et

Que, la marca solicitada “ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA" pretende el registro de su marca
para los servicios: “Servicios de publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial;
trabajos de oficina, todos ellos relacionados con un centro comercial” de la clase 35; la marca oponente
“ESTACION" tiene el registro de su marca en la clase 35 para los servicios: “Comercializacion, venta,
importacion y exportacion de bebidas en general”. — - - e

Que, atendiendo las coberturas sefialadas, y a fin de determinar si entre las marcas en pugna existe la
posibilidad de un verdadero choque comercial, debemos analizar ciertos aspectos relevantes, como ser: La
naturaleza y finalidad de los servicios: La naturaleza de los servicios de la marca solicitada esta enfocada en
la explotacion, organizacion, administracion y promocion de un espacio comercial especifico (un centro
comercial). Mientras que la naturaleza de los servicios de la marca oponente es netamente transaccional y
logistica, enfocada en el intercambio, distribucion e intermediacion de un producto tangible (bebidas en
general). El origen habitual y prestadores: El publico consumidor reconoce perfectamente que los
proveedores de estos servicios son entidades de naturaleza distintas, una empresa desarrolladora o
administradora de un shopping o centro comercial no se dedica, de forma habitual, a importar, exportar o
vender bebidas. En cuanto al piblico destinatario y los canales de distribucion: Los servicios de gestion de
un centro comercial van dirigidos a inversionistas, locatarios de tiendas y al publico que visita el
establecimiento; la importacion, exportacion y venta de bebidas tiene como piblico destinatario a
supermercados, restaurantes, distribuidores de alimentos y consumidores finales de bebidas, —-------------

Ademas, los servicios no compiten entre si, ya que no son servicios sucedaneos ni 4
Tampoco existe complementariedad marcaria, pues uno no es indispensable para el otro: Aun
que dentro de un centro comercial existen locales o tiendas que venden bebidas, la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 74925/2021
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administra el centro comercial no es la misma que importa o exporta dichas bebidas, y el consumidor
promedio no asume uUn Origen eMpPresarial COMUNL = -ssssesms e s s s b e a s se s

Que, respecto al cotejo en los planos visual y fonético, si bien es cierto que las denominaciones
analizadas contienen similitudes entre si, no necesariamente causarin confusion en el seno del puablico
consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresion visual muy diferente, —----eseees 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 transcribir a
continuacion *..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747).'--========s==sr st s s

En ese sentido, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “ESTACION LOS
JARDINES Y ETIQUETA" y la marca oponente “ESTACION", por més que comparten el vocablo *ESTACION”
poseen otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas
DT e e B e e A e i M M S M M A e i e

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por el vocablo ESTACION y los vocablos LOS
JARDINES, ademas del elemento figurativo. Estas tltimas palabras de la denominacién solicitada (como
también de la etiqueta de la solicitada) son relevantes para el caso de autos, ya que los vocablos *LOS
JARDINES" son parte de una familia de marcas a nombre de la firma solicitada. Conforme a la bisqueda
realizada en la base de datos del sistema informatico institucional, la firma Retail Paraguay S.A. posee los
siguientes registros de marcas: SHOPPING LOS JARDINES, en la clase 43, Registro N® 540591; SHOPPING
LOS JARDINES en la clase 41, Registro N® 540592; SHOPPING LOS JARDINES, en la clase 38, Registro N°
540593, SHOPPING LOS JARDINES en la clase 36, Registro N° 540594, SHOPPING LOS JARDINES en la clase
35; Registro N™ M0M5. ——-cesemsremmm oo ee roccn oo s e s ccc e s ro e sn e e s s sn s sas se s am s maa e

De lo expuesto, podemos colegir que la parte solicitante posee una "familia de marcas® y derechos
adquiridos sobre los vocablos "LOS JARDINES". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay,
aprobadas por Resolucién N° 259/2025 establecen: “Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar
el riesgo de confusion y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los
siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1
Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o més elementos
distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser
intrinsecamente distintivos o pueden haber adquirido cardcter distintivo a través del uso constante o la
publicidad en el pafs. Los elementos distintivos especificos compartidos por todas las marcas de la misma
familia refuerzan la informacién sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos
BIGTIOB(... )%, ~csressanssnmssorasnunsnsnsasssosias ssiunsmstsmesisn e b am S o e e e i i e Ak e

' Derecho de Marcas, jorge Otamendi. Editoral: Lexishexis - Abeledo-Pernot AND: 2003 ,
* Direccitn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL). Directrices para ef examen de marcas en Paraguay (2025) Disponible en: |
Littpsctivww dingpn gov pyfportal v propeedad -industnalimarcis direitrices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 74925/2021
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Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en la clase 35 que utilizan el vocablo "ESTACION" como parte de su denominacion. Segun la
busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las
marcas: ESTACION DE SERVICIOS RR, Registro No. 585668; M82 ESTACION CREATIVA, Registro No. 592212;
ESTACION DE MOTOS GASUR GS, Registro No. 481924; B-LOVERA ESTACION DE SERVICIOS, Registro No.
483227, extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con el vocablo
“ESTACION" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: jc6mo la marca oponente puede

coexistir con ofras marcas con las cuiles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente
solicitud de registro de marca? —------=-ommmm e s

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 fa 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.™, --—--------=semrmemm

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 se extiende al
conjunto del signe 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 -atn en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea
elementos que la diferencien de la marca anterior. «««-sssemmm e s

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir un vocablo del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mis atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
CONJUNTO €N |8 Presente resoluCiin, «----s-scsssmme o

Que, a fs. 1 de autos, se verifica la no reivindicacion realizada por la parte solicitante: “No se
reivindican derechos exclusivos sobre la palabra “ESTACION"(...)" —=«=ssssmsmmmemsmmesss e

Que, adicionalmente, las marcas en pugna poseen etiquetas diferentes, las que en conjunto dejan
una impresion diferente, la etiqueta de la marca solicitada se encuentra constituida por la denominacion
"ESTACION LOS JARDINES" en letras mayusculas imprentas de color marron y en la parte superior se
visualizan semicirculos en color amarillo; la etiqueta de la marca oponente se encuentra constituida por la
denominacion "ESTACION" en letras negras mayusulas imprentas en un recuadro amarillo que/
posee otras lineas amarillas que unen letras de la denominacion, aportando este ele €l
distintividad a las marcas, tal como se puede apreciar a continUACION: —==r====sssremressmmssoanes wnere

* “DERECHO DE MARCAS® — Jorge Otamendi, 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
* Sanchez Herrero, Andrés. “Confision de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncién. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 74925/2021
ANOMBRE DE RETAIL PARAGUAY A, e e

marca solicitada marca oponente

)
ESL{;&L"” ESTACION

Bmcn s

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 diferencias en los
aspectos visual, fonético y en las respectivas coberturas de servicios, lo cual nos permite concluir que el
consumidor pertinente no incurrird 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
“ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y la marca oponente “ESTACION" con
registro en la clase 35, — s e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1412 de fecha 16 de diciembre de 2024 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos, «-----------sessemmme s s

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ESTACION LOS JARDINES Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N* 74925/202],
solicitada a nombre de RETAIL PARAGUAY S.A. —---cessariDagoamntacasannacammmasnsaamnnas

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, -----~=---=====smsmzzee e o
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 777 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3887 DE
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N*
658239/2023, SOLICITADA FOR FORMARCAS LTDA, =—s--ssesssessanasaasesansssnscaoamncosastoosnsmsanssannsnnaann-

Asuncion, 7

VISTO: El recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de FORMARCAS LTDA., en contra de la Resolucian N° 777 de fecha 05 de abril de 2025,
dictrada por la Direccién de Marcas, y; —-==-r==--ss-=wreemmsmresmememesaeensessnnassennrmass s nas s snan s s s e s e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de FORMARCAS LTDA.,
e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N° 777 de
fecha 05 de abril de 2025 dictada por la Direccion de Marcas. «=----===ssssssmsemmemmmmmmmmns e oo

Que, por Resolucion N° 3887 de fecha 10 de diciembre de 2025, la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N® 777 de fecha 05 de abril de 2025, —----sososmsesmasmmmmsmmonss s

Que, en fecha 10 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
R T DA Y, e S i i i G A R e S R T AR A S e

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, el representante convencional de FORMARCAS LTDA,,
exprest agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 19 de diciembre de 2025, —--=--===-=mrmmmme e e s s e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 777 de fecha 05 de abril de 2025 considera: “(...)Que la solicitud de registro de la
marca SPRAYSYSTEM ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de Ja 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 relacién a los productos que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a 1o solicitado(...)” -===========mmm = emr e s e

Que, la Resolucion N* 3887 de fecha 10 de diciembre de 2025 considera: “(..)teniendo en cuenta que Ja
clase 5 comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o
veterinario, la marca SPRAYSYSTEM, informa de manera directa la cualidad, caracteristica y/o
funcionalidad que poseen los productos. Por tanto, la marca solicitada no crea una nueva idea ni un
concepto original por lo que no posee distintividad algunay...)" ---=-=-==-===ssmsssmssmsooa s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.)De manera preliminar, es
pertinente resaltar que la denominacién “SPRAYSYSTEM" constituye una creacion de caricter acufiado y
fantasioso, carente de uso genérico en relacion con los productos que se busca proteger mediante su
registro. Asimismo, dicha denominacion no se encuentra definida en ninguin diccionario detiso comyn, lo
cual le confiere un cardcter distintivo prima facie. Ademas se encuentra a-mmpaﬁdc@ de un logoty
diferenciador que refuerza su caracter distintivo ../.. Es importante recordar que la marca evocativa es
aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristi
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 777 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3887 DE
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SPRAYSYSTEM Y E.'I."IQUETA" CLASE 05, EXPEDM N®
68239/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA.

servicio que va a distinguir ../.. ;Es SPRAYSYSTEM la designaciéon necesaria o usual para describir los
productos de la clase 5 que comprende principalmente farmacéuticos y otras preparaciones para Uso
T TR ) L T e O T —

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamarfio de los productos o servicios. Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Todos los productos”
La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o
BB R T o s i e e e i s e e i e 8 R 8 5 e e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda
informacion acerca de las caracteristicas del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la
denominacion "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesano con el que se
designa a los productos de la clase 05 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente
solicitud de registro de marca y tampoco brinda informacion necesaria o usual sobre las caracteristicas de
108 PrOdUCTOS. <=sncenreme e e st e st s e s e e e s

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro *SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA" representa
una creacion lingliistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. —--ssmsee e e

Que, la marca solicitada posee una etiqueta diferenciadora que acompana a la denominacién
“SPRAYSYSTEM". La etiqueta consiste en: una figura alusiva a una gota de agua de color gprjs_s,gbre una

figura ovalada, debajo se lee la denominacion SPRAYSYSTEM en letras estiliz de mlpires /gns ¥ negro,
aportando este elemento distintividad a la marca; —----=--=-s=smremremmmmmane _ _r__f----;---' Th . ---1«--:’ -------- ). ------
marca solicitada ' &

r__rm \

A o

SPRAYSYSTEM

' Direccion Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificacion de Niza - 13* edicidn, version 2006, Disponible en:
bttpscwww dinapgoy. py/pontal v iipropiedad - industpab marcas/clasificac o st fe=5tg
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N°® 777 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3887 DE
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SPRAYSYSTEM Y E'HQUETA' CLASE 05, EXPEDIENTE N°®
68239/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA.

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

Que, como se ha mencionado, la Resolucion 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 producto, 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 bisica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. ----------=---szz-x-

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, —----------------

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 777 de fecha 05 de abril de 2025 y 3887 de fecha 10 de
diciembre de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas. --------sssecsssacmmmmmmmmsmmmmennneees

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 63%3?!1313, solicitada a nombre de

Art. 32
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Resolucién N° 0
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 778 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3888 DE
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N*
68241/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA. —---==---==s=mssssmmmomeemmnsmmcccece e

Asuncion, E i

VISTO: El recurso de Reconsideracién y Apelacién en subsidio interpuesto por el representante
convencional de FORMARCAS LTDA., en contra de la Resolucién N® 778 de fecha 05 de abril de 2025,
dictada por la Direccidn de Marcas, y; —«=-«=--sr=rsererenremmmncrm e e e rn s e e s e s e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de FORMARCAS LTDA.,
e interpone Recurso de Reconsideracién y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N* 778 de
fecha 05 de abril de 2025 dictada por la Direccion de Marcas. -=«==--===sssmesmmmssmssamm e

Que, por Resolucion N°® 3888 de fecha 10 de diciembre de 2025, la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N° 778 de fecha 05 de abril de 2025, —-----s-smmrmmmmmmm e

Que, en fecha 10 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelacion INterpPUEeStD. === -=rrerrereerrmrrerrme e s e s s rre s e m e e e re e AT e e ne R T e e e

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, el representante convencional de FORMARCAS LTDA.,
exprest agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
én fecha 19 de dlciembire da 2023, semecmsessereaseneniesensesssesssmencrmssonmanunsersasnasnssnenasesesssnssnassasernnassasanes

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 778 de fecha 05 de abril de 2025 considera: “(...)Que fa solicitud de registro de la
marca SPRAYSYSTEM ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. 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 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 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 pmducms que desea pmteger En
consecuencia no ha lugar a lo solicitadof...)" =============m=mmemsmrer e e memmmmemas

Que, la Resolucion N° 3888 de fecha 10 de diciembre de 2025 considera: “(..)teniendo en cuenta que
la clase 1 comprende principalmente productos quimicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografia,
asf como a la agricultura, la horticultura y la silvicultura, la marca SPRAYSYSTEM, informa de manera
directa la cualidad, caracteristica y/o funcionalidad que poseen los productos. Por tanto, la marca solicitada
no crea una nueva idea ni un concepto original por lo que no posee distintividad alguna...)" ---==-=-======-=--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)De manera preliminar, es
pertinente resaltar que la denominacién “SPRAYSYSTEM" constituye una creacion de cardcter acufiado y
fantasioso, carente de uso genérico en relacién con los productos que se busca proteger mediante su
registro. Asimismo, dicha denominacién no se encuentra definida en ningtin diccionario de uso comiin, lo
cual le confiere un caricter distintivo prima facie. Ademds se encuentra acompanada de u:;,}agnﬁ,qp
diferenciador que refuerza su caracter distintivo ../.. Es importante recordar que [a marca vocativa es,

aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del ufm a,
4 1#--&-.L.|,_l.

ol _\;:Lf



@J ;;Ec{;ﬁﬁlﬁm * GOBIERNO pr1 | PARAG
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU. I
PARAGUAY
Resolucion N° {

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 778 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3888 DE
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N*®
68241/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA. —--------- -

servicio que va a distinguir .../.. ;Es SPRAYSYSTEM la designacién necesaria o usual para describir los
productos de la clase | que comprende principalmente los productos quimicos que se utilizan en fa
industria, 1a ciencia y la agriculura]... ) e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L 4 1T Bt

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamafio de los productos o servicios. Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
productos de la clase 0] del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Todos los productos”.
La clase 1 comprende principalmente los productos quimicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la
agricultura, incluidos los que entran en la composicion de productos comprendidos en otras clases.' ------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda
informacién acerca de las caracteristicas del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la
denominacion "SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se
designa a los productos de la clase 01 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente
solicitud de registro de marca y tampoco brinda informacién necesaria o usual sobre las caracteristicas de
105 Productos, ===msmss e e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA" representa
una creacion linglistica 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. —-«s- e rmmrmm e e

Que, la marca solicitada posee una etiqueta diferenciadora que acompana a la denominacién
“SPRAYSYSTEM". La etiqueta consiste en: una figura alusiva a una gota de agua de color gris sobre una
figura ovalada, debajo se lee la denominacion SPRAYSYSTEM en letras estilizadas de

Tes gris y.negro,
aportando este elemento distintividad a la marca, —-----—--<-msermrmm e
marca solicitada . /
(g Eydin
b

SPI-'IAYSYSTEH

I:hn!rﬂun Niul:lm'Lil de Propiedad Intelectual. Clasificacitn de N::i 13* edicion, versitn 2026, DFEFﬂlnlhE‘-‘ e
hitpes: dinappov.py/porallyiipropiedad-industnalimarcasclasiGicicionmizalstape="5¢
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 778 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3888 DE
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N°
68241/2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LTDA. -~

Que, esta combinacion estratégica posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado.
En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales
para ser clasificada como genérica 0 descHpliva.-——r——-scemocm e et e st e e s mm s s

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas 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, T === s mrs o e s e

Que, como se ha mencionado, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, 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 bésica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. --------------------

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

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 778 de fecha 05 de abril de 2025 y 3888 de fecha 10 de
diciembre de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas, --«+-----=sssessmanmmmmanmnnmnnnnenenes

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA", clase 01, Acta N° 68241/2023, solicitada a nombre de
FORMARCAS LTDA —---=---==nmmmmsmmm s mmmseessc et .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N® 18244/2024 A NDMBRE DE MIRTA ROSANA

Asuncian,

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de Estancias Del Lago
S.RL., en contra de la Resolucion N° 473 de fecha 13 de mayo de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos
Mircorios Likigionos, ¥; =it s Sa st Bt e s e e S

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de Estancias Del Lago
S.RL, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 473 de fecha 13 de mayo de 2025,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ====--==ssr=sssmssosmremms oo oo

Que, en fecha 26 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto. —-

Que, en fecha 03 de septiembre de 2025, la representante convencional de Estancias Del Lago SRL,
expresd agravios; en fecha 12 de septiembre de 2025 esta Direccién General tiene por presentada la
expresion y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —--------somermmmsonssmnmnsns e

Que, en fecha 03 de diciembre de 2025 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
providentis de AUOS Do TeBOh B e s i S B S e s S A S S e A S b S e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.. )Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ALMANAT y la marca oponente
MAGNALAT gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras,
lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, entre las marcas en pugna: AL/IMA/NAT
(solicitada) vs. MAG/NA/LAT (oponente), en conjunte y sucesivamente, es de relevancia la comprension
precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacion
mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacion
clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son
plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado. Que, al realizar el estudio sobre
la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposicién), las marcas en
cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no
simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de
determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Del analisis en conjunto vemos que en su
conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre
dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre [as mismas(...)"” —---«---esssseees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manlﬁesra ‘{ )Tgiﬂm_
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA
7Y 117 W — .

"N* y "T" en el mismo orden y disposicién, lo cual implica que la marca del oponente estd totalmente
contenida dentro de la marca solicitada por lo que no puede lograr tener la diferenciacién necesaria para
ser merecedora de proteccién marcaria. Asf fas cosas, la marca de mi mandante estd compuesta por una
tinica denominacion "MAGNALAT" imitada en la marca de la solicitante "ALMANAT". Asi, debido a que las
marcas comparten demasiados fonemas en comiin, este hecho a todas luces generara mayor confusion en
el publico consumidor, por cuanto la marca de mi mandante esta integramente reproducida en la marca
solicitada. Desde un punto de vista fonético, las marcas son practicamente idénticas, la otra: por lo tanto, la
fonética de cada signo es Ja  musma. Al  pronunciarlas  una  después  de
ALMANAT-MAGNALAT-ALMANAT-MAGNALAT-ALMANAT-MAGNALAT notamos que la pronunciacién es
practicamente la misma, lo cual evidentemente llevari a confundir a los consumidores. Bajo este contexto,
resultan evidentes las enormes similitudes entre los signos en conflicto. Lo anterior, provoca que
"ALMANAT" carezca de todo grado de independencia y de fisonomia propia y que por lo tanto no pueda ni
deba Ser registrada (.7 = =msss s e e S

Que, la parte solicitante no contesto el traslado de los agravios, por lo que se la declaré en rebeldia, se
di¢ por decaido el derecho que dejé de usar y se llamé a Autos PAra TESOIVEr, —rsreermmmsa e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma Estancias Del Lago SRL., y la consecuente coexistencia o no de la marca
“ALMANAT" (solicitada en clase 29) y la marca "MAGNALAT" (registrada en las clases 29, 31,30 y §). —------

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
COTISUIMIOIOTES, <= nsnmasimnim i s s i S 2 5 S i i e o m bl e e e el e i e 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 *ALMANAT" en la clase 29, con la marca
oponente “MAGNALAT" registrada en las clases 29,31, 30y 5, —----mrmrmmmmmmmmm e

ALMANAT (marca solicitada)
MAGNALAT (marcas oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente. — 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 comiin, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales

hemos tomado en cuenta para la resolucién del presente litigio, y nos permitime$ transcxjbir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sukpartesfintegrantes
sepmdasenﬁuma 1T T —— S = -- semmmasaes

' Derecho de Marcas, jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Permot ANG: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA
FARIA, <-sesesssaciinse : e S e

Primeramente, esta Direccidon General considera importante sefialar que aunque ambas marcas
coinciden en la clase 29, ambas se encuentran limitadas a productos especificos: la marca solicitada
"ALMANAT" para: “frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos preparados; frutas
estofadas; frutas confitadas / frutas cristalizadas / frutas escarchadas; frutas en conserva”, mientras que la
marca oponente "MAGNALAT" para: "Exclusivamente leche en polvo entera e instantinea”. —---------------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N® 259/2025,
establecen: “(...)En consecuencia, aunque cada clase de la Clasificacién agrupa productos y servicios que
estin vinculados en funcion de su naturaleza, propdsito, utilizacion, forma de distribucion, material o
ingredientes, las clases no determinan necesaria ni automaticamente la similitud o disimilitud de los
productos o servicios, ni determinan necesariamente el riesgo de confusién entre dos marcas(...)". Para
determinar el riesgo, se debe evaluar la naturaleza, el origen y la finalidad de los bienes especificos: la
marca solicitada ALMANAT pretende identificar exclusivamente frutos secos y frutas procesadas
(aromatizadas, confitadas, estofadas, en conserva), éstos son productos de origen vegetal; mientras que la
marca oponente MAGNALAT se encuentra registrada para amparar exclusivamente a leche en polvo entera
e instantanea, que es un producto licteo de origen animal. Los rubros de los productos amparados por las
marcas enfrentadas tienen naturalezas y procesos de fabricacion totalmente distintos, por lo que no son
productos sucedaneos ni sustitutos entre si, y tampoco son estrictamente indispensables el uno para el
otro como para establecer una fuerte complementariedad técnica o comercial. —------=--=s---omermmeemeeaeees

Que, respecto a los registros previos de la oponente en las clases 30,31 y 05, la clase 31 incluye frutas y
frutos secos frescos o sin procesar, la clase 30 productos de origen vegetal y confiteria, y la clase 5
suplementos dietéticos y medicamentos, Si bien los frutos secos y frutas procesadas de la marca solicitada
ALMANAT en la clase 29 pueden tener un vinculo comercial de origen o distribucion con las frutas frescas
de la clase 31 o la confiteria de la clase 30, el hecho de que existan canales compartidos no basta por si solo
para denegar el registro. Para que la oposicion prospere ante productos vinculados, los signos deben
presentar un grado de similitud altisimo, lo cual no ocurre en este caso, como se vera a continuacion, —---

En ese sentido, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante "ALMANAT" y la marca
oponente *MAGNALAT", 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
erCas- I e

Al comparar estructuralmente los signos denominativos "ALMANAT" y "MAGNALAT", encontramos
que sus diferencias descartan la confusion directa. Las Directrices para el Examen de Marcas en el
Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025 sefalan que las letras al principio de una palabra tienden a
notarse mas que las demas letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho mas en el analisis
porgue el consumidor presta menos atencion a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren
ampliamente en sus respectivas raices: "ALMANAT" - “MAGNALAT", el inicio de la marca solicitada "AL-MA"
es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente "MAG-NA". —----«--ssmmssmmammsmmennmnemnnnee

Que, a pesar de que ambas marcas comparten una misma longitud y la vocal "A" intercalada, la
diferencia sustancial en la estructura sildbica inicial (ALMA - MAGNA) y en la combipaei®frde consonantes
genera una pronunciacion ritmica diferente y una impresion visual que el cofistmidor dist a-de

. : [ : e
INMEdIAT0, — e e s s e s s b LT N & T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA
FARIA, secocsanesinosiobmms et e

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N°® 259/2025,
sefialan: “(..)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mas al apreciar su similitud
i‘bﬂéﬁfﬂfﬂ.}ﬂ B O B

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 *“MAGNALAT" 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 -atn en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ««- - s

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 analisis del nimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el niimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el
sonido de [a pronunciacién de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden v
acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero atras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (..} <= +=ssssmmmsasmsmmm 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 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 letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
PTESENITE TS0 IO, ~==mmmmmm 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 Gnicamente en parte de la
denominacién y que los ofros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas v

# Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025)
It www dinaprpov.pyiportaliv i propiodad-ji Jusipalimarcas direcirices

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Dérecrrives parg of examen de marcas en Pavageny, pp. 147 v 266, Disp

hitpswowew dimgpdgovopy poraly Vpopiedad-industrial nrcas dirgeinice
* 8hinchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editonial La Ler Asuncidn, 2013,
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Resolucién N* = 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA
7011 VA A ——

conceptuales, el consumidor pertinente no incurrird 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 “ALMANAT" solicitada en la clase 29 y la marca oponente "MAGNALAT" con registro
en 1as clases 29, 30, 31 Y 05, —-=---mms=mmmemrrrsoess s ee e e et e e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 473 de fecha 13 de mayo de 2025 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos. ======+==seseereescenmrnenanseeccsnnnsansaccocccns

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“ALMANAT", clase 29, Expediente N° 18244/2024, solicitada a nombre de Mirta

Rosana Faria —--------=------ r——“\——— ---------

s .' \
Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------s----s---- e

i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N* 128 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BIG
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 50944/2025, SOLICITADA POR FIREBIG SA -

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de FIREBIG SA en
contra de la Resolucion N° 128 de fecha 12 de enero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; —---=---

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 se presenta la representante convencional de FIREBIG SA, e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N® 128 de fecha 12 de enero de 2026 dictada por
b DHrecciOn de MIINCAR, «--ssseessrsrrreormressimomsnnnres s cmsnn srs s s s st s o o e e e

Que, en fecha 16 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso
interpuestn‘ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 27 de marzo de 2026 el representante convencional de FIREBIG expreso agravios. Esta
Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de
RS T g s e A s et el

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(...)Que la solicitud de registro de la marca FIRE BIG
ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacién 2014-1443830 FIRE Clase 35 Registro Titular 504801 Amazon Technologies, Inc. [US]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado... )" -==-=====-sssssesmanacacaes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)La marca solicitada FIRE BIG
constituye un signo compuesto, cuya impresion global difiere sustancialmente de la marca FIRE. 1.
Diferencias visuales. FIRE: marca breve compuesta por una sola palabra. FIRE BIG: expresion compuesta
por dos palabras, con una estructura grafica distinta. La marca FIRE BIG se presenta como un signo mixto,
compuesto por elementos denominatives y una composicion grafica distintiva, la cual genera una
impresion global claramente diferenciada respecto de la marca anterior FIRE, que es exclusivamente
denominativa .../.. Diferencias fonéticas. FIRE se pronuncia como una sola unidad fonética. FIRE BIG
genera una pronunciacion mas extensa y claramente diferenciada. El consumidor percibe ambos signos de
manera distinta al escucharlos .../.. Si bien ambas marcas se encuentran comprendidas dentro de la Clase 35
de la Clasificacion de Niza, ella no implica automaticamente la existencia de riesgo de confusion {...)". —---

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

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, cierta
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de cong
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o interese€_Tip
como el derecho a constituir UNA MArca. ---=--=-=====smmmsm e e e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 128 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BIG
Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 50944/2025, SOLICITADA POR FIREBIG SA

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

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “FIRE"
registrada en la clase 35 y la solicitud de registro de la marca “FIRE BIG Y ETIQUETA" en la clase 35, se
evidencia que la marca solicitada es bastante similar a la marca antecedente. El hecho de que ambas marcas
se encuentren clasificadas dentro de la misma clase y para servicios similares, constituye un agravante
significativo en el analisis de riesgo de confusién o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes en
la misma clase intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociacién
indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y proteccién al consumidor. Tenemos que
la denominacion solicitada es muy semejante a la marca registrada, como se puede apreciar a continuacién:

FIRE BIG Y ETIQUETA (solicitada en la clase 35)
FIRE (marca base de rechazo registrada en la clase 35)

Que, al realizar el cotejo de la marca solicitada “FIRE BIG Y ETIQUETA" frente a la marca base de
rechazo "FIRE" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortografico, comparten
integramente el primer elemento “FIRE". El consumidor normalmente percibe un signo en su conjunto y
no analiza sus diversos detalles, por lo que las pequenas diferencias no bastan para excluir la existencia de
una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen una estructura igual o similar. La adicion del
segundo vocablo “BIG" no constituye un factor que permita diluir la posibilidad de confusién. Al compartir
una cadencia fonética casi exacta, los signos no logran diferenciarse de manera contundente, —-------------

Que, respecto a las raices coincidentes, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay
sefiala que las letras y palabras al principio de un signo tienden a notarse mucho més y tienen un mayor
peso en la percepcion del consumidor. En ese sentido, al ser "FIRE" la palabra inicial y dominante de ambas
marcas, la adicion de "BIG" en el signo solicitado no tiene la fuerza suficiente para afirmar que la
coexistencia entre las marcas sea posible, — eessecee o

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucién 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 algiin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mis detenido. En estos
casos, la objecién al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
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 percepcioén errénea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulage
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas,
vinculo en realidad no existe, ™ — e e

Dircecidn Macwmal de Propecdad Intelecrusl. (2025) Dievetrices parg of Focamen de Marcas en Paregiy.
by Swrprandimap gev o Sperial S S e ad - nsld
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N® 128 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BIG
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 509442025, SOLICITADA POR FIREBIG SA -

Habiendo mencionado la similitud entre los signos, corresponde analizar la cobertura de las marcas,
en ese sentido, la marca solicitada pretende el registro en la clase 35 para los servicios: “Importacion,
exportacién, comercializacion y venta de articulos electronicos, patines eléctricos, skates eléctricos,
drones, motos eléctricos, bicicletas, triciclos eléctricos, juguetes, mufiecos, autos a control, autos a escala,
pistolas de juguete, cartings, tacos para billar, tizas, bolas de billar, punteras y porta tacos. Y su publicidad
por todos los medios de difusién masiva”; mientras que la marca base de rechazo se encuentra registrada
en la clase 35 para los servicios: "Servicios de tiendas minoristas que ofrecen dispositivos electrénicos
portitiles y de mano para transmitir, almacenar, manipular, grabar, y revisar textos, imdgenes, audio, video
¥y datos, incluyendo a través de redes informiticas globales, redes inalimbricas y redes de comunicaciones
electronicas, computadoras, computadoras tipo tableta, lectores de libros electrénicos, reproductores de
audio y video, organizadores personales electrénicos, asistentes digitales personales y dispositivos de
sistemas de posicionamiento global y partes y piezas electronicas y mecinicas de mismas, equipos y
software de computadora, monitores, pantallas, hilos, cables, médems, impresoras, discos duros,
adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores de cables, conectores con enchufe, conectores de energia
eléctrica, estaciones de conexién, y puertos, cargadores de baterias, paquetes de baterias, .tarjetas de
memoria y lectores de tarjetas de memoria, auriculares y audifonos, altavoces, micréfonos y auriculares de
casco, estuches, forros y soportes para dispositivos electrénicos portitiles y de mano y computadoras,
aparatos de control remoto para dispositivos electrénicos portétiles y de mano y computadoras,
publicaciones impresas, periddicos, libros, revistas, boletines, folletos, cuadernillos, panfletos, manuales,
diarios, catilogos, y pegatinas, unidades portitiles para jugar juegos electrénicos, juegos y aparatos
electrénicos de mano, juegos, juegos electronicos y videojuegos; servicios en linea de tiendas minoristas
que ofrecen dispositivos electronicos portitiles y de mano para transmitir, almacenar, manipular, grabar, y
revisar textos, imagenes, audio, video y datos, incluyendo a través de redes informaticas globales, redes
inalambricas y redes de comunicaciones electronicas, computadoras, computadoras tipo tableta, lectores
de libros electrénicos, reproductores de audio y video, organizadores personales electrénicos, asistentes
digitales personales y dispositivos de sistemas de posicionamiento global y partes y piezas electrénicas y
mecanicas de mismas, equipos y software de computadora, monitores, pantallas, hilos, cables, médems,
impresoras, discos duros, adaptadores, tarfetas adaptadoras, conectores de cables, conectores con enchufe,
conectores de energia eléctrica, estaciones de conexion, y puertos, cargadores de baterias, paquetes de
baterias, tarjetas de memoria y lectores de tarjetas de memoria, auriculares y audifonos, altavoces,
micréfonos y auriculares de casco, estuches, forros y soportes para dispositivos electrénicos portitiles y de
mano y computadoras, aparatos de control remoto para dispositivos electronicos portatiles y de mano y
computadoras, publicaciones impresas, periodicos, libros, revistas, boletines, folletos, cuadernillos,
panfletos, manuales, diarios, catilogos, y pegatinas, unidades portatiles para jugar juegos electrénicos,
Juegos y aparatos electrénicos de mano, juegos, juegos electrénicos y videojuegos; suministro de un
directorio de informacién comercial en linea; difusion de publicidad para terceros a través de una red de
comunicaciones electronicas en linea; suministro de una guia de bisqueda en linea de publicidad que
ofrece productos y servicios de terceros, servicios de gestion de bases de datos informatizadas; servicios de
pedidos en linea; ninguno de los servicios mencionados estad relacionado exclusivamente a juegos de azar
(incluyendo Juegos de apUestas) . -« s e

De la cobertura senalada podemos colegir que existe gran similitud en los servicios de la clase 35. Al
contrastar ambas listas de servicios, se constata un choque comercial directo. Primeramente en lo referente
a articulos electrénicos: la marca solicitada "FIRE BIG" solicita la venta de "articulos electrénicos”, mientras
que "FIRE" ya posee proteccion para servicios de tiendas minoristas de una vasta lista de "dispositivos
electronicos portatiles”, "computadoras”, "reproductores de audio y video®, etc. En cuanto a juguetes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 128 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE BIG
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50944/2025, SOLICITADA POR FIREBIG SA

electrénicos, juegos y videojuegos” amparadas por la marca registrada antecedente "FIRE". De igual
manera, ambas marcas solicitan proteccién de manera expresa para servicios de publicidad o difusion
publicitaria. Al compartir exactamente la misma naturaleza comercial, canales de distribucién (tiendas y
comercio electrénico) y estar dirigidas al mismo piblico consumidor de electrénica y entretenimiento, el
grado de similitud de los servicios s MAXIMO. — - memreemem s

Paor lo expuesto, el nivel de exigencia en el analisis de los signos es mucho mayor. Ante las similitudes
en los campos visual y fonético, y a que ambos signos pretenden identificar servicios relacionados de la
misma clase del nomenclador, esta Direccion General considera que no podran coexistir pacificamente en
E! mEI’cEdG‘ it T T T e sazasEsazsnEEsam

En conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“FIRE BIG Y ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de rechazo “FIRE", con la cual presenta mas
semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la naturaleza de los
servicios por ambas comercialiZados. —--«xree e s

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 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° 128 de fecha 12 de enero de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas, «---«««- === sm e e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “FIRE BIG Y
ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 50944/2025, solicitada a nombre de FIREBIG

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N? 2086 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 578
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SELETIV", Clase 05, EXPEDIENTE N* 89995/2019, SOLICITADO
POR EUROFARMA PARAGU AY S A - -emmmmmm oo
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Asuncion, |

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacién interpuesto por el representante convencional de
Eurofarma Paraguay S.A., contra las Resoluciones N° 2086 de fecha 10 de diciembre de 2024 y N°® 578 de
fecha 20 de marzo de 2025, dictadas por la Direccién de Marcas, y; ==---=-=====smssmmmessmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de Eurofarma
Paraguay S.A. e interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucion N° 2086 de fecha 10 de
diciembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas,-=--=-=-====smmmmmmrmm s

Que, en fecha 02 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de Eurofarma Paraguay
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 578 de fecha 20 de marzo de 2025,
dictadas por |2 DIreccion de Mareas, - me s e s s s

Que, en fecha 21 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L D R

Que, en fecha 13 de agosto de 2025, el representante convencional de Eurofarma Paraguay S.A.
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 19 de agosto de 2025, -+==r--eememsemmcmsmmmc e ettt e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 2086 de fecha 10 de diciembre de 2024 considera que: “(..) Que, habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente N° 2014-1450377 Denominacién XELETIVO, Clase 5 Registro 426038 Titular Syngenta
Participations Ag. [CH]. 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
SR e e i e e e G

Que, la Resolucion N® 578 de fecha 20 de marzo de 2025, confirma la resolucion antes citada diciendo:
‘(..) Que, ademds, es importante resaltar que, aunque la marca registrada se encuentre limitada, la marca
solicitada busca proteger todos los productos de la clase y, tal hecho hace que el criterio para su
admusibilidad sea mas nguruao por lo que en el caso de autos, no se cump!ew los pnnmpms de
especialidad.(..)"-

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: %(...) Que, la titular de la marca citada
como antecedente no se opuso al registro de la marca “Selectiv”. Por lo tanto, esta omisién puede ser
interpretada como un consentimiento tdcito por parte de SYNGENTA CROP PROTECTION AG../..Que, la
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 2086 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N* 578
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SELETIV™, Clase 05, EXPEDIENTE N*® 89995/2019, SOLICITADO
POR EUROFARMA PARAGUAY 8. A, ~=-mmmmmm e e e e

a la marca hallada como antecedente y fonéticas con respecto a la antecedente, lo cual es un factor
importante a ser considerado en €] COLEJo (... ) === ==

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1 L (R

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 CONSHTUIL UNA MArCA, === ===s==sssemrmm et e e e e sas seeaa e s s ns s ne s e a e s e s s s n s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion

entre la solicitud de registro de la marca “SELETIV" y la marca base de rechazo “XELETIVO" ----------=--------

Que, realizando el cotejo ortogrifico, se advierte que ambas denominaciones presentan diferencias
relevantes en su conformacion grafica. En efecto, la marca solicitada *SELETIV” se compone de siete letras,
mientras que la marca antecedente “XELETIVO" contiene ocho letras, distinguiéndose ambas desde su
inicio por la utilizacion de las letras “S"y "X, respectivamente, elemento que reviste especial importancia
por ser el primer impacto visual que recibe el consumidor. Asimismo, la marca solicitada concluye con la
secuencia “TIV", mientras que la registrada finaliza con *TIVO", circunstancia que determina una
configuracién grafica distinta y una apariencia de conjunto claramente diferenciada,---------------------------—-

Que, desde el punto de vista fonético, las diferencias senaladas adquieren atin mayor relevancia. La
denominacion solicitada se articula en tres silabas y presenta una sonoridad breve y directa (SE-LE-TIV),
mientras que la marca antecedente posee cuatro silabas y una pronunciacion mas extensa (XE-LE-TI-VO),
generando una cadencia y ritmo claramente distintos. En consecuencia, aun cuando ambas marcas
comparten ciertas letras en una misma secuencia interna, tales coincidencias resultan insuficientes para
neutralizar las marcadas diferencias existentes en su estructura, longitud, inicio, terminacion y sonoridad
global, circunstancias que permiten al pablico consumidor identificarlas y diferenciarlas sin dificultad,
descartindose razonablemente la existencia de riesgo de confusion o asociacion indebida. —--=--sseemeeanns

SELECTIV (solicitada), ¥
XELETIVO (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 nimerg y la
secuencia de las letras o caracteres, -‘a posicién d’e las palabras o de los caracteres cm'nn'den tes,
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N? 2086 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N® 578
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SELETIV", Clase 05, EXPEDIENTE N® 89995/2019, SDUC[TADO
POR EUROFARMA PARAGUAY S.A.-----=-=ssosmssonnnsacocanncnaonnnaeen

marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las sflabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritme de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, [as coincidencias en la

parte inicial de los signos denominativos pesan mds al apmc:ar la smu.frmd que las coincidencias en la pan‘e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente “XELETIVO” posee el registro N°426038 en la clase 05 con la siguiente descripcion de
productos: *..Preparaciones para destruir amimales daninos, fungicidas, herbicidas, insecticidas,
comprendidos en la clase 5..". Por otra parte, la marca en tramite de registro “SELETIV" solicita en la
clase la cobertura de: “..Productos Farmacéuticos destinados al uso humano, excluyendo expresamente
preparaciones para destruir animales daninos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, comprendidos en la
clase § (CINCO)...". Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero
enfocados en productos de distinta naturaleza, finalidad y caracteristicas, lo cual determina una
diferenciacion clara en cuanto a su uso y a su destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que
no existe riesgo de confusién para el consumidor medio, dado que los productos no compiten entre si, no
se comercializan a través de los mismos canales y estan dirigidos a piiblicos claramente diferenciados.-------

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el
ambito de proteccion del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su proteccion. En el
caso que nos ocupa, la diferenciacion entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que
responde a una segmentacion clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el
consumidor incurra en confusion respecto al origen empresarial de los productos. Esta circunstancia
refuerza la viabilidad de una coexistencia pacifica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello
afecte el interés publico ni los derechos de los titulares.--===--==--==--=mrmems e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién General discrepa con la decision final a la que ha
arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que pﬂsee las
caractedstlcas neceﬁanas para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encuntrarse insertadegtro

! Direccidn Nacional de Propicdad Intelectual (DINAPL, Directrices pore of eramen de marcas oo Paraguay, pp. 147, 266 v 298 . Disponible en:

hitps. sawew s oy py portal v prospricdad-industral moarcas direcirices
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 2086 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 578
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SELETIV", Clase 05, E)'[PEDIENI'E N® 89995/2019, SOLICITADO

POR EUROFARMA PARAGUAY 5.A.----- L TR

Art. 12

Art. 20

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR las Resoluciones N® 2086 de fecha 10 de diciembre de 2024 y N® 578 de
fecha 20 de marzo de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas. -----=-+--=--=---=2=sze-

ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SELETIV", Clase 05, Expediente N°® 89995/2019, solicitada a nombre de
EUROFARMA PARAGUAY S.A.------------s---szeeemes T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 363 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“TOTALPLAST
DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", Clase 21, EXPEDIENTE N* 104570/2024, SOLICITADO POR GRUPO TOTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.-------

25 JUN 2006

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional GRUPO TOTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, contra la Resolucion N 363 de fecha 19 de febrero de 2026,
dictada por la DirecciGn de Marcas, y; svs=--ssesesmsrrtssmssimrmecrreersisnt st ersiassenionssmsmensnmioomsioneerasion

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de GRUPO TOTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la
Resolucion N2 363 de fecha 19 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas,-------=----==-=-s-22--

Que, en fecha 12 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
BT R i et B e o s R B A i e S S i o i

Que, en fecha 01 de junio de 2026, el representante convencional de GRUPO TOTAL BRASIL
INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA expresé agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resclver en fecha 04 de junio de 2026. —=--=====-smmmmmmmrm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: ‘(.) 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 relacion a los servicios que desea proteger.-, En consecuencia no
ha lugar a lo SOlCIadQ. "snsesrrenarremresanreasesnnacanreonsaasacnansosnsrmesansesecasacmn e rmn e or e mae oo e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) Que la marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que [a misma no designa ni describe el
servicio que desea prestar y mucho menaos el hecho de que con su denominacion sirva dentro del servicio
que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominacién sirva dentro del comercio para
describir caracteristicas del mismo, La denominacion “TOTALPLAST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA" no debe
ser considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con tres términos que la componen y
distinguen como tal, ademis de contar con una etiqueta propia y alusiva, por lo tante, no deberia ser
estudiada tan solo desde un punto de vista, sino desde la visidn de conjunto que se tiene de ella; y en vista a
ello la prohibicién incursa segtin el criterio de la Direccion de Marcas no corresponde a derecho (...)".--------

5 no del recurso

Que, cnrresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la pmcedeml
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 363 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTALPLAST
DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", Clase 21, EXPEDIENTE N° 104570/2024, SOLICITADO POR GRUPO TOTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “TOTALPLAST DESCARTAVEIS Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o se
refiere a caracteristicas propias de los productos que se desea amparar, --------=====sssmssromm s e

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de todos los productos de la Clase 2] del
nomenclador internacional, la cual comprende principalmente los pequefios aparatos y utensilios
accionados manualmente para uso domeéstico y culinario, asi como los utensilios cosméticos, los articulos
de cristaleria y ciertos productos de porcelana, cerimica, loza, barro cocido, arcilla o vidrio'. En ese
contexto, el signo solicitado “TOTALPLAST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA" se encuentra integrado por los
vocablos de origen portugués “Total"y “descartaveis”, que pueden traducirse al espafol como “total” o
“general” y “desechables” o “descartables”, respectivamente. Por su parte, el elemento “Plast”constituye una
abreviacién o evocacion del término “plastico”, sin que por ello adquiera, aptitud para describir de manera
directa y precisa los productos solicitados. De ello se colige que, la combinacion de los elementos
mencionados, da lugar a una expresion que, en su conjunto, no constituye la designacion necesaria, usual o
directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.------=--=-=---

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: (..) La evaluacién de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comiin o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: s
“ALGODON" para telas o productos textiles; ¢ “MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término "MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
cologuial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicara
confiere aptitud distintiva al SIgNo. (..,) == s ettt an s s b e e a e s s e saaee el

Que, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares y en diferentes clases
que utilizan el término PLAST como parte de su denominacion. En ese sentido, segin la biisqueda realizada
en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: ER
Clase 21, Registro N° 624695 a nombre de ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC
SERT-PLAST, Clase 21, Registro N® 570938 a nombre de Corinter S.R.L.; PLAST PET Clase 2

! e wrvew wiip, it esiweby classification-Tocumo
* Drireecion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Direetrices para of examen de marcas en Parggugy, p. 108, Dispomible en:

kb Cwoarw danpee pov, py paerial' v Y progncd nd-endgsbon) mareas dreg L ncg's
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 363 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTALPLAST
DESCARTAVEIS Y ETIQUETA”", Clase 21, EXPEDIENTE N° lNSTﬂIZUH SOLICITADO POR GRUPO TOTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA. -=-=-===sssssanssssanaes

529594 a nombre de Brands Brazil Licenciamentos Ltda; R RODAO PLAST, Clase 21, Registro N* 504419 a
nombre de Rodao Plast §.a.; extremo que demuestra la existencia de otras marcas similares, a nombre de
diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que
impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.---=---==--==ss=ssz-rerremeererenneoae oo

Que, la Resolucién 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, 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 sus servicios, es eminentemente evocativa,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios que provienen de UNA MISMA EMPIESa. -------=ssmsmmmmmsmmomrrms e oe e

Que, ahondando atn mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuil es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engariosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacién algtn elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacién descriptiva”. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese 0bjeto.” ---------sssomesnnecnns

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 General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. ------------=---

FPORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N* 363 de fecha 19 de febrero de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas, ----=--=--«==-sss e s e s s s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“TOTALPLAST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", Clase 21, N°® 104570/2024, solicitada a
nombre de GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE AVEIS LTDA.----=-+-===-=

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 3342 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
PLAST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N® 77640/2024, SOLICITADO POR GRUFO
TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.--==---ses=ssssssammnnnese-- ===

Asuncién, | 5 JUN 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional GRUPO TOTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, contra la Resolucién N¢ 3342 de fecha 30 de octubre de 2025,
dictada por la Direccitin de Marcas, y; s-sws=sssssssssmmememmmmrmmmm e s iasse s s s nas s s s s n s e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de GRUPO TOTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la
Resolucion N2 3342 de fecha 30 de octubre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.-----=---===-===-==2z-mo-

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
T T Rl s cot

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de GRUPO TOTAL BRASIL
INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de diciembre de 2025, ------------=cssssmcemnsasmmmsmmmaimanannnanes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) 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 designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio." La denominacion se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger.-, En consecuencia no
ha lugar a o SOliCItad0. nesrsserramsnsmssmmmerrmmrmrresmes caren et ossesnssnon s e st st et e st n s n s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) Que la marca solicitada no estd
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma no designa ni describe el
servicio que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominacion sirva dentro del servicio
que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominacion sirva dentro del comercio para
describir caracteristicas del mismo. La denominacion “Total Plast descartiveis y etiqueta” no debe ser
considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con tres términos que la componen y
distinguen como tal, ademis de contar con una etiqueta propia y alusiva, por lo tanto, no deberia ser
estudiada tan sélo desde un punto de vista, sino desde la visién de conjunto que se tiene de ella; y en vista a
ello la prohibicion incursa segun el criterio de la Direccion de Marcas no corresponde a derecho (...)". -+
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 3342 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
PLAST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 77640/2024, SOLICITADO POR GRUPO
TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.--------==-s=sz=rssnnnnneeee

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 legislacibn 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 @ CONSHITUIN UNa MATCa, «=-==mms e e s e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *Total Plast descartiveis 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 se refiere a
caracteristicas propias de los servicios que se desea amparar, ------==«==ss=sssmm s mm e

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los servicios de la Clase 35 del
nomenclador internacional, especificamente de: “.Servicios de supermercado [comercializacion de
cubiertos, platos y envases, todos desechables]: comercializacion [por cualquier medio] de materiales
plasticos no procesados; comercializacion [por cualquier medio] de materiales plisticos para embalaje;
comercializacion [por cualquier medio] de productos plisticos semielaborados; supermercado
[comercializacion de toallas de papel, servilletas de papel, papel laminado y peliculas plisticas]:
comercializacion [por cualquier medio] de utensilios y recipientes para el hogar o la cocina, comprendidos
en la clase 35..". En ese contexto, el signo solicitado “Total Plast descartiveis y Etiqueta” se encuentra
integrado por los vocablos de origen portugués “Total”y “descartdveis”, que pueden traducirse al espariol
como “total” o “general” y “desechables” o “descartables”, respectivamente. Por su parte, el elemento “Plast”
constifuye una abreviacion o evocacion del término “plastico”, sin que por ello adquiera, aisladamente
considerado, aptitud para describir de manera directa y precisa los servicios reivindicados. De ello se colige
que, la combinacién de los elementos mencionados, da lugar a una expresién que, en su conjunto, no
constituye la designacion necesaria, usual o directamente descriptiva de los servicios que el solicitante
pretende amparar con su SOl eIt - -==m-crm e e

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(...) La evaluacién de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
"ALGODON" para telas o productos textiles; » “MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra *"MANZANA", o “APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrénicos. El término ‘MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicari
confiere aptitud distintiva al SIgNO. (...) . =====ssmssessn e et

que utilizan el término PLAST como parte de su denominacion. En ese sentido, segin la by

hiyps: www dimaps gov.py pomal'y 3 propedad -indusirial marcas ' direcing gs

" Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Directrices para ef sxamen de marcas en Paraguay, p, 109 Diﬂrs{ﬂc Ry
s |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 3342 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
PLAST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 77640/2024, SOLICITADO POR GRUPO
TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.-+=========-

en el sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: PLASTI PLAST
EMBALAJES, Clase 35, Registro N°® 509940 a nombre de Rosendo Larrea Pefia; G PLAST, Clase 35, Registro N*
541325 a nombre de Grecia Noemi Ibarra Medina; BOLSI PLAST S.A., Clase 35, Registro N* 473719 a nombre
de Bolsi Plast S.a.; BI-PLAST, Clase 35, Registro N* 451503 a nombre de Luis Antonio Barrios Prieto; extremo
que demuestra la existencia de otras marcas similares, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase,
por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual
pueda ProSPerar en MeEIStr0. -==--=-=======sseremmrres e e e e e e

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

Que, ahondando atin mas en el anlisis, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una finea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algiin elemento que la hard, en menor o mayer grado, de fantasfa. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva”. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” --=---====-=====z=-===--

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 General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. --------=-------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3342 de fecha 30 (de ﬂctub%E 2025 dictada por la
Direccitn de Marcas, --------=-=-sssmsassceas T - N\ My e e




DIRECCION NACIONAL DE
% PROPIEDAD .y GOBIERNO vit. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAYT . blo. ﬂ 2

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 3342 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
PLAST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 77640/2024, SOLICITADO POR GRUPO

TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA.--

Art 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *Total
Plast descartiveis y Etiqueta®, Clase 35, N® 77640/2024, solicitada a nombre de
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTE‘E’EIELTDA.-;;#-.:: -----------------

Art. 3¢ NQ111:1QUESE_
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N*® 1550 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 Y N*® 1918 DE
FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA FIGURATIVA", Clase 32, EXPEDIENTE N*® T8043/2023 A
NOMBRE DE DECATHLON SE.-----s-sreseseresmmerememseaesemssmmeneenen -

Asuncion, 25 JUN 2016

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de DECATHLON
SE contra la Resolucion N° 1550 de fecha 24 de octubre de 2024 y N° 1918 de fecha 21 de julio de 2025,
dictada porla Dirercitn de MaECES, Y =========rrs=nnsnmumsdsn s nn mrine s hnaa e o e e mion s s e

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
DECATHLON SE e interpone Recurso de Reconsideracion en contra la Resolucion N® 1550 de fecha 24 de
octubre de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas, «-«==-====ssss s

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
DECATHLON SE e interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucion N® 1918 de fecha 21 de julio de
2025, dictada por la Direccifn de Marcas, - e e e

Que, en fecha 25 de setiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso
L e

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de DECATHLON SE expreso
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha
Y A DRI D8 TN, e oo ammsesss e o s s e e T e S b e o e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N*® 1550 de fecha 24 de octubre de 2024, considera que “(..) Que los signos son casi
idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusion entre los consumidores, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no
ha lugar a lo SOlicitado”, «~««sssesssnnsemn e st s e e

Que, la Resolucién N° 1918 de fecha 21 de julio de 2025, considera que “(...) Al confrontar visualmente
las mismas se puede notar a simple vista como la etiqueta de la marca solicitada posee caracteristicas muy
similares a la etiqueta de la marca registrada.../..Que. conforme puede ser apreciado en el cotejo realizado,
ambaos signos estin compuestos por una figura eliptica con una inclinacion hacia el lado derecho. En ambas
figuras existe un elemento en el medio de la elipse, que ni bien no son idénticos, analizando la estructura
general de ambas etiquetas, se concluye que existe una notable similitud. Ademas, es importante destacar
que la marca solicitada carece de elemento denominativo que pueda brindar distintividad respecto de la
marca antecedente../.. Que, adicionalmente es fundamental mencionar que existe una identidad en los
productos 2 proteger (.) " ssasssesrssesensasusnstnnnanisasensssottasmmnns can snsnss dn o e e s e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... ) vengo a hacer notar ante la Sra.
Directora que el signo solicitado no amerita el rechazo dispuesto y debe ser revocado, ya que prod
impresion visual y conceptual claramente diferenciada respecto de la marca citada coma gnte dente.../...
Que, del cotejo efectuado entre ambos signos, se aprecia con claridad su notable ﬁfﬁﬂ?ﬁ'ﬁa‘:

P e N
k . :\MLLLEHL A TE . i
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N® 1550 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1918 DE
FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA”", Clase 32, EXPEDIENTE N° 78043/2023 A
NOMBRE DE DECATHLON SE.---m=-=msr e s oo e e e s e e enaeen

invocado se compone de una “0” cerrada y en cursiva, de trazo continuo y redondeado, caracteristica del
estilo caligrifico que identifica a su titular. En cambio, el signo solicitado por mi representada no se cierra
completamente, adoptando una forma abierta que evoca la letra *D” con un trazo que retorna por detrds,
conformando una figura dindmica y distintiva, propia del universo visual de la marca DECATHLON.../..
Asimismo, corresponde destacar que mi representada cuenta con derechos adgquiridos en el ambito
nacional, donde el signo DECATHLON se encuentra debidamente registrado y protegido ante la DINAPI en
diversas clases vinculadas a su actividad comercial...” --=-==-===sssme s emm e

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en el presente caso, se encuentra en discusion la eventual existencia de riesgo de confusion
entre la marca figurativa antecedente a nombre THE COCA-COLA COMPANY, UNA CORPORACION DE
DELAWARE y la marca figurativa solicitada a nombre de DECATHLON SE. A tal efecto, deben ser analizadas
en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que
arroje la vision en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de
confusién. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad
de confusion entre 1as MiSM@s. =« se et e e e e

marca antecedente marca solicitada

0 &

Que, con respecto a las marcas figurativas, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUAY™ sefialan cuanto sigue: “(...) Este tipo de signo consiste en uno o mas elementos figurativos.
Pueden representar criaturas (animales, flores, etc.), personas o personajes reales o ﬁeﬁc‘im-({etrams
personajes de dibujos animados, etc.) y objetos o criaturas reales o jmagm:mas parf{g;empfn el si!:--‘ una
estrella, una montana, una nave espacial, un dragén, etc. También pueden con '

! Darecestn Nacional de Propredad Intelecal {DINAPL, Directrices parg ef examen de marcas en Pavagay, pp. | ]
hitps. wewow slingpn o e porigle 3 propeedad-industrial margis diresine e L
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1550 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1918 DE
FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MARCA FIGURATIVA®, Clase 32, EXPEDIENTE N® 78043/2023 A
NOMBRE DE DECATHLON SE.----- -

abstractas o geométricas, figuras, logotipos u otros dispositivos bidimensionales creados a propdsito para
servir como marcas. Los signos figurativos pueden tener uno o mas colores, pero no contendran palabras,
Jetras, e O BB s =i e et e e i L e e e e s B i b e R AR i s S e i

Que, analizando ambas figuras, la marca antecedente se encuentra constituida por un évalo de trazo
uniforme y, dentro del cual se inserta una figura central alargada y curvilinea, que genera espacios vacios de
proporciones equilibradas a ambos lados. Por su parte, la marca solicitada exhibe un disefio notablemente
diferente, compuesto por un 6valo de contorno mas grueso, acompanado en su interior por una figura
triangular o prismética de lineas rectas y vértice pronunciado, que ocupa una porcién sustancial del
conjunto, y proyecta una impresion visual mas robusta y angular. A ello se suma que los contrastes en
proporciones, grosor de lineas y composicion general determinan apariencias claramente diferenciables
para el observador medio. En consecuencia, apreciadas en su conjunto, de manera sucesiva y atendiendo a
la impresion de conjunto que permanece en la memoria del consumidor, las marcas analizadas en su
conjunto, son diferentes, disimiles, originales y distintivas, «--=---======sssemmmmm e e

A lo anteriormente expuesto, cabe afiadir que, tras una verificacion en el sistema informatico
institucional, se ha constatado que la firma DECATHLON SE ya es titular de multiples registros que amparan

el uso de la misma figura. Entre estos se destacan: MARCA FIGURATIVA a-) (Clase 14, Reg. N2 587275);
MARCA FIGURATIVA a? (Clase 09, Reg. N2 587276); MARCA FIGURATIVA a-) (Clase 11, Reg. N2 58277);
MARCA FIGURATIVA a) (Clase 35, Reg. N2 586720); MARCA FIGURATIVA a) (Clase 30, Reg. N?
587278), MARCA FIGURATIVA a? (Clase 25, Reg. N 587279); MARCA FIGURATIVA aj (Clase 24, Reg.

N2 587280) y MARCA FIGURATIVA a) (Clase 29, Reg. N2 593690), ademas de otros registros marcarios.
Esta evidencia demuestra que el solicitante ya goza de proteccién legal sobre la misma identidad visual en
diversas clases. En consecuencia, la presente solicitud constituye un intento de extender la proteccidn a
una variante de un signo que ya forma parte de su patrimonio marcario, sin que existan alteraciones
sustanciales que afecten su identidad grafica.-——------—--r-—--oooremsmme e e

Se constata, asimismo, que tanto la marca en tramite de registro como la marca base de rechazo,
poseen el estatus de marcas notorias. Ambas son referentes en sus respectivos sectores y sus logotipos
cuentan con un alto grado de reconocimiento, siendo vinculados de manera inmediata con sus productos y
servicios por el piblico general, incluyendo a quienes no son usuarios habituales de las mismas. La doctrina
establece que la notoriedad marcaria se deriva de la coexistencia de tres factores fundamentales: “su
trayectoria en el tiempo, una utilizacién generalizada y una inversion publicitaria de gran relevancia®™. Bajo
esta premisa y considerando que la marca bajo analisis posee una difusién masiva y un caracter notorio
plenamente consolidado en el territorio nacional, esta Direccién halla sustento juridico suficiente para
dejar sin efecto la resolucion apelada, en atencion a que los consumidores distinguen con claridad la
identidad visual de la solicitante frente a la registrada, se concluye que la posibilidad de confusién entre
ambos SIgNOS 85 PractiCammen e INeXIS BT, s mrm e oo oo

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 General considera que es un signo que posee las

/7 & g

! Mathely, Paul, "Le drost frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984,
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N® 1550 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1918 DE
FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", Clase 32, EXPEDIENTE N* 78043/2023 A
NOMBRE DE DECATHLON SE.--++-----=rr-smzrsssmzmremmrmssmenns

caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -------------

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

Art. 1° REVOCAR las Resoluciones N2 1550 de fecha 24 de octubre de 2024 y N¢ 1918
de fecha 21 de julio de 2025 dictadas por la Direccién de Marcas. -----------------

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
*MARCA FIGURATIVA", Clase 32, Expedlente N*® 78043/2023, solicitada a
nombre de DECATHLON SE.--

II!II' .i,_H s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96559/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.ARS.A.)----=-sseemmesmmmnsssmemsccmn s mmme e

T E 1 1
Asuncion, 7 3 JUN 7076

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por Ana Maria Gonzélez Godoy y Edwar Miguel Arca
Lépez por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolucién N® 425 de fecha 06 de julio de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos, ¥; -«==-=s==nsssssesssmmmm s

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan Ana Maria Gonzilez Godoy y Edwar Miguel Arca Lépez
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelacion contra la Resolucion N° 425
de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.----<=-<-----s==sssssseoaees

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelacion InterPuests, ~= e mmmme e

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana Marfa Gonzélez Godoy expreso agravios; dictindose en
fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, -----==-c-meemommmmr e

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.RS.A.) por no contestar el traslado de la expresion
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para
resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 <o cosmmmm e

Que, Edwar Miguel Arca Lopez expreso agravios en fecha 28 de febrero de 2025; dictindose en fecha
05 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y
se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -—-«---r=rmmreermmmmme el

Que, en fecha 23 de julio de 2025 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.RS.A.) por no contestar el traslado de la expresion
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamoé autos para
resolver en fecha 31 de julio de 2025, === smmmmmsmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna
comparten la palabra "ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o
confusién, y en ningtin momento podran acarrear inconvenientes al publico interesado o consumidor
puesto que las marcas en cuestion, al elemento en comun le acompanian otros vocablos; asi tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO JURIDICO" y la otra “BASKET" que hacen alusion a la
actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se
acentuan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la
Que, ademas no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualid
en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre si. También es sabido qtre

N
A, Claudia Pomeld

Uurnnuﬁ“‘”"'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N°® 96559/2021, SOLICITADO POR
COMPARNIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARSA.)

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que ademds concurren
OLTOS CONAICIOMAIIEES (... ) < m e oo e oo

Que, se agravia la oponente Ana Maria Gonzilez Godoy, y entre otros argumentos expresa: “(...) e/
mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA”, por la palabra
ASESORIA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la
distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser infima, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
"ASESORIA” de uso comun por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos
propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares
entre si. Tampoco fue considerado por el Inferior la intima relacién que existe entre las clases de las marcas
enfrentadas. En efecto, la clase 16, ampara principalmente: el papel, el cartén y ciertos productos de estos
materiales, asi como los articulos de oficina, mientras que la clase 45 ampara: Servicios juridicos y la clase 41
ampara principalmente las forma de educacién o formacion. Productos y servicios utilizados
conjuntamente para servicios de prestacién profesional en oficinas o instituciones educativas, motivo por
el cual podemaos encontrar los mismos elementos en un mismao establecimiento y destinados a cumplir una
misma finalidad (...)"-=====ss=smemses- smesmmmmmeammrrsmeresssrosstsresesssesssrssrassessssssssrsssmrressresssssasessssssreeess

Que, el oponente Edwar Miguel Arca Lopez entre otros argumentos expresa : “(...) Al contrario de lo
afirmado en la Resolucién recurrida, en el presente caso, la parte comin en las dos marcas, la cual es la
denominacion ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los
puosibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol
decisive de diferenciarlas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y
asociarlas entre si, debido a la identidad de la denominacion comin ARCA sobre la cual se centrard la
atencion del pablico consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atencion de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada
ARCA ya sea ortogrifica, grifica, como fonéticamente (...) . --=-==-======rmmr s s

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

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 resultade que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA" (Clase 16) y las marcas oponentes “AB ARCA BASKET Y ETIQUETA"
(Clase 41), “ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)". -----------sosmsommmmmmmmsnminannaanian

Que, efectuado el cotejo ortografico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas
comparten el vocablo *ARCA", dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusion,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuracion general. En efecto, la
denominacion de la marca solicitada incorpora la letra inicial “A” seguida de la EXPTESI&R"
ASESGRJ‘A mientras que las marcas npnnentes poseen elementos adlcmnales claramente

'e Prep
e :ufll.un P " |
\ Diree |n'\;:1~|.1.=: sopiddad aneleenual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N°® 96559/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.ARS.A)

JURIDICO ARCA GONZALEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensién, composicién
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada,------

Que, en el plano fonético, las expresiones "ARCA ASESORIA", “ARCA BASKET" y “ESTUDIO JURIDICO
ARCA GONZALEZ" generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuacién y
secuencia de pronunciacion, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente,
desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca
solicitada remite a servicios de asesoria, la primera oponente se vincula al imbito deportivo, mientras que la
segunda alude a un estudio juridico. En consecuencia, las diferencias senaladas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término comin “ARCA", descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusion o asociacion indebida en el piblico consumidor.--------=--sseemmmmmmeannnnans

A ARCA ASESORIA (marca solicitada), y

AB ARCA BASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciacion global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusion o asociacién indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las
siguientes marcas registradas: “AB ARCA BASKET Y ETIQUETA " Registro N° 495801 clase 41 con la siguiente
descripcion: “Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora
de habitos favorecedores de la insercion social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y
oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la prictica del
deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar competiciones,encuentros y eventos
deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, fomentar, acordar con instituciones
educativas”; De igual forma, la marca “ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA" Registro N°
495802 clase 45, el cual comprende: “Servicios juridicos, de asesoramiento en materias juridicas,
administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos técnicos, investigaciones legales y judiciales,
servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual.”. Por su parte, la marca en tramite de
registro “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA”" solicita la cobertura en la Clase 16 para los siguientes productos:
“Adhesivos [articulos de papeleria] / autoadhesivos: blocs [articulos de papeleria]: bolsas [sobres, bolsitas]
de papel o materias plisticas para empaquetar; carpetas para documentos; carteleras [tablones de
anuncios] de papel o carton; carteles / pasters; circulares / boletines informativos; etiquetas de papel o de
cartén; folletos; formularios / impresos [formularios]; ilustraciones; productos de imprenta / material
impreso; imprentas portatiles [articulos de oficina] / equipos de impresién portatiles [articulos de oficina;
impresiones graficas; sobres [articulos de papeleria]”. De la comparacion se colige, que las marcas en pugna
se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus
productos y servicios no poseen una conexion competitiva comercial directa y apuntan a_un _piblico
consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decif
que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposicion planteada en autos. -- =
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N°® '3‘655'3‘!1{121 SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.ARS.A) eacnes e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, 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 en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre |as MiSmas,---------=--=sessrsmmessmm oo S

Que, ademas de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqueta altamente distintiva
compuesta, en su parte superior, por un elemento figurativo de gran tamano que representa una letra “A”
estilizada de color turquesa, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados
de menor tamafio que se desprenden generando una impresion visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento grafico se ubica la denominacion “ARCA" en letras mayisculas de color negro, con tipografia
moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresion “ASESORIA"en letras maytisculas de menor tamario y
color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, segiin se observa en el sistema
informético de la institucién, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
“AB" estilizadas en color azul, acompanadas por la representacion grafica de un balén de baloncesto en
tonos naranjas, junto con la denominacion “ARCA BASKET" en letras mayusculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un disefio
integrado por un elemento grafico circular de color bordé acompanado de la figura de una de columna de
color blanco, junto con la denominacion “Arca Gonzalez™ escrita con tipografia serif en tono bordo y la
expresion “Estudio Juridico® en caracteres de menor tamarnio, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En
consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composicion grafica,
estructura, tipografia, colores, distribucion de elementos y concepto evocativo, -----=--------eeeeemmeemaneeens

Marca Solicitada Marcas Oponentes

e ARCA
BASKET

ARCA

ASESORIA
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 425 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 95559.!2(121 SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A.)

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™. «--------- e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccién General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucién recurrida. -=----smesommmm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N°® 425 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---------=--r==-someeememeee

Art. 22 DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “A
ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, iente N° 96559/2021, solicitada a
nombre de COMPANIA ADMINISTRADORA DE

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula. -s--m-r--m- S

-~

' 8anchez Herrero, Andrés. “ConfUsidn de Marcas® Editorial La Ley, Asuncifn. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 424 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N°® 96551/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A.) - - -

r ||| alil
Asuncion, 2 J N J-E

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por Ana Maria Gonzilez Godoy y Edwar Miguel Arca
Lépez por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolucién N° 424 de fecha 06 de julio de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIgiosos, y; ---==--======ssrmmsmsmssrmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan Ana Maria Gonzélez Godoy y Edwar Miguel Arca Lépez
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelacion contra la Resolucion N° 424
de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----==-===========zzsszszas

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelacion INterPUeSts, «=«=--==ssrmsesmmrmeen e et an s ee st ne st s s p s et s s st e s pe e e e

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana Maria Gonzilez Godoy expresé agravios; dictindose en
fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -«

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) por no contestar el traslado de la expresién
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para
resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 - mee e e

Que, Edwar Miguel Arca Lopez expreso agravios en fecha 04 de diciembre de 2024; dictandose en
fecha 13 de mayo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, ----—-=s---rmmmmmm e

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A.) por no contestar el traslado de la expresion
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamé autos para
resolver en fecha 26 de agosto de 2025 --e e mm s s s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna
comparten la palabra “ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o
confusion, y en ningtin momento podrdn acarrear inconvenientes al ptiblico interesado o consumidor
puesto que las marcas en cuestion, al elemento en comiin le acompanan otros vocablos; asi tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra “ESTUDIO JURIDICO" y la otra "BASKET™ que hacen alusion a la
actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA”", con lo cual se
acentuan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la parte comiin,
Que, ademids no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante erenmahdad gtie las marcas
en pugna pertenecen a clases diferentes no refacionadas entre si. También es sabido g dff de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 424 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96551/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.ARS.A )-----mrrsmrssmemmramemmmsemsmsammemmesmnnsenmsnceas

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que ademas concurren
OLTOS CONAICIONANEES (... ) == e e et

Que, se agravia la oponente Ana Maria Gonzilez Godoy, y entre otros argumentos expresa: *(...) e/
mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra
ASESORIA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la
distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser infima, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
"ASESORIA" de uso comin por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos
propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares
entre si. Tampoco fue considerado por el Inferior la intima relacién que existe entre las clases de las marcas
enfrentadas. En efecto, la clase 16, ampara principalmente: el papel, el cartén y ciertos productos de estos
materiales, asi como los articulos de oficina, mientras que la clase 45 ampara: Servicios juridicos y fa clase 41
ampara principalmente las forma de educacion o formacion. Productos y servicios utilizados
conjuntamente para servicios de prestacién profesional en oficinas o instituciones educativas, motivo por
el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una
I Bralidart [ )% s oot s o S S S S A i

Que, el oponente Edwar Miguel Arca Lépez entre otros argumentos expresa : “(..) Al contrario de lo
afirmado en la Resolucién recurrida, en el presente caso, la parte comiin en las dos marcas, la cual es la
denominacion ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los
posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol
decisive de diferenciarfas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y
asociarlas entre si, debido a la identidad de la denominacién comiin ARCA sobre la cual se centrard la
atencion del publico consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atencidn de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada
ARCA ya sea ortogrifica, grifica, como fonéticamente (.. ) - mes s s

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro
“A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA” (Clase 16) y las marcas oponentes “AB ARCA BASKET Y ETIQUETA"
(Clase 41), “ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)". --------------ssemrmmmmmaannennne

Que, efectuado el cotejo ortografico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas
comparten el vocablo "ARCA", dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusion,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuracion general. En_efecto, la
denominacién de la marca solicitada incorpora la letra inicial “A" seguida de la expresion ARCA
ASESORIA", mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales clarar e fifgrenciadgres,

tales como las letras “AB" y la expresion “BASKET", en un caso, y la denumjnagﬁ’ﬁ"f a “ESTYDIO
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 424 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96551/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A)

JURIDICO ARCA GONZALEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensién, composicién
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones “ARCA ASESORIA", “ARCA BASKET" y *ESTUDIO JURIDICO
ARCA GONZALEZ" generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuacion y
secuencia de pronunciacion, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente,
desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca
solicitada remite a servicios de asesoria, la primera oponente se vincula al imbito deportivo, mientras que la
segunda alude a un estudio juridico. En consecuencia, las diferencias senaladas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término comun “ARCA" descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusion o asociacion indebida en el publico consumidor.---=----==-ssmeereeamnancnaee

A ARCA ASESORIA (marca solicitada), y

AB ARCA BASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciacion global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusién o asociacion indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las
siguientes marcas registradas: "AB ARCA BASKET Y ETIQUETA " Registro N* 495801 clase 41 con la siguiente
descripcion de servicios: “Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa
generadora dehdbitos favorecedores de la insercion social y de fomento de la solidaridad, brindar
programas yoportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante
lapractica del deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar
competiciones,encuentros y eventos deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, fomentar,
acordarcon instituciones educativas”; De igual forma, la marca “ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y
ETIQUETA" Registro N° 495802 clase 45, el cual comprende: “Servicios juridicos, de asesoramiento en
materias juridicas, administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos tecnicos, investigaciones
legales y judiciales, servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual.”. Por su parte, la marca
en tramite de registro “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA" solicita la cobertura en la Clase 16 para productos:
“Adhesivos [articulos de papeleria] / autoadhesivos; blocs [articulos de papeleria]: bolsas [sobres, bolsitas]
de papel o materias plisticas para empaquetar; carpetas para documentos; carteleras [tablones de
anuncios| de papel o cartén; carteles / posters; circulares / boletines informativos; etiquetas de papel o de
cartén; folletos; formularios / impresos [formularios]; ilustraciones; productos de imprenta / material
impreso; imprentas portatiles [articulos de oficina] / equipos de impresién portitiles [articulos de oficina]:
impresiones grificas; sobres [articulos de papeleria]”. De la comparacion se colige, que las marcas en pugna
se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus
productos y servicios no poseen una conexion competitiva comercial directa y apunts
consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la §
que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposicion planteada en autos: =g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 424 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96551/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A.)

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido comao uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, 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 en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las MiSmas. ---===-===-====nsmr e saesersssemmsnsanansnasnsannn

Que, ademas de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqueta altamente distintiva
compuesta, en su parte superior, por un elemento figurativo de gran tamafio que representa una letra A"
estilizada de color dorado, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados de
de menor tamafio que se desprenden generando una impresion visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento grifico se ubica la denominacién "ARCA™ en letras maytisculas de color azul oscuro, con
tipografia moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresion “ASESORIA " en letras maytsculas de menor
tamano y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, segiin se observa en el sistema
informatico de la institucion, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
“"AB" estilizadas en color azul, acompanadas por la representacion grafica de un balon de baloncesto en
tonos naranjas, junto con la denominacion "ARCA BASKET” en letras maytsculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un disefio
integrado por un elemento grafico circular de color bord6 acompanado de la figura de una de columna de
color blanco, junto con la denominacién “Arca Gonzalez" escrita con tipografia serif en tono bordo y la
expresion “Estudio Juridico” en caracteres de menor tamafio, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En
consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composicion grafica,
estructura, tipografia, colores, distribucién de elementos y concepto evocativo, -=---===s==sssssmrmmranee s

Marca Solicitada Marcas Oponentes

ARCA
BASKET

ARCA

ASESORIA

Que, esta Direccion considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien
en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto SW
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 424 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 96551/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.ARS.A)------ssssnncmmmesssaannenmmmeeee s s emmmemee s mmnnae

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™. ----=«===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, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucion recurrida. -=-==ssses e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 424 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la
Direccidon de Asuntos Marcarios Litiglosos, -=----=--sssssmm oo

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “A
ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 16, Expediente N° 96551/2021, solicitada a

Art. 32

' Sinchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncién, 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 422 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96554/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.AR.S.A Jromessnssnnammnannnan

Asuncion, £ 9 JUN 2026

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por Ana Maria Gonzélez Godoy y Edwar Miguel Arca
Lépez por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolucion N° 422 de fecha 06 de julio de 2023,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LIIZIOS0S, ¥; «==-====ssseesmms e e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan Ana Maria Gonzilez Godoy y Edwar Miguel Arca Lopez
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelacion contra la Resolucion N° 422
de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.---------ssesssescaasaacas

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelacion INterPUESTOS, «=rssen s e e s e s

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana Marfa Gonzilez Godoy expreso agravios; dictindose en
fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ---------==esmeemmmmrmrr e

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A) por no contestar el traslado de la expresion
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamo autos para
resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .-«-sreres s s e

Que, Edwar Miguel Arca Lopez expreso agravios en fecha 28 de febrero de 2025; dictindose en fecha
05 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y
se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ------rsrmmmmmm s

Que, en fecha 23 de julio de 2025 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) por no contestar el traslado de la expresion
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamd autos para
resolver en fecha 31 de julio de 2025 .--emmsmrmmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna
comparten la palabra "ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o
confusién, y en ningiin momento podrin acarrear inconvenientes al pitblico interesado o consumidor
puesta que las marcas en cuestion, al elemento en comtin le acompanan otros vocablos; asi tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra *ESTUDIO JURIDICO" y la otra “BASKET" gue hacen alusién a la
actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de “ASESORIA", con lo cual se
acentian su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la papt@ comun
Que, ademds no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad qug
en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre si. También es sabido que tralg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 422 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96554/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A )-rererrrsemeemsmrmnazsnses

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que ademas concurren
OLNOS CONAIC OIS (.. ) === m e m o s e

Que, se agravia la oponente Ana Maria Gonzilez Godoy, y entre otros argumentos expresa: “(..) e/
mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra
ASESORIA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la
distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser infima, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
“ASESORIA" de uso comiin por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos
propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares
entre si. Tampoco fue considerado por el Inferior la intima relacion que existe entre las clases de las marcas
enfrentadas. En efecto, la clase 35, ampara principalmente: Publicidad: gestién, organizacién y
administracion de negocios comerciales; trabajos de oficina mientras que la clase 45 ampara: Servicios
juridicos y la clase 41 ampara principalmente las formas de educacion o formacion. Servicios utilizados
conjuntamente para servicios de prestacion profesional en oficinas o instituciones educativas, motivo por
el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una
misma finalidad (...) . -===mmmm oo e e st

Que, el oponente Edwar Miguel Arca Lépez entre otros argumentos expresa : “(...) Al contrario de lo
afirmado en la Resolucién recurrida, en el presente caso, la parte comin en las dos marcas, la cual es la
denominacién ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los
posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol
decisivo de diferenciarlas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y
asociarlas entre si, debido a la identidad de la denominacion comiin ARCA sobre la cual se centrari la
atencién del publico consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atencién de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada
ARCA ya sea ortogrifica, grifica, cCOmo fOnStiCamente (... ) == == s e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA" (Clase 35) y las marcas oponentes “AB ARCA BASKET Y ETIQUETA"
(Clase 41), “ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)". -----------==rs-mrmmmssmneeeaneeaaes

Que, efectuado el cotejo ortografico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas
comparten el vocablo “ARCA", dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusion,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuracion general. En efecto, la
denﬂminacidn de la marca solicitada incorpora la letra inicial ‘A" seguida de la expresir&-n "A

i I.nﬁuil.rllil-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 422 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96554/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.AR.S.A.)-----=sssmmmmrmmsmmmesmsees e s

JURIDICO ARCA GONZALEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensién, composicion
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones “ARCA ASESORIA", “ARCA BASKET" y “ESTUDIO JURIDICO
ARCA GONZALEZ® generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuacién y
secuencia de pronunciacion, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente,
desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca
solicitada remite a servicios de asesoria, la primera oponente se vincula al ambito deportivo, mientras que la
segunda alude a un estudio juridico. En consecuencia, las diferencias sefialadas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término comiin “ARCA”" descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusion o asociacion indebida en el piblico consumidor.----------eassaceccanncicnaes

A ARCA ASESORIA (marca solicitada), y

AB ARCA BASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciacién global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusion o asociacion indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las
siguientes marcas registradas: “AB ARCA BASKET Y ETIQUETA " Registro N° 495801 clase 41 con la siguiente
descripcion: “Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora
de habitos favorecedores de la insercion social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y
oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la préctica del
deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar competiciones,encuentros y eventos
deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, fomentar, acordarcon instituciones
educativas”; De igual forma, la marca “ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA" Registro N°
495802 clase 45, el cual comprende: “Servicios juridicos, de asesoramiento en materias juridicas,
administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos técnicos, investigaciones legales y judiciales,
servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual”. Por su parte, la marca en tramite de
registro "A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA" solicita la cobertura en la Clase 35 para “Asistencia en la
direccién de negocios; bisqueda de negocios; servicios de comparacion de precios; andlisis del precio de
costo; compilacién de indices de informacion con fines comerciales o publicitarios; consultoria profesional
sobre negocios comerciales; consultoria sobre direccion de negocios; estudios de mercado; servicios de
gestién de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construccién; indagaciones sobre negocios:
servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios de intermediacion
comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relacion de potenciales
inversores privados con empresarios que necesitan financiacion; negociacion de contratos de negocios
para terceros; negociacion y conclusién de transacciones comerciales para terceros; servicios de expertos
en eficiencia empresarial; consultoria sobre estrategias de comunicacion [publicidad]: consultorfa
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 422 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96554/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CA.RS.A.)r---rmzrmrsmmrmsmsmmemmermmmeemmem e e

colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional.
Asimismo, los servicios enfrentados persiguen finalidades claramente diferenciadas, dirigidas ademas a
necesidades especificas de distinta naturaleza. Mientras las marcas oponentes se orientan,
respectivamente, al ambito deportivo y al ambito juridico, la solicitud se circunscribe al campo de la gestion
empresarial y la consultoria comercial. Por ello, aun cuando las partes compartan el elemento
denominativo "ARCA", no se advierte una superposicion objetiva de los servicios ni una relacion de
complementariedad tal que permita presumir que el publico consumidor pueda atribuirles un origen
empresarial comun, circunstancia que atenda significativamente cualquier eventual riesgo de confusion.
En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el
A-quo, en la que ha desestimado la oposicion planteada en autos, -s--ss-sssosmmsmmmmmn s e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, 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 solo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre 168 TisNas.~=+-ser+serrensaenenmersmmesnmasaasssmmmesamassnmete e enanereanss

Que, ademas de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una gligueta distintiva
compuesta por un elemento figurativo de gran tamaio en su parte superior, que representa una letra “A”
estilizada de color dorado, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados de
de menor tamafno que se desprenden generando una impresion visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento grafico se ubica la denominacion *ARCA" en letras mayusculas de color azul oscuro, con
tipografia moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresién “ASESORIA "en letras mayusculas de menor
tamano y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, segiin se observa en el sistema
informético de la institucién, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
“AB" estilizadas en color azul, acompanadas por la representacion grifica de un balon de baloncesto en
tonos naranjas, junto con la denominacion “ARCA BASKET™ en letras maytsculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un disefio
integrado por un elemento grafico circular de color bordd acompanado de la figura de una de columna de
color blanco, junto con la denominacion “Arca Gonzéalez" escrita con tipografia serif en tono bordg y la

Marca Solicitada

1~1r-cr|n.1
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 422 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96554/2021, SOLICITADO POR
COMPARNIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.ARS.A)----rennrens

Que, esta Direccion considera oportuno citar la doctrina 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™. -------------eeeeeoiiinii

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 422 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---=-----==s-=s=ssmssmmmmmmammmaancnee

Art. 2¢ DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “A
ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente-N°-96554/2021, solicitada a
nombre de COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARSA.),—x--------

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.---------r=rrrmmsreemmmmnn e St el

Y Wijeerieneny] dg Progied
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' sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas® Editorial La Ley, Asuncion. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96556/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.AR.S.A.)---==--snsssnssmmmrmmcmnmnnsaessmmn s messmmmsm s

Asuncion, 13 JUN- 2076
VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por Ana Maria Gonzalez Godoy y Edwar Miguel Arca

Lépez por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolucién N° 423 de fecha 06 de julio de 2023,

dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos, y; -=---=-==-==sssmsessemmmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan Ana Marfa Gonzalez Godoy y Edwar Miguel Arca Lépez
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelacion contra la Resolucion N* 423
de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Liigiosos.------=--====-=-==zccceseav

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelacion IMEerPUESTOS, «-===nmmmem s

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana Maria Gonzilez Godoy expreso agravios; dictindose en
fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. - cemr s

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) por no contestar el traslado de la expresion
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para
resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 ~«-ovemmammn e e

Que, Edwar Miguel Arca Lopez expresd agravios en fecha 28 de febrero de 2025; dictindose en fecha
05 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y
se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -« -ceee e

Que, en fecha 23 de julio de 2025 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) por no contestar el traslado de la expresion
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para
resolver en fecha 31 de julio de 2025 .-----=rmmm s rmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna
comparten la palabra "ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o
confusién, y en ningtin momento podran acarrear inconvenientes al publico interesado o consumidor
puesto que las marcas en cuestion, al elemento en comin le acompanan otros vocablos; asf tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra “ESTUDIO JURIDICO” y la otra “BASKET" que hacen alusién a la
actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA”, con lo cual se
acentuan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la parte comu
Que, ademas no puede ser pasado por alto en el cotefo marcario la relevante eventualidad que lag'marn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96556/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.ARS.A)-=r==ssmrzsmmerasmmmnssnmeenmmaeannneans

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que ademds concurren
OLFOS CONAICIONAIIEES (.. ) e m e e e e meiiccee

Que, se agravia la oponente Ana Maria Gonzélez Godoy, y entre otros argumentos expresa: *(..) e/
mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra
ASESORIA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la
distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser infima, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
“ASESORIA” de uso comiin por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos
propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares
entre si. Tampoco fue considerado por el Inferior la intima relacién que existe entre las clases de las marcas
enfrentadas. En efecto, la clase 35 ampara principalmente: Publicidad.; gestién, organizacion y
administracion de negocios comerciales; trabajos de oficina mientras que la clase 45 ampara: Servicios
juridicos y la clase 41 ampara principalmente las formas de educacion o formacion. Servicios utilizados
conjuntamente para servicios de prestacion profesional en oficinas o instituciones educativas, motivo por
el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una
L E 7 20, PSPPI e S RPN s (S Sy T

Que, el oponente Edwar Miguel Arca Lopez entre otros argumentos expresa : “(..) Al contrario de lo
afirmado en la Resolucion recurrida, en el presente caso, la parte comiin en las dos marcas, la cual es la
denominacion ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los
posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol
decisivo de diferenciarlas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y
asociarlas entre si, debido a la identidad de la denominacién comiin ARCA sobre la cual se centrari la
atencion del publico consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atencidn de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada
ARCA ya sea ortogrifica, grafica, como fonéticamente (...) -==========r e e

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

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. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA" (Clase 35) y las marcas oponentes “AB ARCA BASKET Y ETIQUETA"
(Clase 41), “ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)". --=-----=----rrsmmmmmes e

Que, efectuado el cotejo ortografico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas
comparten el vocablo *ARCA", dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusion,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuracion general. En efecto, la
denominacion de la marca solicitada incorpora la letra inicial “A% seguida de la expresion "ARCA
ASESORIA", mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente diferep
tales como las letras "AB" y la expresion "BASKET", en un caso, y la denominacidnsgomplej
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96556/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.AR.S.A.)------=--=- ;

JURIDICO ARCA GONZALEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensién, composicién
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones "ARCA ASESORIA", “ARCA BASKET" y “ESTUDIO JURIDICO
ARCA GONZALEZ" generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuacién y
secuencia de pronunciacion, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente,
desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca
solicitada remite a servicios de asesoria, la primera oponente se vincula al ambito deportivo, mientras que la
segunda alude a un estudio juridico. En consecuencia, las diferencias sefaladas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término comin “ARCA" descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusion o asociacion indebida en el piblico consumidor.------=--=eseesccmmiciaecaaes

A ARCA ASESORIA (marca solicitada), y

AB ARCA BASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciacion global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusion o asociacion indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las
siguientes marcas registradas: "AB ARCA BASKET Y ETIQUETA " Registro N° 495801 clase 41 con la siguiente
descripcion: “Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora
de hibitos favorecedores de la insercion social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y
oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la prictica del
deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar competiciones,encuentros y eventos
deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel. fomentar, acordarcon instituciones
educativas”; De igual forma, la marca “ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA" Registro N°
495802 clase 45, el cual comprende: “Servicios jurfdicos, de asesoramiento en materias juridicas,
administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos técnicos, investigaciones legales y judiciales,
servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual.”. Por su parte, la marca en trimite de
registro "A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA" solicita la cobertura en la Clase 35 para “Asistencia en la
direccién de negocios; biisqueda de negocios; servicios de comparacion de precios; anilisis del precio de
costo; compilacion de indices de informacion con fines comerciales o publicitarios; consultoria profesional
sobre negocios comerciales; consultoria sobre direccién de negocios; estudios de mercado; servicios de
gestion de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construccidn; indagaciones sobre negocios;
servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios de intermediacion
comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relacién de potenciales
inversores privados con empresarios que necesitan financiacioén; negociacion de contratos de negocios
para terceros; negociacion y conclusion de transacciones comerciales para terceros; servicios de expertos
en eficiencia empresarial; consultoria sobre estrategias de comunicacion [publicidad];_ a:ansuf :
estrategias de comunicacion [relaciones ptiblicas|: consultoria sobre gestion de personal: -'_,__
organizacién de negocios; consultoria sobre organizacion y direccion de negﬂc;ﬁs. . De lacor
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N*® 96556/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.ARS.A.)----oesssmmnmsmnnnnnciinnaanes

colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional.
Asimismo, los servicios enfrentados persiguen finalidades claramente diferenciadas, dirigidas ademas a
necesidades especificas de distinta naturaleza. Mientras las marcas oponentes se orientan,
respectivamente, al ambito deportivo y al imbito juridico, la solicitud se circunscribe al campo de la gestion
empresarial y la consultoria comercial. Por ello, aun cuando las partes compartan el elemento
denominativo "ARCA", no se advierte una superposicién objetiva de los servicios ni una relacion de
complementariedad tal que permita presumir que el pablico consumidor pueda atribuirles un origen
empresarial comun, circunstancia que atenia significativamente cualquier eventual riesgo de confusion.
En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el
A-quo, en la que ha desestimado la oposicion planteada en autos. --==--===-===smsemrrmmee e

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

Que, ademas de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una efigueta distintiva
compuesta por un elemento figurativo de gran tamafio en su parte superior, que representa una letra “A”
estilizada de color turquesa, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados
de de menor tamarnio que se desprenden generando una impresion visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento grafico se ubica la denominacion “ARCA" en letras maytisculas de color negro, con tipografia
moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresién “ASESORIA"en letras maytisculas de menor tamafio y
color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, segin se observa en el sistema
informitico de la institucién, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
“AB" estilizadas en color azul, acompanadas por la representacion grafica de un balén de baloncesto en
tonos naranjas, junto con la denominacion *ARCA BASKET™ en letras maytsculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un disefio
integrado por un elemento grafico circular de color bordéd acompanado de la figura de una de columna de
color blanco, junto con la denominacion “Arca Gonzalez™ escrita con tipografia serif en tono bordo y la
expresion “Estudio Juridico” en caracteres de menor tamafio, todo ello dispuesto sobre un fondo cla
consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composics
estructura, tipografia, colores, distribucién de elementos y concepto evocativo. ------=------amef ccoegeeeeeeaes

Marca Solicitada Marcas Oponentes |, iRt ey
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA”", Clase 35, EXPEDIENTE N° 96556/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A.)-

Que, esta Direccion considera oportuno citar la doctrina 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™, «««-see e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 423 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, «-----sossem oo

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *A
ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 96556/2021, solicitada a
nombre de COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIES€ A

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.

I'hrh:rﬂu',il'ln.ul i i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 96549/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARSA.) -

Asuncion, 25 JUN 70
VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por Ana Maria Gonzélez Godoy y Edwar Miguel Arca

Loépez por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolucion N® 421 de fecha 06 de julio de 2023,

dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIgiosos, y; --------====sssmmmmmms e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan Ana Maria Gonzalez Godoy y Edwar Miguel Arca Lpez
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelacion contra la Resolucion N° 421
de fecha 06 de julio de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.---=--«------==ss=ssszzeeee

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelacion interpuestos, === =msesmmsm s e e

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana Maria Gonzélez Godoy expresd agravios; dictindose en
fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. «--«--=-=cesmems e

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.RS.A.) por no contestar el traslado de la expresion
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamé autos para
resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .-« -=-smm e mm e

Que, Edwar Miguel Arca Lopez expreso agravios en fecha 04 de diciembre de 2024; dictindose en
fecha 09 de diciembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. --------==-s-cecromime

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) por no contestar el traslado de la expresion
de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para
resolver en fecha 26 de agosto de 2025.---=--==rmesmmeermen et s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) En efecto, si bien es cierto las marcas en pugna
comparten la palabra "ARCA", también es cierto que ese hecho no puede inducir a persona alguna a error o
confusion, y en ningtin momento podran acarrear inconvenientes al publico interesado o consumidor
puesto que las marcas en cuestion, al elemento en comun le acompanan otros vocablos; asi tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO JURIDICO" y la otra “BASKET" que hacen alusion a la
actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N°® 96549/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A)--------- :

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que ademds concurren
OO COR RS ) s e e e e e e e e e e s

Que, se agravia la oponente Ana Maria Gonzilez Godoy, y entre otros argumentos expresa: “(...) ef
mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo *"ARCA”", por la palabra
ASESORIA, no constituye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la
distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser infima, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
“ASESORIA" de uso comin por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos
propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares
entre si. Tampoco fue considerado por el Inferior la intima relacion que existe entre las clases de las marcas
enfrentadas. En efecto, la Clase 36, ampara principalmente: Servicios de andlisis financiero; consultoria
financiera; organizacion de financiacion de proyectos de construccién; investigacion financiera; mientras
gue la clase 45 ampara; Servicios juridicos y la clase 41 ampara principalmente las formas de educacién o
formacién. Servicios utilizados conjuntamente para servicios de prestacion profesional en oficinas o
instituciones educativas, motivo por el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo
establecimiento y destinados a cumplir una misma finalidad (... )7 -==-=-====ssmemmmsmmm e

Que, el oponente Edwar Miguel Arca Lopez entre otros argumentos expresa : “(..) Al contrario de lo
afirmado en la Resolucion recurnida, en el presente caso, la parte comin en las dos marcas, la cual es la
denominacién ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los
posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administrativa no cumplen con el rol
decisivo de diferenciarlas y distinguirlas, subsistiendo inocultablemente el peligro de confundirlas y
asociarias entre si, debido a la identidad de la denominacion comiin ARCA sobre la cual se centrara fa
atencion del piablico consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atencion de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada
ARCA ya sea ortogréfica, grifica, como fonéticamente (...)" = «==ss==sssessssmmmsnnesmn s sn e s e s

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

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. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro

“A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA" (Clase 36) y las marcas oponentes “AB ARCA BASKET Y ETIQUETA"
(Clase 41), "ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)", ----------------ommmemmmeee e

Que, efectuado el cotejo ortografico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas
comparten el vocablo "ARCA", dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusion,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuracién general. En efecto, la

denominacién de la marca solicitada incorpora la letra inicial “A” seguida de la expresion, ~ARCA ™,

)

ASESORIA”, mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente diferenciadores,
tales como las letras “AB" y la expresion "BASKET", en un caso, y la dennminacw[qleja
ot \.\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N°® 96549/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A, (CARS.A.) mermmmeaeee

JURIDICO ARCA GONZALEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extension, composicion
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones “ARCA ASESORIA", "ARCA BASKET" y “ESTUDIO JURIDICO
ARCA GONZALEZ" generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuacién y
secuencia de pronunciacion, permitiendo al consumidor medio identificarlas sin dificultad. Finalmente,
desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto, la marca
solicitada remite a servicios de asesoria, la primera oponente se vincula al imbito deportivo, mientras que la
segunda alude a un estudio juridico. En consecuencia, las diferencias sefialadas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término comin “ARCA", descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusion o asociacion indebida en el publico consumidor.--------=-==-semmnmaeeanaeeas

A ARCA ASESORIA (marca solicitada), y

AB ARCA BASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciacion global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusion o asociacion indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee las
siguientes marcas registradas: "AB ARCA BASKET Y ETIQUETA " Registro N° 495801 clase 41 con la siguiente
descripcion: “Servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora
de habitos favorecedores de la insercion social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y
oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la prictica del
deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar competiciones,encuentros y eventos
deportivos, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, fomentar, acordar con instituciones
educativas”; De igual forma, la marca “ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA" Registro N°
495802 clase 45, el cual comprende: “Servicios juridicos, de asesoramiento en materias juridicas,
administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos técnicos, investigaciones legales y judiciales,
servicios de asesoramiento y vigilancia en propiedad intelectual.”. Por su parte, la marca en tramite de
registro “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA”" solicita la cobertura en la Clase 36 para “Servicios de anilisis
financiero; consultoria financiera; organizacién de la financiacion de proyectos de construccién:
investigacion financiera.". De la comparacion se colige, que las marcas en pugna se encuentran en
diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, los servicios enfrentados persiguen finalidades
claramente diferenciadas, dirigidas ademas a necesidades especificas de distinta naturaleza. Mientras las
marcas oponentes se orientan, respectivamente, al dmbito deportivo y al ambito juridico, la solicitud en
examen se circunscribe exclusivamente al sector financiero. Por ello, aun cuando las partes compartan el
elemento denominativo “ARCA”, no se advierte una superposicién objetiva de los SET\"!I.’_‘IDS ni una relacion
de complementariedad tal que permita presumir que el piblico consumidor pueda atribuirles un origen
empresarial comtn, circunstancia que atenua significativamente cualquier eventual fiesgo de capfusién.
En consecuencia, esta {iependencla admmlstratwa concuerda con la dECISLﬁn fn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 96549/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.ARS.A.)---==--=-

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, 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 en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las mismas. e e s

Que, ademéas de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una gtiqueta distintiva
compuesta por un elemento figurativo de gran tamafo en su parte superior, que representa una letra “A”
estilizada de color dorado, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados de
de menor tamafio que se desprenden generando una impresion visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento grafico se ubica la denominacién “ARCA" en letras mayusculas de color azul marino, con
tipografia moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresion “ASESORIA "en letras maytsculas de menor
tamafio y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, segiin se observa en el sistema
informatico de la institucion, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
“AB" estilizadas en color azul, acompanadas por la representacion grifica de un balon de baloncesto en
tonos naranjas, junto con la denominacion “ARCA BASKET"en letras mayusculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un disefio
integrado por un elemento grafico circular de color bordé acompaiado de la figura de una de columna de
color blanco, junto con la denominacion “Arca Gonzalez" escrita con tipografia serif en tono bordo y la
expresion “Estudio Juridico” en caracteres de menor tamafio, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En
consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composicion grafica,
estructura, tipografia, colores, distribucion de elementos y concepto evocativo, -----=--===ssssssrsrmmsmmee s

Marca Solicitada Marcas Oponentes
] .. "

ARCA
BASKET

ARCA

ASESORIA

Que, esta Direccion considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien
en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “Ef mer,
utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™. -----------------zasaze--- JE’E;' hanensfocs
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*° 421 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N* 96549/2021, SOLICITADO POR
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARS.A) i —

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 421 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcanos LitiZios0s, --=--sesesss e

Art. 28 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “A
ARCA ASESORIA Y ETIQUETA", Clase 36, Expediente N°® 96549/2021, solicitada a
nombre de COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS. S.A.. (CARSA). -

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.-----s-sssoscememems sl e '\ -----------------
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