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Resorucióno5§ 2
POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N" 229 DE FECHA 2I DE MARZO DE 2025, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE
t-A MARCA "D GO Y ETIQUETA', Clase 38, H(PEDIENTE N' 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Asunción, 19JUN2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de VRIO CORP. contra
la Resolución N' 229 de fecha 21 de marzo de2O25, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos,
y:------"-'-

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de la firma VRIO CORP. e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 229 de fecha 2I de marzo de 2025, dictada por la
dirección de asuntos marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha o9 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de sepüembre de 2025, el representante convencional de VRIO CORP. expresó
agravios; dictándose en fecha 02 de octubre de 2025 la providencia por la cual se üene por presentado el

escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.------

Que, en fecha 11 de febrero de2O26 el representante convencional de Millicomlntemaüonal Cellular,
Sociedad Anónima contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para
Resolver en fecha 19 de febrero de2026.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, al cotejar las marcas solicitada DGO YETIQUEM y
GO oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base

de la oposición, 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 confusión directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que,
en razón de las identidades exrstentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede
verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las

maÍcas en cuesüón tienen por finalidad disünguir servicios muy relacionados, lo que nos da la pauta que la
oposición sea declarada procedente (...)".------

Que, se agravia el apelante VRIO CORP., y entre otros argumentos expresa: "(...) Como se puede
apreciar en las imágenes, la Marca Base de Oposición no figura de manera principal en las promociones,
publicidades u ofertas ofrecidas por el Oponente, solo ocupa un espacio mínimo de diseño, 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 continuación, se puede apreciar que el Oponente utiliza su

marca principal "TIGO" adicionando una denominación que otorga verdaderamente distintividad, a
diferencia de la Marca Base de Oposición.../...Hoy, los seruicios asociados con la marca D GO son
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comercializados por la empresa Direct TV a nivel global y Vrio Corp. en Latinoamérica, lo cual
marca una gran notoriedad, con el alcance en el artÍculo 2 (g) de la Ley de Marcas.../...Vrio
legítimo propietario de la marca "D GO" en varias clases para proteger servicios de
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Resorución^.Q_,lg 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 229 DE FECHA 21 DE MARZO DE2O25, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
t.A MARCA "D GO Y ETIQUEIA", Clase 38, EXPEDIENTE N" 89120/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

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

Que, la representante convencional de Millicom Intemaüonal Cellular, SociedadAnónima manifiesta
en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) Que, en atención a lo antedicho y haciendo
un ANALISIS DE CONJUNTO entre las denominaciones enfrentadas, notamos fácilmente que la "D GO"
solicitada por la adversa legal constituye una REPRODUCCIÓN de la marca "GO", registrada a nombre de mi
mandante. Que, además la marca solicitada por la contraria pretende distinguir SERVIAOS MUY
RELACIONADOS que disünguen las marcas de mi mandante, amparados en la MISMA CLASE del
nomenclátor oficial. Que,la Señora Directora también debe considerar que las marcas de mi mandante son
MARCAS FAMOSAS que como tales gozan de una protección especial reconocida por nuestra propia Ley
de Marcas al establecer expresamente que no pueden registrarse signos que constituyan una
REPR)DLICCIÓN e IMITACIÓN, total o parcial, de un signo disüntivo NOT)RIAMENTE CONOCID) (...)".---

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "D GO Y
ETIQUEIA" (Clase 38) frente a las marcas oponentes registradas "GO Y ETIQUEIA'(Clases 09,36,38y a\,
"TIGO Y ETIQLJEIA" (Clase 38,35,36,38,41A4) y "TIGO BUSINESS Y ffiQLJETA (Clase 38,35,38,4l,42)'se
advierte que, si bien las marcas comparten el vocablo 'GO", dichos elementos comunes resultan
insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectrvas
estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, asÍ

como su orden, ritmo y acentuación. Al respecto,la marca en trámite se articula en dos sílabas como'D-GO'
y las marcas oponentes presentan en una de sus denominaciones una única sílaba, "GO" y en las otras el
vocablo se encuentra en conjunto con otros elementos (TI-GO/ TI-GO BUSINESS), lo cual genera una
distinción fonéüca, debido que al pronunciarlas, tenemos que la impresión audttiva que generan, es disímil.
Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortográfica y auditiva
ilustra a continuación: --- ---- ---

(marca solicitada), y
(marcas oponentes)

\a
.rl

Q;
Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto

sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la

DGO
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TIGO
TIGO BUSINESS
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Resorución0Jg 2
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 229 DE FECHA 2I DE MARZO DE2O25, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS 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 posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sÍlabas comunes reviste una especial importancia al comparar
maÍcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sÍlabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN'[...] En principio,las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más 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
similitudvisualmenorquelose]ementosqUeaPareCena]comienzo.
coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su

simi I itud fo néti c a. El s ubrayado e s nuestro(... ) ". - - - - - - - - -

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 círculo 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 mayúsculas de color naranja, con
tipografia gruesa y estilo redondeado. La combinacrón del simbolo azul con el cÍrculo naranja Benera una
imagen visual de dirección, movimiento y avance. Por su parte, según se observa en el sistema informático
de la institución, la marca "GO" y la marca "TIGO" posee una etiqueta dentro de un cuadrado de color azul

oscuro. En el centro se encuentra la denominación "GO/TIGO" en letras blancas, estilizadas y de trazos
gruesos y redondeados. Complementan el diseño dos elementos curvos de color blanco: uno ubicado sobre
la letra "O" y otro debajo de la palabra "GO", generando la impresión visual de una sonrisa o de un rostro
amigable. El conjunto transmite una apariencia de un rostro amigable. En conclusión, entre las marcas

comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que
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todas conüenen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales
todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente

Marca Solicitada

)60
I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (D[NAPI), Dircctrices para el examen de marcas en Poraguay, pp. 147 ,266 y 298 . Disponible en

lrttps: iutrv.dinaDi.{ov.Dvrnoúal/v-l/lrrotrictlad-indttstriill/nrarcas/dircclriccs
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Resorución¡¡Ég 2
POR LA CUAL SE REVOCA I..A, RESOLUCTÓN N' 22g DEFECHA 2I DE MARZO DE IOZL,DICTADA POR LA
OIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTIUD DE REGISTRO DE
tá, MARCA "D GO Y ETIQUET¡r, Clase 38, EXPEDIENTE N' 89120/2022, SOLICITADA PORVRIO 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", según la
búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución 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 RegionalS.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 pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----------------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"2.
Vemos asÍ, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.--------------

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el elemento común "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 análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, tal y como lo expresa
claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista
en una eüqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se
extenderá a los elementos contenidos en dla que fuesen de uso común o necesario en el comercio". --------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. GabrielMartÍnez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "la circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma partÍcula en común, detetmina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estarÍa otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin,
Mario."3-----

Que, en base a las consrderaciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a

pacÍficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.----------- 
..¿
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'zSánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
I Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas; armonización del derecho de
marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabnela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000.367 páginas.

la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ y podrán coexistir
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Resorución.fl]$ 2
POR LA CUAL SE REVOCA I.A, RESOLUCIÓN N' 229 DE FECHA 21 DE MAMO DE2O25, DICTADA POR LA
OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE
LA MARCA "D GO Y ETIQUEIA", Clase 38, EXPEDIENTE No 891201202} SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Art.le

Art.2e

ArL 3e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 229 de fecha 21 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de
ETIQUETA', Clase 38, Expediente No 8912012022, solicitada a

r,'arlela

la marca 'D GO Y
nombre de VRIO
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Resoruciónofg 5
poR Iá, cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N" z3o DE FEcHA 2l DE MAnzo DE zozs, DISIADA poR LA
omrccróN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE solrcrruD DE REGISTRo DE
LA MARCA "D GO Y ETIQUETA', Clase 4I, EXPEDIENTE N' 89119/2022, SOLICTTADA PORVRIO CORP.-------

Asunción, 1 I JUN 2026

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de VRIO CORP. contra
la Resolución N' 23O de fecha 2l de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y¡ - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha ll de abril de 2025 se presenta el representante convencional de la firma VRIO CORP. e

interpone recurso de apelación contra la Resolución No 230 de fecha 2l de marzo de2O25, dictadaporla
dirección de asuntos marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha O9 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025, el representante convencional de VRIO CORP. expresó
agravios; dictándose en fecha 02 de octubre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el

escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.------

Que, en fecha 1l de febrero de2126 el representante convencional de Millicom Internaüonal Cellular,
Sociedad Anónima contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para
Resolver en fecha 19 de febrero de 2026.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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 oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas
en |os planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que,
en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede
verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las

marcas en cuesüón tienen por frnalidad distinguir servicios muy relacionados, lo que nos da la pauta que la
oposición sea declarada procedente (...)".------

Que, se agravia el apelante VRIO CORP., y entre otros argumentos expresa: "(..) Como se puede
apreciar en las imágenes, la Marca Base de Oposición no figura de manera principal en las promociones,
publicidades u ofertas ofrecidas por el Oponente, solo ocupa un espacio mÍnimo de diseño, 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 continuación, se puede apreciar que el Oponente utiliza su
marca principal "TIGO" adicionando una denominación que otorga verdaderamente disüntividad, a

diferencia de la Marca Base de Oposición.../...Hoy, los servicios asociados con la marca D GO son
comercializados por la empresa Direct TV a nivel global y Vrio Corp. en Laünoamérica, lo cual confirió a la
marca una gran notoriedad, con el alcance en el artículo 2 (g) de la Ley de Marcas.../...V
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Resorución0 5 g 5
POR LA CUAL SE REVOCA I,q, RESOLUCIÓN N'230 DE FECHA 2I DE MAMO DEaOLS,DISIADA POR I.Á,
DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE
LA MARCA "D GO Y ETIQUETA', Clase 41, EXPEDIENTE No 8911912022, SOLICIADA POR VRIO CORP.-------

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

Que, la representante convencional de Millicom Intemaüonal Cellular, SociedadAnónima manifiesta
en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) Que, en atención a lo antedicho y haciendo
un ANALISIS DE CONIUNTO entre las denominaciones enfrentadas, notamos ñcilmente que la "D GO"
solicitada por la adversa legal constituye una REPRODUCCIÓN de la marca "GO", registrada a nombre de mi
mandante. Que, además la marca solicitada por la contraria pretende distinguir LOS MISMOS SERVICrcS
que disünguen las marcas de mi mandante, amparados en la MISMA CLASE del nomenclátor oficial. Que, la
Señora Directora también debe considerar que las marcas de mi mandante son MARCAS FAMOSAS gue
como tales gozan de una protección especial reconocida por nuestra propia Ley de Marcas al establecer
expresamente que no pueden registrarse signos que consütuyan una REPRODUCCIÓN e IMITACIÓN, total
o parcial, de un signo distintivo NOTORIAMENTE CONOCIDO en el sector pertinente del público, cuando
su uso o registro fuesen STJSCEPTIBLES DE CAUSAR CONFUSIÓN o un RIESGO DEASOCIACION (...)".-------

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "D GO Y
mQUE"tA' (Clase 4l) frente a las marcas oponentes registradas "GO Y ETIQUETA'(Clases O9,36,38y a\,
"TIGO Y ETIQLJET¡r (Clases 4L,35,36,38,41,4) 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 confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas
estructuras denominativas;configuran signos claramente diferenciables.----------

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sÍlabas, asÍ

como su orden, ritmo y acentuación. Al respecto, la marca en trámite se articula en dos sÍlabas como 'D-GO'
y las marcas oponentes presentan en una de sus denominaciones una única sílaba, "GO" y en las otras el
vocablo se encuentra en conjunto con otros elementos (I1-GO/ TI-GO BUSINES$, lo cual
distinción fonéüca, debido que al pronunciarlas, tenemos que la impresión auditiva Tle,
Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortográfica y gu§itÑa'
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Resorución03g 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 230 DE FECHA 21 DE MARZO DEaO¿S,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS 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"senalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su

combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes slgnos denominativos contienen algunas sílabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más 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 gue se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen alcomienzo. Del mismo modo.las silabas o fonemas
coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su
similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".---------

Que, la marca solicitada cuenta con una eüqueta diferenciadora que contiene una figura estilizada de
color azul formada por un trazo curvo y en el centro de dicha figura se encuentra un círculo 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 mayúsculas de color naranja, con
tipografia gruesa y estilo redondeado. La combinación del simbolo azul con el círculo naranja genera una
imagen visual de dirección, movimiento y avance. Por su parte, según se observa en el sistema informático
de Ia institución, la marca "GO" y la marca "TIGO" posee una etiqueta dentro de un cuadrado de color azul
oscuro. En el centro se encuentra la denominación "GO/TIGO" en letras blancas, esülizadas y de trazos
gruesos y redondeados. Complementan el diseño dos elementos curvos de color blanco: uno ubicado sobre
la letra "O" y otro debajo de la palabra "GO", generando la impresión visual de una sonrisa o de un rostro
amigable. El conjunto transmite una apariencia de un rostro amigable. En conclusión, 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 disÍmiles, originales y disü
todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente

,r4{5- 1

Marca Solicitada Marcas
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¡ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcus en Paraguay, pp. 147 ,266 y 298 . Disponible en

Itttus: rrr,,u,u,.dirral¡i.qor,.tryrportal./v-l/trropicdad-industrial/nrarcas/dircclriccs

en
f¡o

-r*i Interina
iiird¿rl Indusu'ir

A

GOv



I o,*.cc,ón NAcT.NAL DE( HPROPIEDAD
§d NTELECTUAL

.W,\ GOBIERNOop¡- I PARAGUÁI
\,Ié PARAGUAY I REKUÁI

PARAGUAY

Resorución0 3 g 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 230 DE FECHA 21 DE MARZO DE2O25, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "D GO Y ffiQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N" 89119/2022, SOLICTIADA 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", según la
búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución 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!
AVENTITRA PARK Clase 41, Registro N' 553153 a nombre de Larissa Elizabeth Acuña Cano; GO RADIO
MOVETE A MÁS (slogan), Clase 41, Registro N" 537725 a nombre de tglesia Centro Familiar De Adoracion;
extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el
titular de la marca oponente pretender uülizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ------------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"2.
Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.--------------

En ese sentido, la coe><lstencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el elemento común "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 análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, tal y como lo expresa
claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista
en una eüqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se

extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio'. --------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel MartÍnez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argenüna aplicable a nuestro caso "Ia circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 1S/06/91, Bizin,
Mario."3----

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

la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y
pacÍficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida

'zSánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
I Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de
marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca,2OOO. 367 páginas.
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Resorución.o 3 g 5
POR LA CUAL SE REVOCA I..A RESOLUCIÓN N' 23O DE FECHA 2I DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGTOSOS EN EL DPEDIENTE DE SOUCMUD DE REGISTRO DE
I-A MARCA "D GO Y ETIQUETA', Clase 41, EXPEDIENTE N' 89119/2022, SOLICIIADA PORVRIO CORP.-------

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

RESUELVE

Art.ls

Art.2e

REVOCAR la Resolución N' 230 de fecha 2l de marzo de 2025 dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro
ETIQUETA", Clase 41, Expediente No 8911912022, solicitada

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

de la marca "D GO Y
a nombre de VRIO
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ResoruciónQjg 4
poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUctóN N' 1937 DE FEcHA 2l DE IULIo DE 2025, DIcnADA poR LA
nmnccróN DE MARcAs, EN EL ExpEDIEN'IE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "A voLAR
AGENCLA DE VIAIES Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N" 08032/2024, A NOMBRE DE L.A.C. TOUR
EAS.--------

Asunción, 1giUN2020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LAC. TOUR

EAS en contra de la Resolución N" L937 de fecha 2l de julio de2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 0ó de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de LA.C. TOUREAS e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1639 de fecha 13 de noüembre de 2019,

dictada por la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025, el representante convencional de L*A"C. TOUR EAS expresó

agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
12 de sepüembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibición: "Art. 2 Inc. e )... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda seryir en el comercio para
calificar o describir alguna caracturtsilca del producto o servicio." La denominación se considera
descriptiva y sin distinüvidad alguna con relación a los senticios que desea proteger.-. En consecuencia no
ha lugar a lo solicitado (...)."'-------

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 engañar a

consumidor, consideramos que no existe la posibilidad de engaño ya que no estamos pidiendo VOIAR EN
AVION ES MEIOR, VOLAR EN AVION ES CONFORTABLE, CONSIDERAMOS QUE ESTAMOS EN LA LINEA
DE LA MARCA REGISTRADA EN PARAGUAY DESPEGAR CLASE 39. Negamos categóricamente que dicha
denominación sea Genérica ya que desde todo punto de vista es una marca EVOCATIVA, teniendo en

cuenta de que haciendo una revisión en el SISTEMA INFORMÁTICO saltan a la luz la diferentes marcas ya
registradas supuestamente genéricas para el servicio o producto (...)".---------

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven

[ül lntcrina
Prolirdad lndusrriai

de Prc¡iedad lnrelecrurl

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legi
'iir +
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Resoruciónülg 4
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctótt N' 1937 DE FEcHA 2r DE JULIo DE 2025, DrcrADA poRr.a.
omgccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE L-A, MARcA "A voLAR
AGENCIA DE VLAIES Y ETIQUE"[A", Clase 39, EXPEDIENTE N' 08032/2024, A NOMBRE DE Lá"C. TOUR
EAS.--------

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

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

derecho a consütuir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "AVOI-ARAGENCIADEVIAIESY
EflQUEIA' resulta descripüva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntamos
si dicha denominación constituye la designación usual de los s@czss que solicita o se refiere a

características propias de los servicios que se desea amparar.

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura en la Clase 39 del nomenclador intemacional,
de los siguientes servicios: "...preparación de visados y documentos de viaje para personas que viajan al
extranjero; suministro de información sobre iünerarios de uiaje;reserras de viajes; transporte de viajeros;
reservas de plazas de viaje; acompañamiento de viajeros; reservas de transporte;... ". En ese senüdo, la

expresión "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 asociación indirecta con los

servicios ofrecidos. En consecuencia, el conjunto marcario "A VOLAR AGENCLA DE VLAIES", no designa al

género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual

o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud.---

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"I señalan cuanto
sigue: "(...) La Ofrcina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese

percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios
especifrcados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la canüdad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el
elemento descripüvo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexión. La Oficina no aplicará este motivo de denegación a los signos constituidos por términos u otros
signos que sólo fuesen sugesüvos o alusivos de determinadas caracterÍsticas de los productos o seruicios
especiÍicados. Lo mismo se aplica cuando el signo sólo contuviera una referencia vaga o indirecta a los
productos o servi cios. (... )". - - - - - - - - - -

Que, adicionalmente, constatamos la existencia de antecedentes concedidos en la misma clase con
denominaciones similares a la solicitada en autos. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema

informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: FLYBONDI, LA LIBERTAD DE

VOLAR (SLOGAN), Registro N" 578065 a nombre de FB LINEAS eÉn¡es S.A.; VOI AR ES EL COMIENZO,

HAGÁMOSLO IUNTOS (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 suscepübles de protección marcaria, circunstancia que constituye un indicio releva

se trata de una expresión exclusivamente genérica, descriptiva o de uso necesario

amparados en la Clase 39. En consecuencia, no se advierten fundamentos suficientes
sola inclusión de dicho vocablo en la marca solicitada constituye un impedimento para sq

que no

r Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc trices para el examen de marcas en Paraguay, p. I 1 9. Disponiblq{if,
htlns: .www.dinani.gur'.nv pjrrtal v3 prooiedad-industri¿l/rnureas dircetriees t)i:
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Resorución,Ll9 4
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N" 1937 DE FEcHA zt DE IULIo Duzoz5, DIcrADA poRLA
pmrcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "A voIáR
AGENCLA DE VLAIES Y ETIQUETA',, Clase 39, EXPEDIENTE N' 08032/2024, A NOMBRE DE LAC. TOUR
EAS.--------

Que, al momento de evaluar la capacidad distinüva de la marca solicitada, resulta esencial considerar

la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, vemos que el signo no se

limita a una simple expresión denominativa, sino que se encuentra integrado por etiqueta que se encuentra

conformada por la figura de un sol en tonos amarillo y anaranjado, acompañado de varias siluetas de aves

en vuelo y de tres líneas onduladas en tonalidades celestes y turquesa que sugieren movimiento, aire o

agua. En la parte inferior destaca la denominación "A VOLAR", escrita en letras mayúsculas de diseño

particular y color azul oscuro, incorporando además la figura estilizada de un ave que se integra

armónicamente al conjunto gráfico. Debajo de dicha denominación se encuentra la expresión "AGENCIA

DE VIAJES", en caracteres de menor tamaño. Todo ello conforma una composición 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: -----------

AVOLAR
AGENCIA DE V¡AJES

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podrÍa alejar el carácter genérico o descriptivo

de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no
encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, ahondando aún más en el análisis, 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 lÍnea

divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterísücas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, ongen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaia o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caractertsüca alguna

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descripüva". Respecto a las

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

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es
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Resolución [LB- 4'-* 

"'-'- "'

POR LA CUAL SE REVOCA t¿. RESOLUCIÓN N" 1937 DE FECHA 2l DE IULIO DE2025, DICTADA pORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA'A VOLAR
AGENCTA DE VIAIES Y ETIQUEIA", Clase 39, EXPEDIENTE N' 08032/2024, A NOMBRE DE L-A"C. TOLJR
EAS.---------

caracterÍsticas 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 Resolución recurrida

PORTAI{TO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 1937 de fecha 2l de julio de2025 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la
VOIáR AGENCI,A DE VI,AIES Y ETIQUETA",

solicitud de registro de la marca "A
CI Expediente N' 08032/2024,

solicitada a nombre de Lá"C. TOUR EAS ---------

NorrFferrEsE.---------- ¡§--
(l,i-
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Resorución..ll5 I 5
poR Iá cuAL sE REvocA Iá RESoLUcIóN N' 806 DE FEcHA 3l DE Acosro DEzozz,DIctADA poR LA
omrcctóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE sollcrrr,JD DE REGISTRo
DE LA MARCA "SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA" CLASE 43, EXPEDIENIE N' 5695U2O16 A NOMBRE DE
ANDRES SAT{ANTEGO. ---------.-

Asunción, ? l, .lUli ?il¡

MSTO: el recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de And¡es
Samaniego en contra de la Resolución N" 806 de fecha 3l de agost o de 2022, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y; --- - --- -- ---

RESULTA:

Que, en fecha t7 de abril de 2O24 se presenta el representante convencional de Anües Samaniego e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 806 de fecha 31 de agosto de 2022, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

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

Que, en fecha 29 de abril de 2024, el representante convencional de Andres Samaniego expresó
agravios; en fecha 2l de marzo de 2025 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión
de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.

Que, en fecha 31 de julio de 2025 esta Dirección General declara la rebeldía a la parte oponente, da

por decaído el derecho que dejó de usar y dictó la providencia de Autos para resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución 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 ideológico, comparten el
elemento SAMA de sus denominaciones, el cual es el preponderante de ambas marcas. N pronunciarlas o
visualizarlas de seguido se notan los parecidos, por lo cual esta dirección estima que una coexistencia
pacÍfica entre las mismas en el mercado no será posible pues existirá el riesgo de confusión/asociación de
marcas por el público consumidor. Que, pretenden identificar servicios/productos relacionados, esta
circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidorpues los
productos/servicios ofrecidos se encontrarán dirigidos al mismo sector del mercado(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del oponente y manifresta:
"(...)Que, mi representado, el señor ANDRES SAMANIEGO ha solicitado el registro de la marca SH SAMA
HOTEL, para amparar "servicios comprendidos en la clase 4i tales como los servicios de hoteleria y
hospedaje transitorio" . Que, Ia oponente, la INDUSTRIA ALIMENTICLA, 5.A., üene 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 rápidas (snack bars), servicios de bebidas y comidas
preparadas, cafeterias, servicios de catering, alquiler de aparatos de cocción, comedores, servicios de
restauración (comidas), servicios de preparación 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 SERVICrcS DE H)TELERíA Y H1SPEDAIE TRANSIT2RI2. En la clase 43 .../...

Que, los servicios comprendidos en la clase 43 registrado por SAMA SUSHI son totalmente otro al
solicitado por mi mandante, apuntan a clientes o usuarios totalmente diferente(,.r)i:;_."_ 7:'..-. l:-: l;r¡t.,i,}. I' .-, . :.'li

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, en consecuenc

General dio por decaído el derecho que dejó de usar, la declaró en rebeldía y llamó a A
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Resorución,u._[§ I5
poR LA cuAL sE REvocA Lá, RESoLUcTóN N'80ó DE FEcHA3l DEAGosroDEzozz,DIgIADApoRI-A
omnccróN DE AsuNTos r,fARcARIos urrclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA 'SH SAlvfA HOTEL Y ETIQUET,AÍ, CLASE 43, EXPEDIENTE No 5695U2O16 A NOMBRE DE
ANDRES SAMANIEGO

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N" 417887 de la marca "SA.NdA

SUSHIYETIQtJETtr,clase43,anombredeIndustriasA]imenticiasS.A.,ys¿gi@,
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' 1294198 de Marcas que textualmente
expresa: " (...)Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de sers meses posteriores al
vencimi ento (...)". - - - - - -

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del

agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continüdad de los trámites del

registro de la marca "SH SAMA HOTEL Y ETIQUETA', clase 43, solicitada por ANDRES SAMANIEGO.

ArL le

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

RE S U ELVE:

REVOCAR la Resolución N" 806 de fecha 3l de agosto de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SH

nombre de ANDRES SAMANIEGO. - - - - - - - -- - - - - - - - -

ArL 3e NOTIFfQUESE por Cédula. ------------

SAMA HOTEL Y ETIQUEXA", clase 43, Expediente N" 5695U2OL6, solicitada a



DIRECCIóN NACIONAL DE

itr*\ GOBIERNO onr I PARAGpAI
§d PARAGUAY I REKUAI

,É-,\ PRoPIEDAD
\I INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución..OJ I 6
POR LA CUAL SE CONFIRMAN IrA,S RESOLUCIONES N' 1816 DE FECHA 03 DE JT LIO DE 2025 Y 2832D8
FECFI,A 30 DE SEMEMBRE DE 2025, DICIADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL DPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQIJE"IA", CLASE 03,
EXPEDIENTE N" 3351212024, SOLICTTADA POR ELSAYD MOHAMED HASSA¡.IIAAEAR

Asunción, 2 lr JUN 2¡l¡^

MSTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio

convencional de ELSAYD MOHAMED HASSAN JAAFAR en contra de la

interpuesto por la representante
Resolución N' t8l6 de fecha 03 de

julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2025 se presenta la representante convencional de EI§AYD MOHAMED

HASSAN IAAFAR e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la
Resolución N" 1816 de fecha 03 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N' 2832 de fecha 30 de septiembre de 2O25la Dirección de Marcas confirmó en

todas sus partes la Resolución N' 1816 de fecha 03 de julio de2O25.

Que, por proveÍdo de fecha 30 de sepüembre de 2025 se concede el recurso de apelación inteqpuesto.

Que, en fecha 22 de octubre de 2025, la representante convencional de EISAYD MOHAMED HASSAN

IAAFAR expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 28 de octubre de 2025 esta Dirección

General dictó la providencia de Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca Beauty Brand

COLLECTION ha sido presentada para amparar los productos de la clase j. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las

prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se

encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracterisüca del producto o servicio., La denominación en su

traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que
desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -------

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

palabra "Beauty" en este caso no califica o describe alguna característica no hace indicación precisa de una

cualidad o de la designación 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 sería la cualidad de la belleza .../... Hay que resaltar que existe precedentes de que el Órgano

Administraüvo ha tenido actos administrativos en forma constante y uniforme en un mismo sentido al
haber concedido con anterioridad a mi solicitud registros con la palabra Beauty y
COLLECTION, tales como: EVA BEAUTY en la clase 3 Registro Vigente N" 606.945; Sl
la clase 3 Registro Vigente N' 520.123; CONNIE SPA BEAUTY AND HEALTH en
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Resorución*'0 59 6
POR I-A CUAL SE CONFIRMAN L-A.S RESOLUCTONES N' 1816 DE FECHA 03 DEIULIO DE 2025 y 2832DE
FECHA 30 DE SEMEMBRE DE 2025, DICIADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE T.A MARCA "BEAUTY BRAND COII ECTION Y ETTQI.JETA', C[á.SE 03,
EXPEDIENTE N. 33512/2024, SOLICITADA pOR ELSAYD MOFIAMED HASSAN IAAEAR

N" 59i.076; HUDA BEAUTY en la clase 18 Registro Vigente N" ó04.225; BRAND COLLECfiON clase 35
Registro Vigente N" 51O.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(...)

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. t de la Ley N' 1294198,1as marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del regisüo marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Beauty Brand COI LECTION"
resulta genérica o descriptiva para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual del producto que solicita o describe el producto
proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o
tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar la cobertura de productos solicitada dentro del
nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud
de autos. 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 perfumería. b 

- - - - - - - - - -

Que, la recurrente alega en su escrito de fundamentación del recurso interpuesto: "(...)los productos
de perfumeria más bien estan desünados a mejorar el olor corporal no a mejorar el aspecto frsico por ende
no se relaciona con la belleza que requiere calidad visual ya que sus caracteristicas están dadas por la
armonÍa, la proporción, la simetrta y la perfección, todas estas caracterisücas requieren el senüdo de la
visión para ser apreciadas(...) ------

Al respecto, esta Dirección General considera importante recalcar que la clase 03 comprende
fundamentalmente preparaciones de tocador no medicinales, cosméticos y perfumes. En el mercado y en
la percepción del consumidor medio, los artículos de perfumería y fragancias pertenecen intrÍnseca y
directamente a la categoría general de la "belleza" y el cuidado personal. Por lo tanto, el término .BEAUTY'

(belleza) sigue describiendo de forma exacta e inequÍvoca la naturaleza, especie y finalidad del perfume. La
Ley N." 129411998 prohÍbe el registro de signos que consistan enteramente en el nombre genérico del
producto o que sirvan para designar su especie, calidad, destino u otras características. Al aplicar la frase
'BEAUTY' exclusivamente a perfumes se está indicando la finalidad del perfume (belleza/cuidado
personal).

Que, la simple combinación de palabras donde cada una de ellas es

ningún elemento de fantasía o inusual- da como resultado un signo
denominación solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e i*iformativo. \

D-r¡t"c,cjjlfac ion al dt ? r c ¡



DIRECCIóN NACIONAL DE

-É .\ GOBIERNO orr I PARAGUÁI
WC PARAGUAY I REKUÁIV}tr, PROPIEDAD

\# INTELECTUAL
PARAGUAY

Resorución*'0396
poR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N' 1816 DE FECHA 03 DE IULIO DE2025Y 2832D8
FEcHA 30 DE sEmEMBRE DE zozs,DIcrADAs poR LA DIREcctóN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03,

EXPEDIENTE N' 33512/2024, SOLICTTADA POR ELSAYD MOFIAMED HASSA}.I

Que, el signo está compuesto por tres palabras en inglés "BEA(JTY', "BRAND" y "COLLECTION", las no

reivindicaciones son respecto a los dos úlümos 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 reivindicación, la marca será presentada así: "BEAUTYBRAND COIIECTION", no reuniendo la misma la

distintividad requerida. De igual manera, no puede concederse de manera exclusiva el uso del vocablo

"BEAIJTY" por ser un término de uso necesario y común para el sector del público pertinente.

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, establecen que los términos en idiomas

extranjeros (como el inglés) están sujetos a los mismos motivos de denegación si su significado es

fácilmente comprensible por el público pertinente. En ese sentido, los vocablos "BEAUTY" - 'BRAND'-
"COLLECTION" son palabras básicas, genéricas y de uso sumamente extendido, que el consumidor traduce

inmediatamente como 'BELLEZA', 'MARCA' y "COLECCIÓN", todos ellos descripüvos y necesarios en el

rubro.

En ese sentido, 'Beauty Brand COLLECTION Y ETIQUEIA resulta genérica y netamente descriptiva,

portanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en elArtÍculo 2, inciso e) de la Ley N." 1294198 de Marcas. -
Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o

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

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

Paraguay"aprobado por Resolución DINAPI N'25912025: "(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no

son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la

función esencial de una marca. La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del

registro es gue no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que

otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo', un signo debe considerarse siempre en relación

con los productos o servicios para los que se utilizará la marca(...)

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación "Beauty

Brand COLLECTION Y ETIQUETA' debe ser considerada como una simple combinación de términos. Cada

uno de los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo o genérico, sin

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

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

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

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

especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados

libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicarÍa

conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus

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

comunes en el dominio público, para que todos los demás competidor"..adl.t.o '¡

libremente para describir sus propios productos o servicios. -------'-------:-----
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN L-A,S RESOLUCIONES N. 1816 DE FECHA 03 DE IULIO DE 2025 y 2832 DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DISIADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEAUTY BRAND COLLECTION Y ETIQUETA', CIá,SE 03,
ExPEDIENTEN.335l2/2024,SoLICITADAPoRELSAYDMoHAMEDHAsSANIAAEAR

Que, de igual manera resulta importante mencionar que las marcas señaladas por la recurrente en su
escrito de expresión de agravios, utilizan el término BEAUTY acompañados de otros elementos que sí son
considerados distintivos, tales como "EVA BEAUTY" - Registro N. 606945; "CONNIE SpA BEAUTY AND
HEALf}I' - Registro N' 593076; "HUDA BEAUTY, - Registro N' 604225.

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda Prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibición establecida en el art. 2'inc. e) de la Ley N' l}94l98 de Marcas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a Ia conclusión de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar Ia Resolución recurnda. ------------

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
t¿. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR las Resoluciones No 1816 de fecha 03 de julio de 2025 y 2832 de fecha
30 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

DISPONER el archivo de Ia solicitud de registro de la
COLLECTION", clase 03, Acta N" 33512/2024, solicitada

marca 'Beauty Brand
a nombre de ELSAYD

ArL 3e

MOHAMED HASSANIAAEAR
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Resorución*'0597
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 78 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEhOIíDICIADAPORLA
DIRECCTÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CUr Y mQUErA" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 8r'.24812024 A NOMBRE DE SAREZ Sá" -------

esunción'24 JUN 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAREZ S"A-. en
contra de la Resolución N" 78 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - - --- - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SAREZ S,4-. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 78 de fecha 09 de febrero de2026, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

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

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de SAREZ SA.. expresó agraüos;

en fecha 23 de marzo de 2026 esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y corre traslado

a la contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de CENTRO LOGÍSTICO DE

TECNOLOGÍA SA contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta

Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)realizado el cotejo marcario entre la
denominación solicitada "CLT Y ETIQUETA' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la base de la oposición Nombre Comercial CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT),

se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos
fonéüco, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que la marca oponente CABAÑA LOS TRONCOS

S.A. (acrónimo CLT) constituye el nombre comercial -./... Que, al respecto, la doctrina más destacada

sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente
interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva
pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. N respecto, vemos que existe
suficiente discrepancia entre las mismas. Que, asÍ también se constata en autos, como en su sitio Web, que
dicha Empresa Cabañas los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razón social compuesta por el
acrónimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y público
delmismoenelámbitocomercial.,comopodemosvisualizarene]enlace:@'Quetal
modalidad de identificación resulta jurídicamente relevante, en tanto el uso reiterado y público de una
denominación 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 confusión o asociación indebida,
conforme a los principios de buena fe comercial, protección del consumidor y lealtad en la
competencia(...)" - 

- - - - -

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

"(...)La resolución reconoce protección a un supuesto nombre comercial sin verifrcar el cumplimiento del
requisito esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso público en el comercio. El artículo 75 de la Ley N'
1.2g4/g8 establece de manera expresa que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se ad1 or

tesu primer uso público, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles.
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pmrccróN DE ASUNToS NfARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo
DE L-A.MARCA'CLTY mQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N" U24812O24A NOMBRE DE SAREZ S-A" -------

caso, no existe invocación de una fecha concreta de primer uso, ni acreditación del mismo mediante
prueba idónea, ni demostración 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 jurÍdicamente imposible determinar la
existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolución sustituye esta exigencia legal por una
afirmación implÍcita de uso, vaciando de contenido el artÍculo 75 de la Ley de Marcas y transformando en

presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicación de dicha
norma resulta arbitraria y carente de sustenfo fáctico. TERCER AGRAVIO: CONFUSIÓN ENTRE RAZÓN
SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolución incurre en un error conceptual al equiparar la razón social
'CABAÑA LOS TRONCOS S.A.' con el supuesto nombre comercial "CLT". La razón social constituye un
atributo registral de la persona jurídica, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya
protección 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 adquisición de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La protección del nombre
comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha señalado- no
ha sido acreditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACIÓN ARBITRARIA DE LA PRUEBA.
DOCUMENTALES S/N FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolución otorga valor probatorio a

documentales manifiestamente inidóneas, en abierta contradicción con las reglas de la sana crtdca. Las

pruebas aportadas por la oponente consisten en documentación unilateral, formularios preimpresos,
impresiones sin certificación y papeleria intema sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta,
no acreditan circulación efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigüedad,
pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolución asigna valor a
impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creación, no permiten verificar su
contenido histórico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certifrcación técnica o respaldo
pericial (...)" ------

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestación de

agravios: "(...)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee
un derecho de propiedad sobre la denominación CLT, atendiendo a que el mismo corresponde al acrónimo
de su razón social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido
en nuestra paÍs en virtud de lo previsto en la Ley de Marcas y en los tratados internacionales suscritos y
raüficados por nuestro paÍs. Anteriormente mi mandante se denominaba CABAÑA LOS TRONCOS 5.A., en
la actualidad se denomina CENTRO LOGíSTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de
manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT como históricamente lo viene haciendo.
Lo que demuestra la legitimidad y la protección que ampara dicho signo distintivo en el comercio nacional
y constituye la forma en que la empresa se identifrca y opera en el comercio, siendo ampliamente
reconocida por el público consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre
comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso público 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 presentación 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 público en el comercio
a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titular. El
Artículo 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 Artículo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas, permite al tttupl
del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante,_cuanglo
susceptible de causar confusión o asociación con la empresa, productos o servicios
causar al titular un daño económico o comercial injusto. Vale decir, esta
semejanza en cuanto al signo en si mismo, sino que también exista riesgo de
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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 erróneas y carentes de sustento, reafirmándose el derecho de mi mandante sobre el
nombre comercial CLT Queda claro que el nombre comercial está protegido en nuestro paÍs, y que dicha
protección se otorga por el mero hecho de su uülización continúa en el comercio. Por otra parte, la
solicitante manifiesta que "la resolución basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT
aislándolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de análisis integral que rige en materia
marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrónimo de escasa disüntividad..." Contradigo
completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposición 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 continuación(...)" ------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la'procedencia o no del recurso interpuesto, y la

consecuente coexistencia o no de la marca solicitada "Cm Y ffiQUETA" (solicitada en clase 35) y la
oponente "CLT SA" (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS

TRONCOS S.A.) ------

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. tZ de autos en el formulario de

oposición Acta N' 2505743 de fecha 30 de enero de 2025, la oposición fue promovida en base a la
denominación "CLT SA (el acrónimo CIJT SA. compone la razón social y nombre comercid) por la firma
CARAÑA LOS TRONCOS Sá' _.--

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestación de

agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma CABAÑA LOS TRONCOS S,4'. ha pasado

a llamarse CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA SA, 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
pruebas" Acta N' 2574057.

Que, citando al doctrinario Hernán Casco Pagano en su obra "Código Procesal Civil - Comentado y

Concordado" Quinta Edición, Tomo l, Pág 441y 442: "Con la contestación se integra la relación procesal, se

fijan los hechos sobre los que venará la prueba y se establecen los lfmites de la sentencia. De allí la
importancia que asume la demanda en la consütución y en el desarollo del proceso". EI Código Procesal

Civil es de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294198 De Marcas, lo señalado hace

mención a lo conocido como "traba de la litis" que es el efecto procesal que acontece con la contestación
de la demanda o la preclusión del término para hacerlo, quedando asÍ delimitado el objeto de proceso. ---

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de CABAÑA LOS TRONCOS SA.
a CENTRO LOGfSTICO DE TECNOLOGÍA SA, por haber acontecido luego de haberse integrado la relación
procesal (con posterioridad a la contestación de la oposición) no puede ser considerado en el caso que nos

ocupa. Realizándose el análisis en virtud a lo invocado por las partes del caso en sus respectivos actos

procesales de "deducir oposición" y "contestar oposición", de la misma forma la prueba arrimada a autos en

la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relación procesal integrada.

Citando a Raymundo L. Fernández, respecto a la importancia de la contestación de la demanda: "Esta

relación jurídica procesal, que no importa, en general, novación en cuanto a.

r'

i,"
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produce los siguientes efectos: (...) fija definiüvamente los puntos sobre los cuales debe versar la prueba y
recaer la sentencia(...)"' ------

También el Dr. Rodolfo Fabián Centurión Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N' 1337/88

"Código Procesal Civil"z, expresa: " La contestación 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 decisión de la causa". Estos

últimos puntos, en favor de la seguridad jurÍdica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra
manera, la cuestión sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaría abierta e indeterminada. --

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el análisis de las denominaciones para lo
cual debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general
en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una

de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa
determinar si la marca solicitada "CIÍ Y ffiQUETA" puede ser asociada con la oponente "CLT SA (el
acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS SA.)", o si las mismas
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. -------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca 'CLT Y ffiQUETA", clase 35, con la

oponente "ClT SA (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial)" de CABAÑA LOS

TRONCOS SA. ------

CUIYETIQT'ETA (solicitada)

CLT SA (el acrónimo compone la razón socid y nombre comercial de C¡n¡ÑA LOS TRONCOS SA.)
(oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sÍ, no necesariamente

causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual
muy diferente. --------

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

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

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonéüco de la solicitante "CLTYETIQUETA" y de la oponente
CLT SA (el acrónimo compone la razón socid y nombre comercial de CABAÑA LOS

más que compartan letras, ello no necesariamente concluye que exista la posibilidad de con
mismas. El cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sopesando los

conceptual, además deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las marcas

'FERNÁNDEZ, RAYMUNDO L. Código de Procedimiento Civil y Comercial. Comentado y Concordado. Pg. 183. Edit. SFasHan de
Buenos Aires. Año 1948.

'z c¡t ltuRlÓN oRTIZ, Rodolfo Fabián. El Proceso ordinario en la Ley N' 1337/88 "Código Procesal Ciü1" Pg. 172. Edit. lnte¡continenral.
'Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexrs - Abeledo-Perrot RÑO: ZOO¡

hstaldo
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también tiene que tenerse presente que la protección 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 demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras

denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la

diferencien de la marca anterior, como el caso de autos.

En tal sentido, ]orge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partÍculas

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo sufrcientemente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominaüvo son sus letas y sílabas y su orden J¡ acenhnciónparticulares. El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar maÍcas fonéücamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sÍlabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por )o que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
po sterior ALEOSAN 4 (...) ". - - - - - - - - - -

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 35 para:

"Seruicios promocionales, de marketing y publicidad; Servicios publicitarios para la promoción del
comercio electrónico; servicios de asistencia, dirección y administración de negocios; servicios de
comercio en linea; gestión comercial relacionados con el comercio electrónico, suministro de información
y asesoramiento en materia de comercio electrónico",' mientras que la oponente CLT SA (el acrónimo

compone la razón social y nombre comercid de CABAÑa LOS TRONCOS SA.), 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 desempeña en el área de "Brindar servicios de seguridad TI con soluciones de manera

colaborativa con el cliente, consultoría y gestión de asistencia, gestión, configuración y administración de
herramientas de seguridad de TI (...) ENTREGABLES - Todo el código fuente; - Documentación de la
implementación (...) Célula de desarrollo / Fabrica con equipo dedicado...".

Que, de la cobertura señalada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal
los servicios de publicidad, marketing y promoción, asÍ como la gestión, explotación y administración

comercial de los negocios, incluyendo el suministro de información comercial y los servicios prestados por
comercios minoristas o ventas en lÍnea. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios

científicos y tecnológicos, Ia programación informática, el diseño y desarrollo de hardware y software, y de

manera específica los servicios tecnológicos e informáticos relativos a la seguridad de datos informáticos y
cifrado. Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automáticamente

que los servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se

constata una separación absoluta: La nah¡raleza de los servicios: los servicios que pretende amparar I

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

a Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc trices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266. Dfiioniblá en: .
hrtps://u,ww.rlinaoi.gov.o.r¡ilrortal/v-l¿ptopiedad-industrialirrrarcas/directrices 

[i . ^lÍ
1,1'¡
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IÍnea). Por el contrario, la naturaleza de los servicios de la oponente es puramente digital, lógica e

intelectual (protección de datos, escritura de código, configuración de herramientas TI). De igual manera,
en cuanto al origen y proveedores habituales: aquellos agentes del mercado que se desempeñan en el área

de la publicidad, marketing o consultoría de negocios no se dedican habitualmente a desarrollar código
fuente, auditar seguridad informática ni proveer "células de desarrollo" de software . Asimismo, en cuanto a
los canales de distribución y prlblico destinatario, aquel consumidor que contrate los servicios de la marca
solicitada busca impulsar sus ventas o mejorar la gestión comercial de su tienda Sin embargo, quien
requiere los servicios de la oponente, como ser herramientas de seguridad TI busca una solución
tecnológica especializada para sus sistemas informátic

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 así también en la letra "T" se visualiza una
flecha roja; la cual en conjunto deja una impresión diferente conforme se puede apreciar en el siguiente
cotejo:

m¿uca solicitada

Gtfr
Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre la solicitante "CLI Y

ETIQLJETA', en la clase 35, y la oponente CLI SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial
de cAnAÑR LOS TRONCOS SA.)

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, disüntos en
todos los planos de comparación, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolución recurrida

ArL le

ArL 2s

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

RES UELVE

REVOCAR la Resolución No 79 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"CLT Y ETIQLJETA', clase 35, Expediente No

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

solicitada a nombre de
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Asunción, 2 lr JUl,l 2ili

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAREZ Sá-. en

contra de la Resolución N" 8l de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y; - - -- -- - - --- -

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SAREZ S,A.. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 81 de fecha 09 de febrero de2O26,dictada

por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.--

Que, en fecha 05 de marzo de2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de SAREZ SA.. expresó agravios;

en fecha 23 de marzo de 2026 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado

a la contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de CENTRO LOGISTICO DE

TECNOLOGÍA SA contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta

Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)realizado el cotejo marcario entre la
denominación solicitada 'CLT Y ETIQL¡EM' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la base de la oposición Nombre Comercial CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT),

se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos

fonético, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que la marca oponente CABAÑA LOS TRONCOS

S.A. (acrónimo CLT) constituye el nombre comercial .../... Que, al respecto, la doctrina más destacada

sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente

interesa, siendo relevante el primer impacto que se obüene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva

pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. N respecto, vemos que existe

suficiente discrepancia entre las mismas. Que, asÍ también se constata en autos, como en su sitto Web, que

dicha Empresa Cabañas los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razón social compuesta por el

acrónimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y público
del mismo en el ámbito comercial., como podemos visualizar en el enlace: https://vvww.clt.com.pfl Que tal
modalidad de identificación resulta jurÍdicamente relevante, en tanto el uso reiterado y público de una

denominación social o siglaüva en el ejercicio del comercio genera un signo distinüvo de hecho,

merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a confusión o asociación indebida,

conforme a los principios de buena fe comercial, protección del consumidor y lealtad en la
competenci a(...)" - - - - - -

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

"(...)La resolución reconoce protección a un supuesto nombre comercial sin verificar el

requisito esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso público en el comercio. El artÍeCg
1.294/95 establece de manera expresa que el derecho exclusivo sobre un nombre co/nercial sr

/:,.¡i Atr
i:

r. i .i'



DIRECCIóN NACIONAL DE( **PRoPIEDAD
\id INTELECTUAL

rY .\ GOBIER¡{O nu. r PAITAGUÁI\g PARAGUAY I REKUAI
PARAGUAY

ResoruciónN'0398
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N" 8l DE FEcHA 09 DE ier*r*o DEzozlDrcTADApoRr-A
OMECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'CLT Y mQUEIA" CIASE 39, EXPEDIENTE N" 84258/2024 A NOMBRE DE SAREZ Sá" -------

su primer uso público, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente
caso, no existe invocación de una fecha concreta de primer uso, ni acreditación del mismo mediante
prueba idónea, ni demostración 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 ütularidad del supuesto derecho. La resolución sustituye esta exigencia legal por una
afirmación implicita de uso, vaciando de contenido el artÍculo 75 de la Ley de Marcas y transformando en
presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia,la aplicación de dicha
norma resulta arbitraria y carente de sustento fácüco. TERCER AGRAVIO: CONFUSIÓN ENTRE RAZÓN
SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolución incurre en un error conceptual al equiparar la razón social
'CABAÑA LOS TRONCOS s.4. " con el supuesto nombre comercial "CLT". La razón social constituye un
atributo registral de la persona juridica, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya
protección depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad
pueda abreuiarse mediante siglas no implica. por si mismo, la existencia de un nombre comercial
protegido, ni la adquisición de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La protección del nombre
comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha señalado- no
ha sido acTeditado en autos. CUARTO AGRAVIO: VALORACIÓN ARBITRARIA DE LA PRUEBA.
DOCUMENTA¿ES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolución otorga valor probatorio a
documentales manifrestamente inidóneas, en abierta contradicción con las reglas de la sana crtüca. Las
pruebas aportadas por la oponente consisten en documentación unilateral, formularios preimpresos,
impresiones sin certificación y papeleria interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta,
no acreditan circulación efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni antigüedad,
pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento Particularmente, la resolución asigna valor a

impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creación, no permiten verificar su
contenido histórico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificación técnica o respaldo
pericial (..)" ------

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestación de
agravios: "(...)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee
un derecho de propiedad sobre la denominación CLT, atendiendo a que el mismo corresponde al acrónimo
de su razón 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 país. Anteriormente mi mandante se denominaba CABAÑA LOS TRONCOS 5.A, en
la actualidad se denomina CENTR? LoGiSTICo DE TECN)L)GIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de
manera continua y constante el uso de su nombre comercial CLT como históricamente lo viene haciendo.
Lo que demuestra la legitimidad y la protección que ampara dicho signo disüntivo en el comercio nacional
y consütuye la forma en que la empresa se identifrca y opera en el comercio, siendo ampliamente
reconocida por el público consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al ütular del nombre
comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso público 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 presentación 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 público en el comercio
a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titular. El
ArtÍculo 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 Atticulo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas,
del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semdel nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejgite, ct
susceptible de causar confusión o asociación con la empresa, productos o serticios del
causar al ünilar un daño económico o comercial injusto. Vale decir, esta 4rárma
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semejanza en cuanto al signo en sÍ mismo, sino que también exista riesgo de confusión 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 erróneas y carentes de sustenfo, reafirmándose el derecho de mi mandante sobre el
nombre comercial CLT Queda claro que el nombre comercial está protegido en nuestro país, y que dicha
protección se otorga por el mero hecho de su utilización continúa en el comercio. Por otra parte, la
solicitante manifiesta que "la resolución basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT
aislándolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de análisis integral que rige en materia
marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrónimo de escasa distintividad..." Contradigo
completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposición 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 continuación(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de la marca solicitada "CLI Y ETIQUETA" (solicitada en clase 39) y la
oponente 'CLI SA" (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS

TRONCOS S.A.) ------

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. 12 de autos en el formulario de

oposición Acta N' 2505742 de fecha 30 de enero de 2025, la oposición fue promovida en base a la
denominación "CUT SA (el acrónimo Cl.T SA. compone la razón social y nombre comercial) por la firma
CABAÑA LOS TRONCOS SA _.-.

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestación de

agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma CABAÑA LOS TRONCOS Sá. ha pasado

a llamarse CEN1RO LOGfSTICO 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
pruebas" Acta No 2574054.

Que, citando al doctrinario Hernán Casco Pagano en su obra "Código Procesal Civil - Comentado y

Concordado" Quinta Edición, Tomo l, Pág 441y 442: "Con la contestación se integra la relación procesal, se

frjan los hechos sobre los que vercará la prueba y se establecen los lfmites de la sentencia. De allí la
importancia que asume la demanda en la consütución y en el desanollo del proceso". El Código Procesal

Civil es de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294198 De Marcas, lo señalado hace

mención a lo conocido como "traba de la litis" que es el efecto procesal que acontece con la contestación
de la demanda o la preclusión del término para hacerlo, quedando así delimitado el objeto de proceso. ---

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de CABAÑIA LOS TRONCOS SA.
a CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGIASA., por haber acontecido luego de haberse integrado la relación

procesal (con posterioridad a la contestación de la oposición) no puede ser considerado en el caso que nos

ocupa. Realizándose el análisis en virtud a lo invocado por las partes del caso en sus respectivos actos

procesales de "deducir oposición" y "contestar oposición", de la misma forma la prueba arrimada a autos en

la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relación procesal integrada.

Citando a Raymundo L. Fernández, respecto a la importancia de la contestación 4gla
relación jurÍdica procesal, que no importa, en general, novación en cuanto
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produce los siguientes efectos: (...) fija definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la prueba y
recaer la sentencia(...)"' ------

También el Dr. Rodolfo Fabián Centurión Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N' 1337188

"Código Procesal Civil"2, expresa: "La contestación de la demanda cumple con el objetivo de determinarla
prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de la litis y facilitar la decisión de la causa". Estos

últimos puntos, en favor de la seguridad jurÍdica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra
manera, la cuestión sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaria abierta e indeterminada. --

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el análisis de las denominaciones para lo
cual debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general
en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una

de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa
determinar si la marca solicitada "CLT Y ffiQUETA" puede ser asociada con la oponente "CLT SA (el

acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CegAÑ,q. LOS TRONCOS SA.)", o si las mismas

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumido

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CLT Y ETIQUETA", clase 39, con la
oponente "CLI SA (el acrónimo CLT S.A. compone la razón social y nombre comercial)" de CegAÑR tOS
TRONCOS S.A.. ------

CLTYETrQrJErA (solicitada)

CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercid de CABAÑA LOS TRONCOS Sá.)
(oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sÍ, no necesariamente

causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual
muy diferente. --------

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

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

conünuación "...En principio, es el conjwto el que debe ser objeto del anáüsis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (747).?-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CLIYETIQUE"IA" y de la oponente
CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CAnAÑA LOS TRONCOS SA.) por
más que compartan letras, ello no necesariamente concluye que exista la posibilidad de confusión entre las

mismas. El cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sopesando los aspectos vi
conceptual, además deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las marcas en

'fenNÁUoez, nIyMUNDO L. Código de Procedimiento Crvil y Comercial. Comentado y Concordado. Pg. 183. Edit. SébastianSe I
Buenos Alres. Año 1948. '11"-'

2 cENTuruÓN oRTIZ, Rodolfo Fabián. El Proceso ordinario en la Ley N' 1337/s8 "Código Procesal Civil" Pg. u2. Edit. lntercoqüi-rfral. i
' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: ZOO¡ lr 

:" 
.' 
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también tiene que tenerse presente que la protección 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 demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras
denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la

diferencien de la marca anterior, como el caso de autos.

En tal sentido, )orge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no consütuyen por sÍ mismos el signo distintivo.\

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" seialan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente ceÍcano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para detetminarla impresión fonéüca general de un
signo denominativo son sus leúas y sflabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sÍlabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominaüvos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posteri or ALEOSAN 4 (...)". - - - - - - - - - -

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la mrsma pretende el registro en la clase 39 para:
"servicios logisticos de transporte; servicios de transporte, almacenaje (depósito) y distribución; seruicios
de asesoramiento relacionados con el transporte, el almacenaje y la distribución; Servicios de información,
asesoramiento y reserva en materia de transporte; organización y planificación de servicios de transporte y
distribución; consultoria profesional en materia de transportes; alquiler de superfrcies de almacenaje;
alquiler de medios de transporte; alquiler de espacios, estructuras, unidades y contenedores, para
almacenado y transporte "; mientras que la oponente CLf SA (el acrónimo compone la razón social y
nombre comercial de CARAÑA LOS TRONCOS SA.), 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 desempeña en el

área de "Brindar servicios de seguridad TI con soluciones de manera colaboraüva con el cliente,

consultoria y gestión de asistencia, gestión, confrguración y administración de herramientas de seguridad
de TI (...) ENTREGABLES - Todo el código fuente; - Documentación de la implementación (...) Célula de
desarrollo / Fabrica con equipo dedicado...': ----------

Que, de la cobertura señalada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal
los servicios de transporte, embalaje, alquiler de medios de transporte y almacenamiento de mercancías en

depósitos. De igual manera, la "consultoría 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 tecnológicos, la programación informática, el diseño y desarrollo de hardware y software, y de manera

específica los servicios tecnológicos e informáticos relativos a la seguridad de datos i
Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automátic
servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la simili
constata una separación absoluta: La nahrraleza de los servicios: la solicitud de

a Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc trices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 141 y 266, Dsponible
httos:.i./urvu'.tlinarri.qov.nv/oortal/v-linloniedad-indusúial/r¡arcas/directriccs ,i'

que
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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, lógica e intelectual (protección de datos, escritura de código,
configuración de herramientas TI). Son campos de acción opuestos. De igual manera, en cuanto d origeny
proveedores habitudes: el público pertinente reconoce que los proveedores de estos servicios son
empresas de naturalezas diametralmente distintas, una empresa dedicada a la logÍstica y al alquiler de

contenedores no se dedica, de forma habitual, a auditar ciberseguridad, escribir código fuente o proveer
células de desarrollo de software. Asimismo, en cuanto a los canales de distribución y público desünatario,
aquel consumidor que requiere fletes o depósitos busca una solución logística operativa. Sin embargo,
quien requiere herramientas de seguridad TI busca una solución tecnológica especializada para sus

sistemas informáticos. 
----------

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 asÍ también en la letra "T" se visualiza una
flecha roja; la cual en conjunto deja una impresión diferente conforme se puede apreciar en el siguiente
cotejo:

marca solicitada

GYÍ
Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre la solicitante "CUI Y

ETIQUE"IA', en la clase 39, y la oponente CLI SA (el acrónimo compone la razón socid y nombre comercial
de cAnAÑA LOS TRONCOS SA.)

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintos en
todos los planos de comparación, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolución recurrida

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 81 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"CLT Y ETIQUE"IA", clase 39, Expediente N"8425812O24, solicitada a nombre de

..tl
,

)I7 I:
'r ''-r'li ':.:':'.t,
- ".f/ '"' 

,

iiü1.5f^tlon¿t c:

,J

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

SAREZ SJq".
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Asunción, 1 I+ JUN 2020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAREZ S"A-. en

contra de la Resolución N" 79 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 202ó se presenta el representante convencional de SAREZ S.A.. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 79 de fecha 09 de febrero de2026, dictada

por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.--

Que, en fecha 05 de marzo de2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de SAREZ S.A.. expresó agravios;

en fecha 23 de marzo de 2026 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado

a la contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de CENTRO LOGISTICO DE

TECNOLOGL{ SA contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta

Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.-----------

CONSTDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)realizado el cotejo marcario entre la
denominación solicitada'CLT COMPAÑí,a LocÍsTICA & TECN)LÓGICA Y ETIQUETA" se observa a simple

vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial
CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT), se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, conesponde destacar que

la marca oponente CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT) constituye el nombre comercial.../... Que,
al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es

el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto gue se obtiene de una

aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de

semejanza. N respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. Que, asi también se

constata en autos, como en su siüo Web, que dicha Empresa Cabañas los Troncos S.A. (CLT), gira en el
comercio con su razón social compuesta por el acrónimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el
público evidenciando un uso efectivo y público del mismo en el ámbito comercial., como podemos
visualizar en el enlace: htps://www.clt.com.py/. Que tal modalidad de identificación resulta jurídicamente
relevante, en tanto el uso reiterado y público de una denominación social o siglaüva en el ejercicio del
comercio genera un signo disünüvo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que

puedan inducir a confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buena fe comercial,

protección del consumidor y lealtad en la competencia(...)" -'----

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

"(...)La resolución reconoce protección a un supuesto nombre comercial sin
requisito esencial exigido por la ley, esto es, el primer uso público en el comercio.
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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 público, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente
caso, no existe invocación de una fecha concreta de primer uso, ni acreditación del mismo mediante
prueba idónea, ni demostración de su anterioridad ni de su oponibilidad a terceros. No se trata, portanto,
de una mera deficiencia probatoria, sino de la ausencia total del hecho consütuüvo 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 jurÍdicamente imposible determinar la
existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolución susütuye esta exigencia legal por una
afirmación implÍcita 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 aplicación de dicha
norma resulta arbitraria y carente de sustento fáctico. TERCER AGRAVIO: CONFUSIÓN ENTRE RAZÓN
SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolución incurre en un error conceptual al equiparar la razón social
"CABAÑA LOS TRONCOS S.4." con el supuesto nombre comercial'CLT". La razón social consütuye un
atributo registral de la persona jurídica, mientras que el nombre comercial es un signo distinttvo cuya
protección 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 adquisición de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La protección del nombre
comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha señalado- no
ha sido acreditado en autos, CUARTO AGRAWO: VALORACIÓN ARBITRARIA DE LA PRUEBA.
DOCUMENTALES SIN FECHA CIERTA NI IDONEIDAD. La resolución otorga valor probatorio a

documentales manifiestamente inidóneas, en abierta contradicción con las reglas de la sana crítica. Las
pruebas aportadas por la oponente consisten en documentación unilateral, formularios preimpresos,
impresiones sin certificación y papelería interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha ciefta,
no acreditan circulación efecüva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni anügüedad,
pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolución asigna valor a
impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creación, no permiten verificar su
contenido histórico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certifrcación técnica o respaldo
pericial (. .)" ------

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestación de
agravios: "(...)Contradigo completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee
un derecho de propiedad sobre la denominación CLT. atendiendo a que el mismo cotesponde al acrónimo
de su razón social que es utilizado como su nombre comercial, el cual se encuentra debidamente protegido
en nuestro país 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 CABAÑA LOS TRONCOS 5.A., en
la actualidad se denomina CENTRO LOGíSTICO DE TECNOLOGIA S.A.; sin embargo, ha mantenido de
manera conünua y constante el uso de su nombre comercial CLT como históricamente lo viene haciendo.
Lo que demuestra la legitimidad y la protección que ampara dicho signo distintivo en el comercio nacional
y consütuye la forma en que la empresa se identifica y opera en el comercio, siendo ampliamente
reconocida por el público consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre
comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso público en el comercio, sin necesidad de
registro previo. Este derecho exclusivo, ejercido de manera constante a lo largo del üempo, ha sido
acreditado por mi representada mediante la presentación de las pruebas correspondientes, que obran en
esfos 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 púflicifen fl
a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de
Articulo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial
derechos acordados por la ley. Por otra parte, el ArtÍculo 76 de la Ley 1294/98 de Ma¡cas,
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del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante, cuando ello fuere
susceptible de causar confitsión o asociación con la empresa, productos o servicios del titular, o pueda
causar al tirular un daño económico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requiere no sólo la
semejanza en cuanto al signo en sÍ mismo, sino que también exista riesgo de confusión 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 erróneas y carentes de sustento, reafirmándose el derecho de mi mandante sobre el
nombre comercial CLT Queda claro que el nombre comercial está protegido en nuestro pais, y que dicha
protección se otorga por el mero hecho de su uülización continúa en el comercio. Por otra parte, la

solicitante manifiesta que "la resolución basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT

aislándolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de análisis integral que rige en materia
marcaria. Se omite considerar gue se trata de un acrónimo de escasa distintividad..." Contradigo
completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposición 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 continuación(...)" ------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la

consecuente coexistencia o no de la marca solicitada "CI.T COMPAÑfA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y
EflQUE'IA" (solicitada en clase 35) y la oponente "CLf Se- (el acrónimo CLT compone la razón social y

nombre comercial de CABAÑA LoS TRONCOS S.A.)

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. tZ de autos en el formulario de

oposición Acta N' 2505741 de fecha 30 de enero de 2025, la oposición fue promovida en base a la
denominación "CLI SA (el acrónimo CLT compone la razón social y nombre comercial) por la firma

CABAÑA LOS TRONCOS Sá"

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestación de

agravios, y conforme obra en el expediente administrativo, la firma CABAÑA LOS TRONCOS SA ha pasado

a llamarse CENTRO LOGfSTICO DE TECNOLOGÍA SA, este cambio en el nombre del oponente se verifica

en el expediente administraüvo en fecha 26 de agosto de 2025 en su formulario de "Ofrecer y presentar

pruebas" Acta N' 2574055.

Que, citando al doctrinario Hernán Casco Pagano en su obra "Código Procesal Civil - Comentado y

Concordado" Quinta Edición, Tomo l,Pág 441y 442: "Con la contestación se integra la relación procesal, se

frjan los hechos sobre los que vercará la prueba y se establecen los lfmites de la sentencia. De allí la
importancia que asume la demanda en la consütución y en el desarollo del proceso". El Código Procesal

Civil es de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294198 De Marcas, lo señalado hace

mención a lo conocido como "traba de la litis" que es el efecto procesal que acontece con la contestación

de la demanda o la preclusión del término para hacerlo, quedando asÍ delimitado el objeto de proceso. ---
En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de CABAÑA LOS TRONCOS SA.

a CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍASá", por haber acontecido luego de haberse integrado la relación

procesal (con posterioridad a la contestación de la oposición) no puede ser considerado en el

ocupa. Realizándose el análisis en virtud a lo invocado por las partes del caso

procesales de "deducir oposición" y "contestar oposición", de la misma forma la

la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relación procesal

Dirccci,i¡.ti¡j
Direce iii¡Itiic
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Citando a Raymundo L. Fernández, respecto a Ia importancia de la contestación de la demanda: "Esta

relación jurídica procesal, que no importa, en general, novación 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 sentencia(...)"' ------

También el Dr. Rodolfo Fabián Centurión Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N' 1337188

"Código Procesal Civil"2, expresa: "La contestación 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 decisión de la causa". Estos
últimos puntos, en favor de la seguridad jurídica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra
manera, la cuestión sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedarÍa abierta e indeterminada. --

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el análisis de las denominaciones para lo
cual debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general
en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una
de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administraüva
determinar si la marca solicitada "cLT coMPAÑfn locÍsTlcA & TEcNoLÓGIcA y ETIeUETA" puede ser
asociada con Ia oponente "CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CARAÑA
LOS TRONCOS SA.)", o si las mismas pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la
óptica de los eventuales consumido

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de Ia marca "CLT COMPAÑÍA LOGÍSTICA &
TECNOLÓGICA Y ETIQUETIT, clase 35, con la oponente "CLT SA (el acrónimo CLT compone la razón social
y nombre comercial)" de C¡neÑALOS TRONCOS S-A.

cr.I coMPAÑfr{ LOGfSTICA & TECNOLÓGrCA y ETIQT.JETA (solicitada)

CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercid de CABAñA LOS lIRONCOS Sá")
(oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente
causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual
muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente liügio, y nos permitimos trar¡ieri
continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no ats pgfeslrtus,

'renNÁNoez, mYMUNDo L. Código de Procedimiento Civil y comercial. Comentado y Concordado. pg. 183. Edit. SeUastian de emtti¿itr¡l
Buenos Aires. Año 1948.

'z cENTUTÓN ORTIZ, Rodolfo Fabián. El Proceso Ordinario en la Ley N' 1337188 "Código Procesal Civil" pg. 172. Edit.
I Derecho de Marcas. 

f orge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AñO: 2003
Intercontinental. Asunción. Año 2024.
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Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CLT COt{peÑíq,lOCfSlCe a
tpCNOlÓCtCA Y ETIQUEf,A" y de la oponente CI.f SA (el acrónimo compone la razón social y nombre

comercial de CARAÑA LOS TRONCOS SA.) por más que compartan letras no se leen de la misma manera,

como se puede notar al cotejarlas. La oponente está compuesta por dos siglas (CLT y S.A.); mientras que la

marca solicitada tiene cinco elementos (una sigla, tres vocablos y el símbolo "&" que representa la

conjunción copulativa "y"). La similitud se da en el primer elemento "CLT", pero difieren en los demás

componentes: S.A. COMPAÑÍA IOCÍSTICA & TECNOLÓGICA, éstos difieren ampliamente en su

estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación.

Los signos enfrentados: "CLI COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICA Y ETIQUETA' (solicitada) -

CLf SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CARAÑe LOS TRONCOS SA.)

(oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las

similitudes en las siglas iniciales no consütuyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya

que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, asÍ también la protección 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 demás componentes y que tales letras pueden hallarse

contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos.

En tal sentido, forge Otamendi sosüene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas

comunes cuando no consütuyen por si mismos el signo disüntivo.'r

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" seiralan cuanto

sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos

mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los

elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonéüca general de un
signo denominaüvo son sus letas y sflabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonéüca

estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes

signos denominaüvos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo

posteri or ALEOSAN 4 (...)". - - - - - - - - -'

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 promoción del
comercio electrónico; seruicios de asistencia, dirección y administración de negocios; servicios de

comercio en linea; gestión comercial relacionados con el comercio electrónico, suministro de información
y asesoramiento en materia de comercio electrónico",'mientras que la oponente CLT SA (el acrónimo

compone la razón social y nombre comercial de CABAÑA LOS TRONCOS Sá"), conforme

documentales presentadas en la etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las

74, 80 y 90, se desempeña en el área de "Brindar seruicios de seguridad TI con

a Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 :
ñ*ihrm'{- [r' 1l:cLrirriai

Dirección N.ci(¡iol'd¿ PruiitdaC lnrilt;rual
httns://www.dinaoi.gov.nv/nortal/v3/ptopiedad-industrial/l¡arcas/directriccs
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colaborativa con el cliente, consultoria y gestión de asistencia, gestión, confrguración y administración de
herramientas de seguridad de TI (...) ENTREGABLES - Todo el código fuente; - Documentación de la
implementación (...) Célula de desarrollo / Fabrica con equipo dedicado...".

Que, de la cobertura señalada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal
los servicios de publicidad, markeüng y promoción, así como la gestión, explotación y administración
comercial de los negocios, incluyendo el suministro de información comercral y los servicios prestados por
comercios minoristas o ventas en lÍnea. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios
científicos y tecnológicos, la programación informática, el diseño y desarrollo de hardware y software, y de
manera especifica los servicios tecnológicos e informáticos relativos a la seguridad de datos informáticos y
cifrado. Aunque las Directrices establecen que figurar en clases distintas no determina automáücamente
que los servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se

constata una seParación absoluta: La naturaleza de los servicios: los servicios que pretende amparar la
marca solicitada son netamente comercides (atraer clientes, vender productos, organizar el negocio en
línea). Por el contrario, la naturaleza de los servicios de la oponente es puramente digital, lógica e

intelectual (protección de datos, escritura de código, configuración de herramientas TI). De igual manera,
en cuanto al origen y proveedores habituales: aquellos agentes del mercado que se desempeñan en el área
de la publicidad, markeüng o consultoría de negocios no se dedican habitualmente a desarrollar código
fuente, auditar seguridad informática ni proveer "células de desarrollo" de software . Asimismo, en cuanto a
los canales de distribución y público destinatario, aquel consumidor que contrate los servicios de la marca
solicitada busca impulsar sus ventas o mejorar la gestión comercial de su tienda Sin embargo, quien
requiere los servicios de la oponente, como ser herramientas de seguridad Tl busca una solución
tecnológica especializada para sus sistemas informátic

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 asÍ también en la letra "T" se visualiza una
flecha roja; en una üpografia más delgada en el margen inferior "COMPAñIA LOGÍSTICA &
TECNOLÓGICA", la cual en conjunto deja una impresión diferente conforme se puede apreciar en el
siguiente cotejo:

marca solicitada

Gtr
coMpAñtA IocfsrrcA I TEcNor.óGtcA

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre la

coMPAÑÍA LocÍSTIcA & TEcNolÓclcn Y ffiQUETA', en la clase 35, y la oponente CIJ

compone la razón social y nombre comercial de CAnAÑA LOS TRONCOS SA.),-:.----'-----

' lr't.

I
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8r'¡26312024 A NOMBRE DE SAREZ SA. _..-.-.

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

conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, disüntos en

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

Art.le

PORTANTO,
IA DTRECTORA GENERAL INTERTNA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 79 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
.CIT COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓGICAY

N U26312O24, solicitada a nombre de SAREZ

Art" 3e NOTIFÍQUESE por cédula. --j.. '

', clase 35, Expediente

Lti¡ri ir

, lla
i r srri¡l

rule ctu ¡1
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Asunción, 2 lr JU|'] 2¡,26

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAREZ SA. en

contra de la Resolución N' 80 de 09 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de SAREZ SA.. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 8O de 09 de febrero de2O26, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 05 de marzo de2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 20 de marzo de 2026 el representante convencional de SAREZ SA. expresó agraüos;

en fecha 23 de marzo de 2026 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado
a la contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 el representante convencional de CENTRO LOGÍSTICO DE

TECNOLOGÍTA. S,{- contestó el traslado de los agraüos. En consecuencia, en fecha 07 de mayo de 2026 esta

Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)realizado el cotejo marcario entre la
denominación solicitada'CLT COMPAÑLA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA'se observa a simple
vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial
CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT), se percibe que entre las mismas exrsten elementos que las

hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, corresponde destacar que
la marca oponente CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acrónimo CLT) constituye el nombre comercial.../... Que,
al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es

el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obüene de una
aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación 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 Cabañas los Troncos S.A. (CLT), gira en el
comercio con su razón social compuesta por el acrónimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el
público evidenciando un uso efectivo y público del mismo en el ámbito comercial., como podemos
visua]izarenelen]ace:@QuetalmodalidaddeidentificaciónresultajurÍdicamente
relevante, en tanto el uso reiterado y público de una denominación social o siglaüva en el ejercicio del
comercio genera un signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que
puedan inducir a confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buena fe comercial,
protección del consumidor y lealtad en la competencia (...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y
"(...)La resolución reconoce protección a un supuesto nombre comercial sin verificar el
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requisito esencial exigido por la ley, esfo es, el primer uso público en el comercio. El
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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 público, extremo que no admite presunciones ni interpretaciones flexibles. En el presente
caso, no existe invocación de una fecha concreta de primer uso, ni acreditación del mismo mediante
prueba idónea, ni demostración 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 jurÍdicamente imposible determinar la
existencia, alcance y titularidad del supuesto derecho. La resolución sustituye esta exigencia legal por una
afrrmación implÍcita de uso, vaciando de contenido el artÍculo 75 de la Ley de Marcas y transformando en
presunto un requisito que la ley exige acreditar de manera estricta. En consecuencia, la aplicación de dicha
norma resulta arbitraria y carente de sustento fáctico. TERCER AGRAWO: CONFUSIÓN ENTRE RAZÓN
SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL. La resolución incute en un error conceptual al equiparar la razón social
'CABAÑA LoS TRONCOS S.4." con el supuesto nombre comercial "CLT". La razón social constituye un
atributo registral de la persona jurídica, mientras que d nombre comercial es un signo distintivo cuya
protección depende exclusivamente de su uso efectivo en el mercado. El hecho de que una sociedad
pueda abreviarse mediante siglas no implica. por sÍ mismo, la existencia de un nombre comercial
protegido, ni la adquisición de distintividad, ni su oponibilidad frente a terceros. La protección del nombre
comercial no nace del registro societario, sino del uso probado, extremo que - como se ha señalado- no
ha sido acreditado en autos. CLTARTO AGRAVIO: VALORACIÓN ARBITRARIA DE LA PRUEBA.
DOCUMENTA¿ES SIN FECHA CIERTA Nl IDONEIDAD. La resolución otorga valor probatorio a

documentales manifiestamente inidóneas, en abierta contradicción con las reglas de la sana criüca. Las

pruebas aportadas por la oponente consisten en documentación unilateral, formularios preimpresos,
impresiones sin certificación y papelería interna sin respaldo verificable, las cuales carecen de fecha cierta,
no acreditan circulación efectiva en el comercio y no permiten verificar su autenticidad ni anügüedad,
pudiendo ser confeccionadas en cualquier momento. Particularmente, la resolución asigna valor a

impresiones de un supuesto sitio web que no acreditan fecha de creación, no permiten verifrcar su
contenido histórico. pueden ser modificadas unilateralmente y carecen de certificación técnica o respaldo
pericial (. )" ------

Que, el representante convencional de la parte oponente manifiesta en su escrito de contestación de

agravios: "(...)Contradigo completamente las afrrmaciones vertidas por la parte adversa, mi mandante posee
un derecho de propiedad sobre la denominación CLT atendiendo a que el mismo corresponde al acrónimo
de su razón 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 intemacionales suscntos y
ratificados por nuestro pais. Anteriormente mi mandante se denominaba CABAÑA LOS TRONCOS 5.A., en
la actualidad se denomina CENTR) LoGiSTICo DE TECN)L)GIA S.A; sin embargo, ha mantenido de
manera conünua y constante el uso de su nombre comercial CLT como históricamente lo viene haciendo.
Lo que demuestra Ia legitimidad y la protección 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 público consumidor. La Ley de Marcas es clara al respecto: confiere al titular del nombre
comercial el derecho exclusivo de uso desde el primer uso público 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 presentación de las pruebas correspondientes, que obran en
esfos aufos y han sido debidamente admitidas en la instancia peftinente. Asimismo,la normaüva establece
que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio
a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su
Articulo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial para
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derechos acordados por la ley. Por otra parte, el ArtÍculo 76 de la Ley 1294/98 de Marcas,
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del nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante, cuando ello fuere

susceptible de causar confusión o asociación con la empresa, productos o servicios del titular, o pueda

causar al titular un daño económico o comercial injusto. Vale decir, esta norma requiere no sólo la
semejanza en cuanto al signo en si mismo, sino que también exista riesgo de confusión 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 erróneas y carentes de sustento, reafirmándose el derecho de mi mandante sobre el
nombre comercial CLT Queda claro que el nombre comercial está protegido en nuestro país, y que dicha
protección se otorga por el mero hecho de su utilización continúa en el comercio. Por otra parte, la

solicitante manifiesta que "la resolución basa la confundibilidad exclusivamente en el elemento CLT

aislándolo del conjunto marcario, lo cual contradice el principio de análisis integral que rige en materia
marcaria. Se omite considerar que se trata de un acrónimo de escasa distintividad..." Contradigo

completamente las afirmaciones vertidas por la parte adversa, la oposición 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 continuación(...)"

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto, y la

consecuente coexistencia o no de la marca solicitada "CLI COMPAÑÍq, lOCfStlCA & TECNOLÓGICA Y
ETIQUETA" (solicitada en clase 39) y la oponente "CUI Srry" (el acrónimo CLT compone Ia razón social y

nombre comercial de CABAÑA LoS TRONCOS S.A.).

Primeramente debemos tener en cuenta que, conforme obra a fs. t2 de autos en el formulario de

oposición Acta N' 25O574O de fecha 30 de enero de 2025, la oposición fue promovida en base a la
denominación "CLI SA (el acrónimo CLI compone Ia razón social y nombre comercial) por la firma

CARAÑALOSTRONCOS S.A.

De igual manera, tal como ha sido afirmado por la parte oponente en su escrito de contestación de

agravios, y conforme obra en el expediente administraüvo, la firma CABAÑA LOS TRONCOS SA. ha pasado

a llamarse CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGÍA 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

pruebas" Acta N' 2574056.

Que, citando al doctrinario Hernán Casco Pagano en su obra "Código Procesal Civil - Comentado y

Concordado" Quinta Edición, Tomo l, Pág 441y 442: "Con la contestación se integra la relación procesal, se

frjan los hechos sobre los que versará la prueba y se establecen los lÍmites de Ia sentencia. De allí Ia

importancia que asume la demanda en la constitución y en el desanollo del proceso'. El Código Procesal

Civil es de aplicación supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294198 De Marcas, lo señalado hace

mención a lo conocido como "traba de la litis" que es el efecto procesal que acontece con la contestación

de la demanda o la preclusión del término para hacerlo, quedando así delimitado el objeto de proceso. ---

En ese sentido, el cambio de nombre realizado por la firma oponente de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.

a CENTRO LOGÍSTICO DE TECNOLOGf,A Sá", por haber acontecido luego de haberse integrado la relación

procesal (con posterioridad a la contestación de la oposición) no puede ser considerado en el caso que nos

ocupa. Realizándose el análisis en ürtud a lo invocado por las partes del caso en sus respectivos actos

procesales de "deducir oposición" y "contestar oposición", de la misma forma la prueba qrqirnada.a autos

la etapa procesal oportuna debe producirse en virtud a esa relación procesal integrada. 
----:.------':.---, ,:\
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Citando a Raymundo L. Fernández, respecto a la importancia de la contestación de la demanda: "Esta
relación jurÍdica procesal, que no importa, en general, novación 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 sentencia(...)"' ------

También el Dr. Rodolfo Fabián Centurión Ortiz, en su obra El Proceso Ordinario en la Ley N' 1337188

"Código Procesal Civil"2, expresa: "La contestación de la demanda cumple con el objetivo de determinar la
prueba, especifrcar la carga de ella, centrar los términos de la litis y facilitar la decisión de la causa". Estos
últimos puntos, en favor de la seguridad jurÍdica de las partes del proceso, ya que si sucediera de otra
manera, la cuesüón sobre la cual se discute y resuelve la controversia quedaúa abierta e indeterminada. --

Que, habiendo mencionado lo anterior corresponde iniciar el análisis de las denominaciones para lo
cual debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general
en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una
de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa
determinar si la marca solicitada "cLI cOMPAÑÍn locÍslcA & TEcNoLóGIcA y meUETA, puede ser
asociada con la oponente "CLI SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CABAñA
LOS TRONCOS SA.)", o si las mismas pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la
óptica de los eventuales consumido

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CLI COMPAñíA LOGÍSTICA &
TECNOLÓGICAY ETIQUE"[A", clase 39, con la oponente "CL:TSA(elacrónimo CLT compone la razón social
y nombre comercial)" de CAnAÑA LOS TRONCOS Sá'.

cr.r coMpAÑÍA LocÍsTrcA &TEcNOLÓcrCAy mQUETA (solicitada)

CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre comercial de CAnruñA LOS TRONCOS SA.)
(oponente)

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente
causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual
muy diferente. 

--------
Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede

declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus
separadas enfotma arbitaria (717¡.'------- --{<;':-i,--.

,i¡.

' reRNÁNnEz, MYMUNDo L. Código de Procedimiento Civil y comercial. Comentado y Concordado. pg. t8l. Edit. sebadtian
Buenos Alres. Año I948.

3 Derecho de Marcas. JorBe Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AñO: 200*3 <i¡l! i,,' ,,. r,"<: r.:-
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Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante 'CLT COtr¿peÑh IOCÍSICA a
TECNOLÓCICA Y ETIQUETA" y de la oponente CLT SA (el acrónimo compone la razón social y nombre
comercial de CABAÑA LOS TRONCOS S.A.) por más que compartan letras no se leen de la misma manera,
como se puede notar al cotejarlas. La oponente está compuesta por dos siglas (CLT y S.A.); mientras que la
marca solicitada tiene cinco elementos (una sigla, tres vocablos y el sÍmbolo "&" que representa la
conjunción copulativa "y"). La similitud se da en el primer elemento "CLT", pero difieren en los demás

componentes: S.A. COMPAÑÍA IOCÍSTICA & TECNOLÓGICA, éstos difieren ampliamente en su

estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación.

Los signos enfrentados: "CLr coMPAÑA LOGÍSTICA & TECNoLÓGICA Y ETIQUETA" (solicitada) -

CUI SA (el acrónimo compone la razón socid y nombre comercial de CAnAÑA LOS TRONCOS SA.)
(oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las

similitudes en las siglas iniciales no consütuyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya

que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, así también la protección 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 demás componentes y que tales letras pueden hallarse
contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos.

En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo."-

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIIAY" seialan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fi¡ese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonéüca general de un
signo denominativo son sus letas y sÍlabas y su orden:, acenünción pañiculares. El examen de las sÍlabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sÍlabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN 4 (..)". - - - - - - - - - -

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 39 para:
"servicios logísticos de transporte; servicios de transporte, almacenaje (depósito) y distribución; servicios
de asesoramiento relacionados con el transporte, el almacenaje y la distribución; Servicios de información,
asesoramiento y reserva en materia de transporte; organización y planificación de servicios de transporte y
distribución; consultoría profesional en materia de transportes; alquiler de superfrcies de almacenaje;
alquiler de medios de transporte; alquiler de espacios, estructuras, unidades y con
almacenado y transporte"; mientras que la oponente CLjI SA (el acrónimo co
nombre comercial de CABAÑA LoS TRONCOS Sá.), conforme obra en las docum

o Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directices para el examen de marcas en Paraguay, §B.; 147 y 266 .

https: uwu.din¡Ii.gov.pyboltal/r,J nrrrnicdud-jndustrirl rlrarcas.diróctriccs
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etapa procesal oportuna, entre ellas nos remitimos a las documentales a fs. 75, 8l y 9I se desempeña en el

área de "Brindar servicios de seguridad TI con soluciones de manera colaborativa con el cliente,

consultorÍa y gesüón de asistencia, gestión, configuración y administración de herramientas de seguridad
de TI (...) ENTREGABLES - Todo el código fuente; - Documentación de la implementación (...) Célula de
desanollo / Fabrica con equipo dedicado...".

Que, de la cobertura señalada podemos verificar que la marca solicitada ampara de manera principal
los servicios de transporte, embalaje, alquiler de medios de transporte y almacenamiento de mercancías en

depósitos. De igual manera, la "consultorÍa profesional en materia de transportes" también pertenece
indiscutiblemente a la clase 39. En cuanto a los servicios de la oponente comprende los servicios científicos
y tecnológicos, la programación informática, el diseño y desarrollo de hardware y software, y de manera
especÍfica los servicios tecnológicos e informáticos relativos a la seguridad de datos informáticos y cifrado.
Aunque las Directrices establecen que figurar en clases disüntas no determina automáticamente que los

servicios sean diferentes, al evaluar los factores reales para determinar la similitud en el mercado, se

constata una separación 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, lógica e intelectual (protección de datos, escritura de código,
configuración de herramientas TI). Son campos de acción opuestos. De igual manera, en cuanto d origeny
proveedores habittrales: el público perünente reconoce que los proveedores de estos servicios son

empresas de naturalezas diametralmente distintas, una empresa dedicada a la logÍstica y al alquiler de

contenedores no se dedica, de forma habitual, a auditar ciberseguridad, escribir código fuente o proveer
células de desarrollo de software. Asimismo, en cuanto alos candes de disüibuciónypúblico destinatario,
aquel consumidor que requiere fletes o depósitos busca una solución logÍstica operativa. Sin embargo,
quien reqüere herramientas de seguridad TI busca una solución tecnológica especializada para sus

sistemas informático

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 asÍ también en la letra "T" se visualiza una
flecha roja; en una üpografia más delgada en el margen inferior "COMPAÑIA LOGÍSTICA &
TECNOLÓGICA", la cual en conjunto deja una impresión diferente conforme se puede apreciar en el

siguiente cotejo: 
;-r"i"n"o.

cvÍ
coMPAñtA rocÍsrrcA I rEcNorócrcA

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la

COMPAÑÍA LOGÍSTICA & TECNOLÓCICA Y ETIQUETA", en la clase 39, y la oponente CLI
compone la razón social y nombre comercial de CARAÑA LOS TRONCOS SA.) -- 

__-
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ResoruciónN"0400
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N" 80 DE FECHA 09 DEFEBRERo DEzozíDIcrADApoRLA
omncctóru DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo
DE LA MARcA 'ctr coMp¿,ñLq, locfsrce & TECNoLóctca y ETIeUETA", cLAsE 39, ExPEDIENTE No
8429812024A NOMBRE DE SAREZ Sá" ---------

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

conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en

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

ArL le

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

RES UELVE

REVOCAR la Resolución N' 80 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada por Ia

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

'cur coMpAÑÍt locfsrrcA & TEcNoLÓGIcA Y mQUErA"
N"84298/2024, solicitada a nombre de SAREZ Sr{":--:-=

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

registro de la marca

, clase 39, Expediente
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Asunción, 2 l+ JUN 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de

Metro-goldwyn-mayer Lion Corp. en contra de la Resolución N" 1398 de fecha 17 de noviembre de 2017,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de diciembre de 2017 se presenta la representante convencional de la firma
Metro-goldwyn-mayer Uon Corp. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1398 de

fecha 17 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 25 de mayo de 2018 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso interyuesto.-----

Que, en fecha 26 de junio de 2018, la representante convencional de la firma Metro-goldwyn-mayer
Lion Corp. expresó agravios; en fecha 28 de enero de 2019 esta Dirección General tiene por presentada la

expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 23 de julio de 2019 el representante convencional de la firma Victor Gabriel Román

Pereira contestó el traslado de los agravios. En fecha 12 de septiembre de 2019, esta Dirección dictó la
providencia de Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, se promueve oposición 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 coffesponde determinar si las denominaciones son o no
confundibles. Que, con relación a las oposiciones deducidas, al hacer una comparación 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 Dirección es del
criterio que ambas denominaciones son disimiles e inconfundibles. Que, haciendo un análisis entre las

denominaciones en pugna las marcas 'MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA" clase, 4l (Solicitada) y
'MGM' clase, 37 (registrada), nos damos cuenta de que además 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;
organización de concurso de belleza, organización de exposiciones con frnes culturales o educativos,
organización de fiestas y recepciones, organización y dirección de conciertos, conferencias, seminarios,
fotografía, mientras que la marca de la oponente es conocida por ofrecer servicios especialmente;
productoras de filmes cinematográficos. Por lo que no es posible un riesgo de confusión 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 cuenta las Denominaciones de las marcas en litigio, los sewicios que prestan, y
las marcas, consütuyen elementos diferenciadores entre las mismas, lo cual contribuye a

impresión general distinta e inequivoca de cada una de ellas y,las convierte en

tj i.
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Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Tal como puede observarse a

conünuación, la eüqueta de la marca se compone de las letras MGM, pues esfas constituyen tres delas seis
letras de la denominación pedida, pero justamenfe 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

producirá en la mente del consumidor una confusión directa e indirecta, desde los planos gráfico e

ideológico. Como puede ser observado, el solicitante tomó, aparentemente al azar, tres letras de su
denominación y las colocó en su etiqueta, pero, pudiendo haber elegido otras letras o la denominación
completa, lo cual sería lo más lógico, prefirió iMGMr y reproducir totalmente la notoria marca MGM y asÍ
benefrciarse del enorrne prestigio y fama que la precede. En resumidas cuentas, la etiqueta pedida
constituye una TRANSCRIPCIÓN TOML de la marca MGM Y ETIQUETA de mi mandante. .../... Entre los
servicios pedidos por la marca MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA elfactor común es que todos son
eventos y su puesta en escena o realización, que evidentemente necesitan de una producción y que
comúnmente son transmiüdos por canales de aire o de cable. Mi mandante es una compañía
estadounidense de producción y distribución de películas de cine y programas de televisión. Es decir,
ambas son productoras y se dedican a las actividades que implica la producción. Cabe recordar que al
tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva, atendiendo a que
las marcas serán usadas en los mismos lugares, destinadas a un consumidor final común y a satisfacer una
misma necesidad, además del hecho de que son servicios intercambiables entre sí. Siendo esto asi, debe
acentuarse el rigor en el análisis de esfas marcas, pues este hecho demuestra claramente que la verdadera
intención del adverso al solicitar la maÍca MYGAMI PRODUCCIONES Y ETIQUETA, es confundir al público
para que en la errónea 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
mandante(... )" - - - - - - - - - -

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)Que, la representante
convencional de la frrma oponente METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORE ha mencionado ser
propietaria de la marca "MGM Y ETIQUETA" y otras, las que dice, la solicitud de registro 'MYGAMI
PRODUCCIONES" está acompañada de una etiqueta que directamente evoca y trae a la mente el recuerdo
de la marca base de la oposición." Qr", en fecha 02 de febrero de 2018 y bajo acta Nro. 1805285 he
procedido al desisümiento de la etiqueta presentada inicialmente, habiéndose tomado nota en fecha 09 de
marzo de 2O18 en la base de datos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Que, con este nuevo
hecho, no pueden ni podrán darse posibilidades algunas de confusión, entre'MYGAMI PRODIJCCIONES'
(SOLICITADA) para distinguir y amparar SERWCIOS de la Clase 41 y MGM Y ETIQUETA (marca
registrada).Repetimos una vez más, con respecto a las marcas enfrentadas, afirmamos en forma categórica e
incontrovertible, que NO PIIEDEN SER, NO LO SoN, N1 SERÁN C)NFUNDIBLES, como tan fuera de razón

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre Ia procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas MYGAMI PRODUCCIONES (solicitada en clase al) y la marca
MGM (registrada en clase 4I). -------

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

desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcarig, s-i,

desmembraciones y cuyo objetivo es adverür si la percepción de una de las marcas p,gqde sél

mismo sea realizado

la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si,lh'
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pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la ópüca de los eventuales
consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no Ia
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de Ia marca "lvfYGAMI PRODUCCIONES", clase 41,

con la marca oponente "MGM'clase 41.

MYGAMIPRODUCCIONES (marca solicitada)

MGM (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

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

conünuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anüsis y no sus paftes integrantes
separadas en fotma arbi¡aria (717¡.'-------

Que, primeramente, debemos señalar que conforme a las manifestaciones vertidas por la parte
oponente en su escrito de fundamentación del recurso de apelación, el agravio de la misma versa sobre la

etiqueta pedida: "Como puede ser observado, el solicitante tomó, aparentemente al azar, tres letras de su

denominación y las colocó en su etiqueta, pero, pudiendo haber elegido otras letras o la denominación
completa, lo cual sería lo más lógico, prefirió imitar y reproducir totalmente la notoria marca MGM(...)"------

Que, al respecto, se verifica en el expediente administrativo que la parte solicitante presentó en fecha

02 de febrero de 2018, bajo Acta N' 1805285, el escrito de adecuación de solicitud, por el cual excluye la
etiqueta de la presente solicitud de registro. Esta exclusión del elemento figurativo ya fue efectivamente
asentada en la base de datos del sistema informático de la Institución. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada "MYGAMI PRODUCCIONES" y

la marca oponente "MGM", por más 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 composición de la marca

solicitada 'MYGAMI PRODUCCIONES" es disünta a la marca oponente, la misma se halla compuesta por
dos vocablos, siete sÍlabas y dieciocho letras; mientras que Ia 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 composición de la denominación genera

una diferencia en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

Al comparar "MYGAMI PRODUCCIONES" frente a

comparten las consonantes M-G-M en el mismo orden,
'MGM" la diferencia visual es clara

rDerecho de Marcas. lorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-PerroteÑO: ZOOI

la intercalación ,Y';
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'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 notará una estructura gramaücal y
gráfica totalmente diferente. De igual manera, en el aspecto fonéüco, las Directrices para el Examen de

Marcas en el Paraguay establecen explÍcitamente que las letras sueltas y siglas se leen por sus respecüvos
nombres. Por lo tanto, el signo 'MGM' se pronuncia como "eme-ge-eme". Por su parte, el signo'IíYGAMI'
conforma una palabra completa que se pronuncia mediante sÍlabas continuas: 'mi-ga-mi' (o eventualmente
"mai-ga-mi" al tener una ligera consonancia extranjera), a esto se suma el impacto audiüvo de la palabra
"PRO-DUC.CIO-NES"

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY" sefalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonéüca si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fi.rese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para detetminar la impresión fonética genenl de un
signo denominativo son sus lefras y silabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas
comunes reuiste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sÍlabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes
signos denominaüvos conüenen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
po steri or ALEOSAN'z (...)". - - - - - - - - - -

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la
protección de las marcas se exüende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de

forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada MGM se extiende al

uso en conjunto del signo denominaüvo asÍ presentado,y no Ie otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales

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

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas: la marca solicitada pretende el registro en la clase 41 para
"Servicios de organización de concursos de belleza, organización de exposiciones con frnes culturales o
educaüvos, organización de fiestas y recepciones, organización y dirección de conciertos, conferencias,
seminarios, fotografra";la marca oponente posee el registro de su marca en la clase 4l para "seruicios de
educación, formación, esparcimiento, actividades depoftivas y culturales".Acerca de la cobertura señalada,

aunque las marcas compartan la clase del nomenclador, al ser los signos claramente distinguibles en los
planos visual, fonéüco e ideológico, podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Por las razones mencionadas, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
marca solicitada "MYGAMI PRODUCCIONES" en la clase 4l y la marca "MGM" registrada en

'? Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), DrTecÍrices para el examen de marcas en Paraguay,pp. l47 y 266. Disponible en:
htfns l,/umtriin:¡ni o¡rvnv/n¡rrtrl/w1/ñr¡rñierlr¡-iñd!rsrrirlirrr:¡r¡'rsr¡lir¡¡'tri¡ns
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Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintas una de

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

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 1398 de fecha 17 de noviembre de 2017 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

'MYGAMI PRODUCCIONES', clase 41, Expediente N'2769712016 a nombre de Victor

ArL 3s NOTIFíQUESE por cédula. -----------------------------s

Gabriel RománPereira.
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Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SCAVONE

HNOS. SA en contra de la Resolución N' 277 de fecha l0 de abril de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y; --'---------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2O24 se presenta el representante convencional de SCAVONE HNOS.

Sá*, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 277 de fecha lO de abril de 2024,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 14 de junio de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 17 de julio de 2024, el representante convencional de SCAVONE HNOS. S,A- expresó

agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el

traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 26 de septiembre de 2024la representante convencional de IMASA DEL PARAGUAY

SA contesta el traslado de los agravios, en consecuencia, esta Dirección General dicta la providencia de

Autos para resolver en fecha 04 de octubre de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las constancias obrantes en el
expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del
criterio que las marcas IOP (oponente) e IOP FULL Y ETIQUETA (solicitada), podrán coexisür sin
posibilidad de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias en el plano visual,

ortográfrca y conceptual, la solicitada es una denominación simple, mientras la oponente es una

denominación compuesta. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad
requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende, no se encuentran sufcientes argumentos jurÍdicos
que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que corresponde mencionar las diferencias de c,lases

existentes entre ellas, la solicitada IaP FULL para la clase 01, exclusivamente (Aceite vegetal para uso en la

agricultura) y el oponente IOP clase 05 para (productos fatmacéuücos, y veterinarios, desinfectantes,
fungicidas herbicidas, entre otros), como podemos notar no existen posibilidades para una confusión, 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
que no exrsfe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la
solicitud pretende proteger productos que no guardan relación con la oponente(...)" ----"'-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, sostenemos

que no se ajusta a derecho,pues es evidente la casi total identidad, por no afirmar en su

que Ia marca solicitada por la adversa reproduce prácticamente toda la
representada como podemos ver entre las marcas " IOP" y'IOP FULL ", existe
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es agregado de la denominación FULL la cual no la hace relevante, que induce fácilmente a la confusión o
minimamente a un riesgo de asociación, hecho que perjudica más aún teniendo en cuenta, que aparte de la
existencia notoria en el plano fonéüco, visual y ortográfico, por más que ambas marcas no tienen afinidad
en cuanto a /as c/ases ya que comercializan los Productos insertos en la clase 0l y se podrá producir una
confusión 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 resolución nada más alejado que la verdad gue 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 denominación full puedan tener una coexistencia
pacifica.../... Pn efecto las marcas enfrentadas (IOP FULL VS DP) no solo poseen elementos similares, sino
prácticamente la totalidad de la marca invocada como base de la oposición es reproducida en la marca
cuyo registro es peücionado en esfos autos, a la cual simplemenfe se .le hace un agregado totalmente
irrelevantes dado que la palabra FLILL aparte de estar colocada en un lugar secundario, corresponde a una
designación descripüva por lo gue su empleo dentro de la denominación no aporta distintividad ni
originalidad a la misma(...)" ------ 

-

Que, la parte solicitante manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...)Es

de suma importancia destacar la notoria diferenciación de clases y productos, la firma SCAVONE HNOS.
S.A. basó su oposición en el registro de una marca en la clase 5, mientras que la marca de mi mandante fue
solicitada para proteger productos de la clase ol, por lo que de ninguna manera existirá algún riesgo de
confusión o asociación entre las marcas en pugna. Demás está decir que los productos de una y otra marca
no se relacionan entre si, pues los canales de comercialización, los consumidores, /os usos de los
productos, son completamente diferentes, pues la maÍca de mi mandante es de uso en el ámbito 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
de confusión(...)" -- - - - -

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por SCAVONE HNOS. SA y la consecuente coexistencia o no de la marca 'IOP FULL Y
ETIQUE"IA" (solicitada en clase 0l) y la marca "IOP" (registrada en la clase 05). -------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca 'IOP FULL Y ETIQUETA' e
con la marca oponente'IOP" registrada en la clase 05.

IOP FULLYETIQUETA

IOP

(marca solicitada en la clase 0l)

(marca oponente registrada en la
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Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

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

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

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

continuación "...En princPio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (7nz¡.'-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "IOP Ft LL Y ETIQLJEIA" y la marca

oponente "IOP", por más que comparten el vocablo "lOP", la marca solicitante posee otros componentes
que permite diferenciarla claramente. ---------

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especididad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna gq comparten la misma

clase del nomenclador internacional. ----

Que, la marca solicitada "IOP FULL Y ETIQUE"IA" pretende su registro para los productos especÍficos

de la clase 0l: "Aceite vegetal para uso en Ia 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 o veterinaris2. --------

Igualmente, esta Dirección General considera importante mencionar que la firma solicitante INPASA

DEL PARAGUAY S.A posee marcas registradas en la clase Ol que uülizan como parte de su denominación
los vocablos "IOP" e "IOP FULL". De acuerdo a la búsqueda realizada en la base de datos del sistema

informático de la Institución, se encuentran registradas las marcas: IOP INPASA OIL PREMIUM

BIO-COADYWANTE, Registro N" 602097; TECNOLOGIA IOP INPASA OIL PREMIUM, Registro N' 618797;

IOP ADVANCED TECNOLOGÍA INPASA OIL PREMIUM, Registro No 6t8798; IOP FULL TECNOLOGIA

INPASA OIL PREMIUM, Registro N" 618799.------------

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 Resolución N" 25912025 establecen: "Otros factores que pueden ser

relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso

particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual
dentro del pais; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de
uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos

rDerecho de Marcas. f 
orge otamendi. Editorial: LexsNexis - Abeledo-Perrot RNo: zoo3

'?Dirección Nacional de Propiedad lntelectual. Clasificación de Niza - 13' edición, versión 2026. Disponible en:
https://www.dil.rapi.gor,.p)'/portal/v l/propredad-rn dustrial/marcas/clasiflcacron niza'lstage=Stagg
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pueden ser intrínsecamente disünüvos o pueden haber adquirido carácter disüntivo a través del uso
constante o la publicidad en el pais. Los elementos distinüvos especÍficos compartidos por todas las marcas
de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que
ostentan esos slgnos(...)'. ----

Que, al apreciar el riesgo de confusión globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias del

caso en estudio, esta Dirección General considera que el solicitante ya ostenta derechos pacíficos y
reconocidos sobre los elementos: "lOP" e "lOP FULL'I en la clase 01, la presente solicitud 'IOP FULL Y
ETIQUEIA no es más que una extensión de los registros ya obtenidos. En ese sentido, entendemos que el

consumidor del sector pertinente identificará plenamente los productos pedidos, y la presente solicitud no
generará un nuevo riesgo de asociación o confusión con Ios productos de la clase 05 del oponente. ------

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

oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la
confusión es la coexistencia anterior de las mírcas en pugna. IJna coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es /a

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

Además, la marca solicitada'IOP FUI I " es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en ese

sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación "IOP FULL",

generando una impresión 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:--

marca solicitada

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

partÍculas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distinüvo." En ese senüdo, como es

sabido, la protección de las marcas se exüende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos

tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se

extiende al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus

elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administraüva considera que

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

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

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las

cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca,

can otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcassean confu\,rr
t *".."**a-* rr"*a* Intelecttral (DINAPI), Dtrectnces,para.el examen de marcas en Paraguay (2025).Oiiponible *, ':l \
il ttps://lvww.d rn¿p i.gov.p,v/Jrr¡ rtal/vli p roprcdad-rn dustrra l/nr a rc¡si tiirrr:t n ct:s
n "DERECHO DE MARCAS" - lorge otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT -
s Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editonal La Ley. Asunción. 2013.
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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, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en

conjunto en la presente resolución. '-'--------

Por tanto, en atención a la coexistencia previa de la marca oponente con las marcas registradas por la

parte solicitante que utilizan los vocablos "lOP" e "lOP FULL" como parte de su denominación, esta

dependencia administrativa estima que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre

la marca "IOP FULL Y ETIQUETA' solicitada en la clase Ol y la marca oponente "IOP' con registro en la clase

05. --------

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

conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, por tanto, corresponde

confirmar la Resolución recurrida

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

RE SUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 277 de fecha 10 de abril de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

FULL Y ffiQUEIA", CLASE 01, Expediente No 5856212022, solicitada a nombre de

Art.3e

INPASA DEL PARAGUAY SA.

NOTIFfQUESE por Cédula.
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Asunción, 2 lr JUN 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fintech Inversiones
Sá- en contra de la Resolución N" 430 de fecha 21 de mayo de2024, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha O7 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de Fintech Inversiones
SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 430 de fecha 2l de mayo de 2O24,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 02 de agosto de2}24 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 22 de octubre de 2024, el representante convencional de Fintech Inversiones SA
expresó agravios. En fecha 26 de octubre de 2O24, esta Dirección General tiene por presentada la expresión
de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley.

Que, en fecha 3l de enero de 2025, se presenta la representante convencional de LA PI-AIA S.RL., y

contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios

y llama autos para resolver en fecha 06 de febrero de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BILLPY Y ETIQUETA y la marca
oponente BILLY gramaücalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los
planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están 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 electrónicos. Transferencia electrónica de fondos", y la solicitada BILLPY Y ETIQUETA, clase 09
pretende proteger: "Software de facturación electrónica", como se puede notar los servicios y productos
son muy diferenciables, Io que nos da la pauta que podrán coexistir pacífrcamente. Que, no existe ninguna
posibilidad de confusión entre las marcas BILLPY Y ETIQUETA, solicitada en la clase 09, y BILL\ 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 legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden
eventual m e n te justi fi ca r su rech azo (... ) ". - - - - - - - -

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

"(...)Sin necesidad de profundizar en el análisis, salta a la vista que la denominación "BILLPY", solicitada por
la frrma LA PLATA S.R.¿., es CUASI-IDENTICA a la denominación 'BILLY' de la marca registrada por mi
mandante. Las semejanzas se perciben claramente en todos los planos, contrariamente a lo que sosüene el
A-quo, de ahi que al realizar una simple confrontación de las marcas en cuestión, nos resulta difícil
encontrar elementos que pudieran distorsionar el criterio de la Señora Directora, tal como
comprobarlo con el cotejo de las mismas (...) El simple hecho de agregar la letra P no puede
como un elemento diferenciador. Consütuye un principio generaly reconocido en materia
momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos marcas, se debe estar más a las
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las diferencias ex¡'sfentes entre ellas. No es nece sario que las semejanzas sean extremadamente concretas o
exageradas, no se requiere una perfecta idenüdad sino una similitud suscepüble de provocar confusión, 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 estarÍan relacionadas dado
que las mismas distinguen productos y servicios relacionados a los pagos por medios electrónicos y la
consecuente facturación por medios electrónicos(...)". -------

Que, contesta la expresión de agravios del solicitante"(...) al realizar un correcto e imparcial análisis
del caso, se evidencia que las denominaciones "BILLPY" y etiqueta, y "BILLY" y etiqueta, son completa y
radicalmente diferentes, haciendo imposible al consumidor asociarlas bajo algún punto de vista. Además,
cabe destacar que "BILLPY" y etiqueta, inscrita en la clase 09, y "BILLY" y etiqueta, inscrita en la clase 36,

operan en ámbitos completamente distintos, lo cual refuerza aún más la imposibilidad de generar
confusión entre ambas marcas .../... Nega que existe una cuasi-identidad entre ambas marcas en los planos
gráfico, ortográfico y fonético, cuando en realidad las diferencias entre 'BILLPY' y eüqueta y "BILLY" y
etiqueta son notorias y sufrcientes para evitar cualquier confusión. Gráficamente, la estructura visual de
'BILLPY' se disüngue claramente de 'BILLY', ya que incluye la letra "'P", lo que genera una desinencia
diferente, .../... esta inclusión altera la percepción y la escritura de la marca, marcando una separación
evidente entre ambas denominaciones. Fonéücamente, las pronunciaciones de 'BILLPY" y "BILLY" son
completamente diferentes, lo que refuerza aún más el carácter distintivo de la marca de mi mandante y
elimina cualquier posibilidad de confusión .../... La contraparte afirma que ambas marcas disünguen
productos y servicios relacionados con "pagos por medios electrónicos y la consecuente facturación
electrónica", sin embargo, este razonamiento resulta equivocado, ya que no considera las diferencias
especifrcas en la finalidad, el público objetivo y los objetivos de los productos y servicios ofrecidos por cada
marca, "BILLPY' y eüqueta, registrada en la clase O9 internacional, se orienta a "software de facturación
electrónica", mientras que "BILLY" y etiqueta, inscrita en la clase 36, abarca el "procesamiento de pagos
electrónicos y la transferencia electrónica de fondos" en un contexto más amplio .../... en cuanto al cotejo
de las eüquetas, al momento de dictar resolución se tuvo en cuenta las claras diferencias existentes entre
las mismas. Tal es asi que la resolución destaca el carácter único de la marca solicitada por mi mandante,
que lleva a diferenciarla claramente de la marca oponente (...) ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar sr existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, analizando el campo ortográfico 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 única diferencia radica en la "P" de la segunda sÍlaba, el cual resulta
insuficiente para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los

consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas extremas similitudes ortográficas una
fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la
impresión audiüva que generan es muy similar, como puede notarse en el siguiente

,,,,.'
"BILLPYYffiQUEIA' (marca solicitada) ,,' 

.

\

la

"BILLYYETIQUEIA" (marca oponente)
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Que, esta dependencia administraüva considera que las denominaciones de las marcas en pugna
"BILLPY Y ETIQUETA:' y "BILLYY ETIQUETA", por las significativas similitudes visuales y auditivas, resultan
indudablemente conñ:ndibles.

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 ortográfico, comparten

prácticamente la totalidad de su estructura ('B-I-L-L'), las pequeñas diferencias en el número de las letras

no bastan para excluir la existencia de una similitud üsual, sobre todo cuando los signos tienen una

estructura igual o similar. Además, la diferencia de una única letra en la sílaba final o variaciones menores

no constituye un factor que permita diluir la posibilidad de confusión. Al compartir una cadencia fonéüca
casi exacta, los signos no logran diferenciarse de manera contundente. -----

Que, la marca solicitada "BILLPP se encuentra compuesta por un elemento de dos sílabas y seis

letras; la marca oponente "BILLY también se encuentra compuesta por un elemento de dos sílabas y cinco
letras.

Del cotejo anterior, vemos que las marcas enfrentadas comparten sus respectivas raíces: BILL. En ese

sentido, analizando el aspecto conceptual de las marcas, es importante mencionar que este prefijo en

común "BILL" que es un vocablo del idioma inglés que significa "factura", el cual guarda relación directa
con los productos y servicios amparados por las marcas en pugna.

Que, conviene mencionar lo estipulado en el matenal "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay", aprobados por Resolución 259/2026: "La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son

por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y
los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casot la objeción al registro
de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este principio se debe denegar el
registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada

en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso
probablemente causaria un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores..4 esfos efectos
debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor
sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen
comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no
existe.ú

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

Ios siguientes productos de la clase 09: §oftware de facturación electrónica", mientras que la marca

oponente posee el registro de su marca en la clase 36 para: ?rocesamiento de pagos electrónicos.

Transferencia electrónica de fondos'i - - - - -- - -- -

Que, de Ia cobertura señalada se verifica que existe relación y complementariedad entre los

productos de la clase O9 que pretende amparar la marca solicitada y los servicios de la clase 36

la marca registrada oponente. El hecho de que el software de facturación pertenezca a

servicios de pagos a la clase 36 no es determinante para descartar el choque, las

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) Directim para il Exanu de A[arcas en Paragtay
hrtnr'//r¡mv¿lin:¡t.i ,*l'trv/trrrrtrl/r'3r'¡¡rrrrirrrlrd-indusrnrl/nrrtcas,drt:ctticts
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productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por el simple hecho de figurar en clases

diferentes de la Clasificación 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 facturación electrónica" de la clase 09 está intrÍnsecamente ligado a los

"servicios de procesamiento de pagos electrónicos 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 facturación es la herramienta
tecnológica o el canal a través del cual se ejecutan los pagos electrónicos. En cuanto al origen empresarial,

constituye una práctica comercial habitual (especialmente en el sector de las finanzas y tecnología, 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 electrónicos son quienes
desarrollan, proveen o licencian el software de facturación 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 uülizan 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 ortográfica,
como se puede cotejar a conünuación: -------

marca solicitada marcaoponente

biLLV
Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas

idénücas o similares a otras anteriores, diciendo: " La esencia de una marca está en el poder de excluir a

otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o seruicios. Digo en

principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la
única."2

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2s de

la Ley N' 1294198, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénücos o simila¡es para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión
o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. El artículo mencionado tiene
como fundamento: el resguardo del esfi,rerzo e inversión del titular anterior; la protección
de tomar decisiones engañadas en el mercado; y asegurar que Ia competencia entrq
mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. ---------------

it ,
lr:tl 1

: "DERECHo DE MARCAS" - lorge otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017

umidor

;iM

B¡IIPYJ
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Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en

cuenta Ias semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de

los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementosa

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de

significativa magnitud, ya que Ias marcas en pugna conüenen elementos bastante asociables. Además, de la

complementariedad de los productos y de los servicios que amparan las mismas. ------------

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

conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde

revocar la resolución recurrida.

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

RESUELVE

Art.ls REVOCAR la Resolución N' 430 de fecha 21 de mayo de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca'BILLWYETIQUEIA",

ArL 3s NOTIFÍQUESE por Cédula.----- - - - - - - - - - - - -:1

/o"t'

#

'{r

r Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de lndustria y Comercio. Colombia.2OO5.

clase 09, Acta N"
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Asunción, 2 tr JUIrl Z0ZS

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de EMIGDIO

SANABRIA ROMERO en contra de la Resolución N' 256 de fecha 04 de abril de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de junio de 2024 se presenta la representante convencional de EMIGDIO SAI.IABRIA

ROMERO, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 256 de fecha 04 de abril de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 17 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso inte¡puesto. --

Que, en fecha 14 de octubre de 2024, la representante convencional de EMIGDIO SANABRIA

ROMERO expresó agravios; en fecha 22 de octubre de 2O24 esta Dirección General tiene por presentada la

expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 22 de enero de 2025 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la

rebeldía 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.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...1a marca oponente ECOPOWER en la clase ll
protege "Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccion de vapoÍ, 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, especÍfrcamente: "Herramientas eléctricas;
máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos
terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehiculos terrestres; instrumentos
agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos;
distribuidores automáticos', como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas,

lo que nos da la pauta que podrán coexisür pacificamente.Que, no existe posibilidad de confusión entre
las marcas en pugna, la solicitada en la clase 07, y el oponente registrada en la clase ll, debido
especialmente a la 'diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas". La marca solicitada
cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria .../... 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, ortográfico, conceptual.
todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos notar las
muy diferentes LIGHT - POWER, la combinación de letras es pronunciada de
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Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En efecto, precisamente la

naturaleza de los productos protegidos por ambas marcas, que se encuentran muy relacionados son los
que causan la irremediable confusión entre las marcas en cuesüón. Note señora Directora que la marca
solicitada'ECOLIGHT", clase 7, distingue herramientas eléctricas; máquinas y herramientas; motore,s, efc.

movidas mecánicamente o por energia eléctrica y la marca oponente: 'ECOPOWER", clase ll los aftefactos
uülizados para iluminación obviamente movidos a electricidad. Entonces la naturaleza de los productos es

la misma, lo que acentúa la similitud y por tanto la confundibilidad pues están siendo destinados a un
mismo público consumidor y para productos relacionados ..../... estas marcas comparten la misma palabra
inicial '0CO..." como elemento principal en las mismas, y va seguida de elementos de orden genérico, que
no constituyen marca en forma aislada y para colmo üenen significados propios muy similares. Así
ECOLIGHT (Solicitada) es traducida como luz natural y "ECOPOWER" (oponente) como poder o energía
natural. En ambos casos nos encontramos ante una sola palabra conformada por dos téminos, uno de ellos
idéntico en ambas marcas.Por más 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 generará la DILUCIÓN de la marca de mi represento, la cual lleva años posicionándose
en el mercado local dentro del MISMO RUBRO que la ahora solicitada .../... Queda claro que el público
perünente, estará convencido que la marca solicitada "ECOLIGHT" no es otra, sino una más de la misma
línea de productos de mi representada, por lo que el riesgo de confusión es innegable. Ambas marcas son
uülizadas como componentes de electricidad, de iluminación de herramientas conexas a estos fines .../...
las marcas en esfe litigio, comparten idénticas similitudes en cuanto a su const¡ucción gramatical y ante
todo conceptual, que inducen indolentemente a la confusión. UNA LIGERA VARIACIÓN, no apofta a la
solicitud las características propias para que sea considerada una marca y no podrán coexistir
pacíficamente(...)"

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

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por EMIGDIO SANABRIA ROMERO y la consecuente coexistencia o no de la marca
"ECOLIGHTYETIQLTE"IA'(solicitada en clase 07) y la marca "ECOPOWER" (registrada en las clases ll y 6).

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

consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrati cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca

con la marca oponente "ECOPO\ryER" registrada en las clases ll y 06. --
ECOLTGHTY ETIQUE"IA

ECOPOWER

(marca solicitada)

(marca oponente)

la clase 07,
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Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una

impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta lÍnea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede

declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,

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

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

conünuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes

separadas en forma arbitaria (717¡.'-'-""

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ECOLIGI{T Y ETIQUETA' y la
marca oponente "ECOPOWEff, por más que compartan elementos en común no se leen de la misma

manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al

cotejar dichas marcas.- -- --

Las marcas enfrentadas comparten la partícula "ECO". No obstante, no podemos dejar de mencionar

lo dispuesto en las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, aprobadas por Resolución N'
25912025, respecto a la partícula "ECO", la que es considerada un término descripüvo o de uso común que

indica que un producto ha sido "producido de forma ecológica u orgánica o que sigue determinadas

normas respetuosas del medio ambiente".z ----------'

En ese sentido, debido a que el prefijo o partícula "ECO" es un elemento de distintividad débil que

debe permanecer libre para su uso por cualquier competidor en el mercado, dado a su alusión a productos

o servicios con orientación ecológica. Por esta razón, su presencia en ambas denominaciones no puede ser

el factor determinante para establecer una confusión, dado que el público consumidor está habituado a

encontrar múltiples marcas registradas con el prefijo 'ECO' que coexisten pacÍficamente en el mercado,

obligándolo a fijar su atención en los elementos adicionales para distinguir el origen empresarial. ----------

Que, por lo mencionado, la evaluación del riesgo de confusión se centra en el impacto de los

componentes restantes de las denominaciones marcarias enfrentadas: "LIGHI' frente a "POWER'. Al

comparar estas partículas, encontramos diferencias contundentes que rompen cualquier riesgo de

confusión. En el aspecto visual y fonéüco, las palabras 'LIGHT'y "POWER" poseen una estructura disímil,

no comparten letras en el mismo orden y poseen una estructura silábica y un sonido completamente

distinto.

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",

'POWER" significa "poder", "fuerza" o "energÍa". Como se puede apreciar no significan lo mi

también podemos afirmar que poseen diferencias notables en el aspecto conceptual. --7¡t'r:
,,{r:""''"'

' *.""rr. * 
""rcas 

pr" 
"*,-"di. 

Editorial: LexsNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003 '\.
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAP|, Direcfrices para el examen de marcas en Paraguay (2025). Disponibfo.en:
https://u,ww.dinarri. gov.py/portal/v3/u opierlad-industri al/rlrarcasi d i reitrices I i' 
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Además, la marca solicitada 'ECOLIGHT" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o diseño, en
ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la denominación "ECOLIGHT',
generando una impresión 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:--

marca solicitada

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o
partÍculas comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo distinüvo." En ese sentido, como es

sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo disüntivo y no a sus elementos
tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada
"ECOPOWER" se extiende al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad
sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa
considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la
marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLJAY" , aprobadas por
Resolución n." 25912025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominaüvas se
basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir audiüvamente. Los elementos clave para
determinar la impresión fonéüca general de un signo denominativo son sus letras y sÍlabas y su orden J¡
acenfitación farticulares. El examen de las sÍlabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes srgnos denominaüvos contienen_
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posteriorALEOSAN'(...)".------------;;¡:,---:--,

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y
htlos:'rru'\'.dinaDi.sov.nv/noltal/vJ,uonicrlud-l¡rdustrial,nrurüils.drrccrriccs

sílabas

tq6!'l
oc3
ECO
Light
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omncclóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "ECOLIGHT Y ETIQUE'IA',, CLASE 07, EXPEDIENTE N" 8240u2O22 A NOMBRE DE
SHOPPING TODO HOGAR S.A. ---------

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas,la marca solicitada "ECOLIGIITYETIQUEf,A"

pretende el registro en la clase 07 para "Herramientas eléctricas; máquinas, máquinas herramientas y
herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehÍculos tenestres; acoplamientos y elementos
de transmisión, excepto para vehiculos terrestres; instrumentos agrÍcolas que no sean henamientas de

mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos", mientras que la

marca oponente "ECOPOWEff se encuentra registrada en la clase ll para: "Todos los producfos"y en la

clase 06 para'. "Todos los producfos". Si bien es cierto que ciertas máquinas o motores (de la clase 07)

podrían tener alguna complementariedad tecnológica o compartir canales de comercialización con

equipos de iluminación o climatización (de la clase 1l) o piezas metálicas (de la clase 06), este eventual

grado de similitud entre los productos no es suficiente para sostener un riesgo de confusión. Más aún

teniendo en cuenta la apreciación global de las marcas en pugna, tal como señalamos las similitudes entre

los signos recaen únicamente en un elemento descriptivo o de uso común *ECO*, esta similitud no puede

sustentar un riesgo de confusión si los demás elementos son claramente distintos, como lo son "LIGHT" y
"POWER" que poseen marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, sumado a la adición de una

etiqueta en la marca solicitada, las que en su conjunto garantizan que los consumidores distinguirán
perfectamente ambos signos.

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

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confi,rsión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas

cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto

con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.aEn el

presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para

inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta Ios demás elementos analizados en

conjunto en la presente resolución. -----------

Es relevante mencionar que la firma solicitante SHOPPING TODO HOGAR SA ya posee registros

marcarios con la denominación ECOLIGHT solicitada en autos, con las cuales la marca oponente ya se

encuentra coexistiendo en el mercado. Al realizar la búsqueda en el sistema informáüco de la Institución se

verifican los siguientes registros a nombre del solicitante: ECO ELECTRIC HIGH PO\ryER, en las clases 35,

09, 07, Registros No. 632256, 632257, 632258, respectivamente;ECOLIGHT E.K, en las clases 35yll; Registros

No. 521644 y 521ó45, respectivamente; ECOLIGFIT, en las clases 11,35 y 35, Registros No. 519129, 519209,

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 únicamente en parte de la denominación y que los otros

componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente
no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por

lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "ECOLIGI{T Y
EflQUEIA'solicitada en la clase 07 y la marca oponente "ECOPO\ilER.'con registro en las clases lt y 06. -

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

conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originy't

otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolueión

a Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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poR LA cuAL sE coNFIRMA L-A RESoLUcTóN N' 256 DE FEcFIA 04 DEABRIL DEzoz DIgrADApoRIA
OMPCCTÓN DE A,SUNTOS MARCARIOS LXNGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.'D DE REGISTRO
DE LA MARCA 'ECOLIGHT Y ETIQUE"IA" CLASE 07, EXPEDIENIE N" 82401/2022 A NOMBRE DE
SHOPPING TODO HOGAR S.A"

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

RESUELVE

ArL le CONFIRMAR la Resolución N" 256 de fecha 04 de abril de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"ECOLIGHT Y ETIQUETA", clase 07, Expediente No 824OU2O22, solicitada a nombre

Art.3e NOTIFfQUESE por Cédula. --- --- ---- --.:-

udiaká
,rl Cenel
nrnl Jr Pttr!

in llrcional de Ptcliet
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Resolución*' 0 05
POR LA CUAL SE CONFIRT,ÍA I.A RESOLUCIÓN N'I4I2 DE FECFTA 16 DE DICIEMBRE DEaO}4DICTADA
POR I..A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.'D DE
REGISTRO DE LA MARCA'ESTACIÓN LOS IARDINES y ETIQUgtA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 74g2512O2L
A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY SA --.---...

Asunción, 026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Cervepar SA., en
contra de la Resolución N" l4l2 de fecha 16 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 12 de marzo de 2o25 se presenta la representante convencional de Cervepar SA., e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' l4l2 de fecha 16 de diciembre de 2024,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 08 de abril de2025 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso interpuesto. --
Que, en fecha 30 de julio de 2025, la representante convencional de Cervepar S,A-, expresó agravios;

en fecha 0l de agosto de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025 la representante convencional de Retail Paraguay SA.
contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 0t de diciembre de 2025 esta Dirección
General dictó la providencia de Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ESTACIÓN LOS JARDINES y la marca
oponente ESTACIÓN gramaücalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud
denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están
expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. Que, luego
del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna
pueden coexistir pacÍficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen
diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no consütuye un impedimento para
el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.
Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta
similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, analizando el
campo ortográfico y fonético de la solicitante "ESTACIÓN LOS IARDINES'y la marca oponente 'ESTACIÓN"
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 ESTACIÓN, pero de uso
común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográfrcas se genera un distintivo
fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la
impresión audiüva que generan ambas es diferente una de otra .../... Que, además es importante mencionar
que la marca que prepondera en la solicitud es IOS JARDINES, cabe resaltar que la misma cuenta con
registro en varias clases ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación:
SHOPPING LOS JARDINES, clase 35, Registro n" 540595; SHOPPING LOS JARDINES, clase 36,

540594; SHOPPING LOS JARDINES, clase 38, Registro n' 540593; LOS JARDINES MANO A
clase i5, Registro n" 522984; LOS IARDINES GOURMEAT clase 35, Registro n' 509114;
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ResoluciónN' 0 054
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1412 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE2024 DICTADA
PoR LA DIREcctÓN DE ASUNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTfl.,D DE
REGISTRO DE Lrq. MARCA'ESTACIÓN LOS IARDINES Y mQLJE"IA',, CLASE 35, EXPEDIENTE No 7492512021
A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY Sá. -..-.----

SUPERMERCADO, clase 35, Registro n" 4ó9338. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el

derecho adquirido (...)" -' -' - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)de lo precedentemente

expuesto se puede apreciar la notable desatención de la inferior a los efectos de dictar una Resolución por
lejos inadecuada y SIN FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO, simplemente se limitó a decir que son diferentes y
que por tanto la oposición es improcedente. Debe notar Señora Directora que, en la resolución recurrida, la
inferior expresa que las marcas "comparten un solo elemento", pero que los demás elementos son disüntos.
pERo HE AQUÍ EL PRIMER ERR2R DE APRECIACIÓN, 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 representación considera este

fundamento como causal sufrciente de revocatoria del pronunciamiento apelado, pues va en contra de la

doctrina, jurisprudencia y legislación de la materia. La solicitante, con una maniobra evasiva pretende
únicamente incorporar la expresión 'LOS IARDINES'a la marca previamente registrada por mi mandante,la
cual posee una antigüedad de seis a¡1os en el territorio nacional desde su fecha de registro, sin éxito pues

tal adición no modifica sustancialmente su carácter distintivo. Esta modifrcación no seria tan LLAMATIVA
si la ahora solicitada pretendia el registro de su signo imitado para la cobertura de algún otro servicio. Pero

la pretensión de esta va aún más allá, 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

denominación ESTACIÓ¡tI tOS IARDINES de la marca cuyo registro se solicita comparta la palabra
ESTACIÓN con la marca oponente no significa que el consumidor terminará 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 ESMCIÓN LOS

JARDINES, objeto de esta oposición, integran la denominación de las marcas que constituyen la "familia de

marcas" de mi mandante, quien posee el registro de la marca SHOPPING LOS IARDINES, tanto en la clase i5
como en otras clases relacionadas, cuyos datos se citan a continuación.../... Asimismo, corresponde resaltar,

que la palabra ESTACIÓN, presente tanto en la marca de la adversa como en la de mi mandante, constituye
una denominación de uso común dentro de la clase i5. Evidenciándose en la existencia de otras marcas

registradas que ostentan el vocablo ESTACIÓN en sus denominaciones, y que, sin embargo, coexisten
pacificamente con la marca ESTACIÓN de la oponente, cuyos datos se citan a conünuación .../... Niego

categóricamente que las marcas enfrentadas puedan ser confundidas, asociadas o relacionadas una con
otra, tal como se afirma, debido a que por más que se hallen en la misma clase las mismas amparan
diferentes servicios. En efecto, la solicitud de registro de la marca ESTACIÓN LOS JARDINES y etiqueta fue
depositada en la clase 35 pretendiendo amparar únicamente: "servicios de publicidad; gestión de negocios
comerciales; administración comercial; trabajos de ofrcina, todos ellos relacionados con un centro
comercial, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco) de la Resolución N'2 del año 2019', mientras que la

marca ESTACIÓN ampara los servicios de "Comercialización, venta, importación y exportación de bebidas
en general". Es decir, mi mandante pretende amparar otros servicios no contemplados por la oponente, la
cual presta seruicios más especificos referidos en particular a bebidas(. )" ----------------'----------)

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no

interpuesto por la firma Cervepa¡ S,A-, y la consecuente coexistencia o no de la marca

IARDINES Y ETIQI ETA" (solicitada en clase 35) y lamarca "ESTACIÓN" (registrada'en la cl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I4I2 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEaO}4DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS N4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGIS1RO DE t.A MARCA'ESTACIÓN LOS IARDINES Y ETIQUBIA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 74925t2O2L
A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY SA ----..--.

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ESTACIÓN LOS IARDINES Y ETIQI ETA"
en la clase 35, con la marca oponente "ESTACIÓN" registrada en la clase 35. --------

ESTACIÓN LOS IARDINES Y ETIQUETA

ESTACIÓN

(marca solicitada)

(marca oponente)

Primeramente, es pertinente mencionar que las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay,

aprobadas por Resolución N' 25912025, establecen expresamente que los productos o servicios no podrán
considerarse similares entre sí por el simple hecho de figurar en la misma clase: "(,.)En consecuencia,

aunque cada clase de la Clasifrcación agrupa productos y servicios que están vinculados en función de su
naturaleza, propósito, utilización, forma de distribución, material o ingredientes, /as clases no detetminan
necesaria ni automáticamente Ia similirud o disimilitud de los productos o seruicios, ni detetminan
necesariamente el riesgo de confusión ente dos marcas(...)".

Que, la marca solicitada "ESTACIÓN LOS IARDINES Y ETIQLJETA" pretende el registro de su marca

para los servicios: "seryicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;
trabajos de oficina, todos ellos relacionados con un centro comercial" de la clase 35; la marca oponente
"ESTACIÓN' tiene el registro de su marca en la clase 35 para los servrcio s'. "Comercialización, venta,

importación y exportación de bebidas en general".

Que, atendiendo las coberturas señaladas, 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 está enfocada en

la explotación, organización, administración y promoción de un espacio comercial especÍfico (un centro
comercial). Mientras que la naturaleza de los servicios de la marca oponente es netamente transaccionaly
logÍstica, enfocada en el intercambio, distribución e intermediación de un producto tangible (bebidas en

general). El origen habitud y prestadores: El público consumidor reconoce perfectamente que los

proveedores de estos servicios son entidades de naturaleza distintas, una empresa desarrolladora o

administradora de tn shoppins o centro comercial no se dedica, de forma habitual, a importar, exportar o
vender bebidas. En cuanto aI público destinatario y los canales de distribución: Los servicios de gestión de

un centro comercial van dirigidos a inversionistas, locatarios de tiendas y al público que visita el

establecimiento; la importación, exportación y venta de bebidas tiene como público desünatario a

supermercados, restaur'antes, distribuidores de alimentos y consumidores finales de bebidas.

Además, los servicios no compiten entre sí, ya que no son servicios sucedáneos

Tampoco existe complementariedad marcaria, pues uno no es indispensable para el otro.

\l\¡¡¡¡itn Iotfr"
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que dentro de un centro comercial existen locales o tiendas que venden bebidas
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N'l4r2 DE FEcHA 16 DE DIcIEMBRE DEzoz4 DISTADA
poR LA omrcctóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITLJD DE
REGISTRo DE LA MARcA "EsrActóN Los IARDINES 

y meuE"tA", cLAsE 35, EXeEDIENTE N" T4gzslzozl
A NOMBRE DE REIAIL PARAGUAY SJA. ---------

administra el centro comercial no es la misma que importa o exporta dichas bebidas, y el consumidor
promedio no asume un origen empresarial común.

Que, respecto al cotejo en los planos visual y fonético, si bien es cierto que las denominaciones
analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. --------

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

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

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

conünuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (717¡.'-------

En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ESTACIÓN LOS

IARDINES Y ffiQUE"IA" y la marca oponente "ESTACIÓN', por más que comparten el vocablo "ESTACIÓN"

poseen otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas
marcas.

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por el vocablo ESTACIÓN y los vocablos LOS

IARDINES, además del elemento figurativo. Éstas úlümas palabras de la denominación solicitada (como
también de la eüqueta 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 búsqueda
realizada en la base de datos del sistema informático institucional, la firma Retail Paraguay Sá. posee los
siguientes registros de marcas: SHOPPING LOS IARDINES, en la clase 43, Registro N' 540591; SHOPPING

LOS IARDINES en la clase 41, Registro N' 540592; SHOPPING LOS IARDINES, en la clase 38, Registro N'
540593, SHOPPING LOS IARDINES en la clase 36, Registro N" 540594, SHOPPING LOS IARDINES en la clase

35; Registro N' 540595.

De lo expuesto, podemos colegir que la parte solicitante posee una "familia de marcas" y derechos
adquiridos sobre los vocablos "LOS IARDINES'. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay,

aprobadas por Resolución N" 25912025 establecen: "Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar
el riesgo de confusión 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 uno o más elementos
üstinüvos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser
intinsecamente distinüvos o pueden haber adquirido carácter disüntivo a tavés del uso constante o la
pubücidad en el paÍs. Los elementos distinüvos especÍfrcos compartidos por todas las marcíts de la misma
famiüa refuetzan la información sobre el origen comercial de los productos o seruicios que ostentan esos

Esta Dirección General considera que la presente solicitud de regislro "ESTACIÓN

ETIQUETA'constituye una extensión de la familia de marcas con el elemento en común

I Derecho de Marcas. .lorge Otamendi. Editorial: LexisNexts - Abeledo-Perrot AÑO: Z0O3
2 Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DINAPI), Dircctrices para el examen de marcas en Paraguay (2025) Disponible eni

W ^\" GOBIERNOnE¡. I PARAGUÁI
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https://www.dinapi.gov.py/ponal/v3lpropiedad-industrial/r¡arcas/directrices



OIRECCIóN NACIONAL DE

V : T\, PROPIEDAD
\I INTELECTUAL

PARAGUAY

ü5

W ^\ GOBIERNO nsr I PARAGUÁI\S PARAGUAY I REKUAI

Resolución -'-L{+
poR I-A cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' r4lz DE FEcHA ró DE DIcIEMBRE DEaII4DICTADA
poR rá. pmncctóN DE ASUNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITLTD DE
REGISTRO DE LA MARCA'ESIACIÓN LOS IARDINES Y ETIQUET¡\:, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 7492512O2t
A NOMBRE DE REIAIL PARAGUAY SA -----...-

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de

la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas

registradas en la clase 35 que utilizan el vocablo "ESTACIÓN" como parte de su denominación. Según la

búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las

marcas: ESTACION DE SERVICIOS R& Registro No.585668;M82 ESTACIÓN CREATIVA Registro No.592212;

ESTACIÓN DE MOTOS GASUR GS, Registro No. 48192a; B-LOVERAESTACION DE SERVTCIOS, Regisrro No.
483227; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con el vocablo
"ESTACIÓN" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: ¿cómo la marca oponente puede
coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas semejarzas y no puede hacerlo con la presente
solicihrd de regisho de marca?

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
confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Llna coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.'8. ------------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la
protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de

forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se exüende al

conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados
de forma separada, razón por la cual esta dependencia administraüva considera que tales elementos

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

elementos que la diferencien de la marca anterior.

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

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas

cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles. d 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, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en

conjunto en la presente resolución. -----------

Que, a fs. I de autos, se verifica la no reivindicación realizada por la parte solicitante: "No se

reivindican derechos exclusivos sobre la palabra "ESTACIÓN"( ..)" --- 
-

Que, adicionalmente, las marcas en pugna poseen etiquetas diferentes, las que en conjunto dejan

una impresión diferente, la eüqueta de la marca solicitada se encuentra consütuída por la denominación
"ESTACIÓN LOS IARDINES" en letras mayusculas imprentas de color marron y en la parte superior se

denominación "ESTACIÓN" en letras negras mayúsulas imprentas en un recuadro amarillo
posee otras líneas amarillas que unen letras de la denominación, aportando este

distinüvidad a las marcas, tal como se puede apreciar a continuación: ------- 
----------:

' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
a Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

visualizan semicírculos en color amarillo; la etiqueta de la marca oponente se

¡.\ü.
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ResoluciónN' 405
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" I4I2 DE FECFIA Ió DE DICIEMBRE DEIOk4DIqIADA
POR LA DIRECCIÓN DE A.SUNTOS IVIARCARJOS LMGIOSOS, EN EL DPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE IrA. MARCA'ESTACIÓN LOS IARDINES Y mQLJE"IA" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 7492512021
A NOMBRE DE RETAIL PARAGUAY SA .--..-..-

marca solicitada marca oponente
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Que, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar Ia apreciación 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 perLinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen
empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre la marca
"ESTACIÓN LOS IARDINES Y ffiQUETA' solicitada en Ia clase 35 y la marca oponente "ESTACIÓN'con
registro en la clase 35. --------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintas una de

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTER]NA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le CONFIRMAR la Resolución N" 1412 de fecha 16 de diciembre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"ESTACIÓN LOS IARDINES Y ETIQLTETA", clase,35, Expediente N" 7492512O2t,

solicitada a nombre de RETAIL PARAGUAY Sá. i------- \ ------

ArL 3s NOTFÍQUESE por Cédula. - ---X

Ti
EsrnclóNESTACION
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ResoluciónN"_

POR 1¿. CUAL SE REVOCAN I.Á,S RESOLUCIONES N" 7N DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3887 DE
FEcHA lo DE DIcIEMBRE DEzozl DICIADAS poR LA prn¡ccróN DE MARcAS EN EL ExpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETTQUETA*, CI.ASE 05, EXPEDIENTE N'
682?9 IAOL3,SOLICNADA POR FORMARCAS LIDA

Asunción, 1 ; iliii ,ilt

MSTO: El recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante

convencional de FORIvÍARCAS LTDA., en contra de la Resolución N" 777 de fecha 05 de abril de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas, y; 
---------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de FORIvIARCA,S LTDA,

e inte¡pone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N" 777 de

fecha 05 de abril de2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N' 3887 de fecha l0 de diciembre de 2025,la Dirección de Marcas confirmó en

todas sus partes la Resolución N'777 de fecha 05 de abril de2O25.

Que, en fecha 10 de diciembre de 2025 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, el representante convencional de FORMARCAS U[DA.,

expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver

en fecha 19 de diciembre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N'777 de fecha O5 de abril de2025 considera: "(...)Que la solicitud de registro de Ia

marca SPRAYSYSTEM ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en

las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: La marca se

encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... Ios que consistan enteramente en un signo

que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda seruir en el
comercio para caliñcar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominación se

considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En

consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" ---------

Que, la Resolución N" 3887 de fecha l0 de diciembre de 2025 considera "(...)teniendo en cuenta que la

clase 5 comprende principalmente productos farmacéuücos 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 alguna(...)" -'----'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)De manera preliminar, es

pertinente resaltar que la denominación "SPRAYSYSTEM" constituye una creación de carácter acuñado y
fantasioso, carente de uso genérico en relación con los productos que se busca proteger mediante su

registro. Asimismo, dicha denominación no se encuentra definida en ningún diccionario
cual le confrere un carácter disüntivo prima facie. Además se encuentra

diferenciador que refuerza su caracter distinüvo .../... es importante recordar que la

aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o cari
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ResoluciónN"-fu-= 
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POR I.A CUAL SE REVOCAN I-A,S RESOLUCIONES N" TN DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3887 DE
FEcHA 10 DE DIcIEMBRE DE zozs DIcTADAS poR r¿. pmpcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE
SOLICITLTD DE REGISTRO DE Irq, MARCA'SPRAYSYSTEM Y ETIQUETA', CLASE 05, EXPEDIENTE N"
68239 I 2023, SOLICITADA POR FORMARCAS LIDA

servicio que va a distinguir .../... ¿Es SPRAYSYSTEM la designación necesaria o usual para describir los
productos de la clase 5 que comprende pnncipalmente farmacéuücos y otras preparaciones para uso
médico o veterinario(...)" ----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma consütuye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracterÍsücas, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SPRAYSYSTEMYETIQUEIA'fue presentada para cubrir
plgdustggde la shse-Oldel nomenclador intemacional, que textualmente describe: 'Todos los productos'.
La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuücos y otras preparaciones para uso médico o
veterinario

Que, a los efectos de determinar si Ia solicitud de registro de marca "SPRAYSYSTEM Y ETIQLJE"IA"
resulta genérica o descripüva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda
información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la
denominación 'SPRAYSYSTEM Y ffiQLTEIA' no constituye el nombre habitual y necesario 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 información necesaria o usual sobre las caracteristicas de
los productos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "SPRAYSYSTEM Y ETIQUEftr representa
una creación lingüÍsüca distinüva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales,
fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. -----

Que, la marca solicitada posee una eüqueta diferenciadora que acompaña a la denominación
"SPRAYSYSTEM". La eüqueta consiste en: una figura alusiva a una gota de agua de color
figura ovalada, debajo se lee la denominación SPRAYSYSTEM en letras estili de
aportando este elemento disünüvidad a la marca:

marca solicitada

SPRAYSYSTEiI

tDirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza - 13'edición, versión 2026. Disponible en:
htros://wwrv.di llaoi.sov.ov/Dorfal/v3lorooieda d- r nd ustnal/nrarcas/cl asr ll cacior l r rrzr ista pe=St a oc
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POR LA CUAL SE REVOCAN L/d§ RESOLUCIONES N" 7n DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3887 DE
FECHA 10 DE DTCIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL E)(PEDIENIE DE
SOLICITUD DE REGTSTRO DE I.A MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETTQUETA', CLASE 05, EXPEDIENTE N'
68279 12023, SOLICIIADA POR FORMARCAS UIDA.

Que, esta combinación 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.-------------

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

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

propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la acüvidad que desarrolla

su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento

en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona üene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una maÍca evocaüva deba aceptat, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mismas propiedades o caracterisücas."---- -'-

Que, como se ha mencionado,la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de

la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar

la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace

referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos

ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto,línea 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 Dirección considera que es un signo que Posee
las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

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

Art.Ie

PORTANTO,
LA DIRECTORA GE}.¡ERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR las Resoluciones N' 77'7 de fecha 05 de abril de 2025 y 3887 de fecha l0 de

diciembre de2025 dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"SPRAYSYSTEM Y ETIQUEIA', clase 05, Acta N" 6823912023, solicitada a nombre de

FORMARCAS UIDA

Art 2e

Art 3e



DIRECCIóN NACIONAL DE

.ÉJ$ PROPIEDAD
\I NTELECTUAL

PARAGUAY

.V ^\" GOBIERNOnrl I PARAGUÁI
WÉ PARAGUAY I REKUAI

Resolución*'0 ,'
POR Tá CUAL SE REVOCAT.¡ I.A'S RESOLUCIONES N" 778 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y $gA Pg
FEcHA Io DE DIcIEMBRE DE zozs DIcIADAS poR LA pmEccróN DE NlARcAs EN EL H<pEDIENTE DE
sol.lcrruD DE REGISTRO DE LA N4ARCA "SPRAYSYSTEM Y ETIQLTETA', CLA,SE 01, EXPEDIENIE N"
6824U2OL3,SOLICTTADA POR FORMARCAS UIDA

Asunción, ?- 
t., 

,'1,, i

MSTO: El recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio inte¡puesto por el representante

convencional de FORMARCAS LTDA., en contra de la Resolución N'778 de fecha 05 de abril de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas, y; 
---------

RE S ULTA:

Que, en fecha 14 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de FORMARCAS LTDA.,

e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N'778 de

fecha 05 de abril de 2O25 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N" 3888 de fecha l0 de diciembre de 2025,Ia Dirección de Marcas confirmó en

todas sus partes la Resolución N" 778 de fecha 05 de abril de2O25.

Que, en fecha l0 de diciembre de ZO25 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, el representante convencional de FORIvÍARCAS LIDA,
expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 19 de diciembre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 778 de fecha 05 de abril de 2O25 considera: "(...)Que la 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 Dirección considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se

encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para califrcar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se

considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" ---------

Que, la Resolución N" 3888 de fecha 10 de diciembre de 2025 considera: "(...)teniendo en cuenta que

la clase 1 comprende principalmente productos quimicos desünados a la industria, la ciencia, la fotografía,
asi como a la agricultura, la horticultwa y la silvicultura, la marca SPRAYSYSTEM, informa de manera
directa la cualidad, caracterÍsüca 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 distinüvidad alguna(...)" -------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)De manera preliminar, es

pertinente resaltar que la denominación "SPRAYSYSTEM" constituye una creación de carácter acuñado y
fantasioso, carente de uso genérico en relación con los productos que se busca proteger mediante su
registro. Asimismo, dicha denominación no se encuentra definida en ningún diccionario de uso común,lo
cual le confrere un carácter distintivo prima facie. Además se encuentra acompgñagla de
diferenciador que refuerza su caracter disünüvo .../... Os importante recordar que Ia nialca
aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caractertsdca

I
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ResoluciónN"_

POR I.A CUAL SE REVOCAN IáS RESOLUCIONES N" 78 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3888 DE
FEcHA l0 DE DIcIEMBRE DE zozs DISTADAS poR rá, ompcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA. MARCA "SPRAYSYSTEM Y ETIQUEf,A", CLASE 01, EXPEDIENTE No
6824U2O23, SOLICNADA POR FORMARCAS LTDA

servicio que va a distinguir .../... ¿Es SPRAYSYSTEM la designación necesaria o usual para describir los
productos de la clase I que comprende principalmente los productos quÍmicos que se uülizan en la
industria, la ciencia y la agriculrura(..-)" ------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma consütuye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracterísücas, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese senüdo, a fs. 0l de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SPRAYSYSTEM Y ETIQLJE'IA' fue presentada para cubrir
plsduflatde la cla¡s-Oldel nomenclador intemacional, que textualmente describe: "Todos los productos'.
La clase I comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la
agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SPRAYSYSTEM Y ETIQT EIA'
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación consütuye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda
información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la
denominación'SPRAYSYSTEM Y ETIQUE'IA' no constituye el nombre habitual y necesario con el que se

designa a los productos de la clase 01 del nomenclador intemacional sobre los cuales versa la presente
solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las caracterÍsücas de
los productos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "SPRAYSYSTEM Y ffiQUETA' representa
una creación lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales,
fonéücos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. -----

Que, la marca solicitada posee una etiqueta diferenciadora que acompaña a la denominación
"SPRAYSYSTEM". La eüqueta consiste en: una figura alusiva a una gota de agua de color gris sobre una
figura ovalada, debajo se lee la denominación SPRAYSYSTEM en letras estilizadas de
aportando este elemento disüntiüdad a la marca. ----------:.-----

marca solicitada

SPRAYSYSTEII

I Dirección Nacional de Propiedad lntelectual. Clasificación de Niza - 13" edición, versión 2O26. Disponible en:
https:i /www.dinapl.gov.Py/portal/i,3/propiedad-industrial/marcas/clasiflcacion niza lstage=Stagr.
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Resolución No_

POR I..A CUAL SE REVOCA}.¡ I,q,S RESOLUCIONES N'78 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 Y 3888 DE
FEcHA to DE DIcIEMBRE DE 2025 DIcIADAS poR LA omgccróN DE tvrARcAs EN EL E>«pEDIENTE DE
soLIcITt D DE REGISTRO DE LA MARCA 'SPRAYSYSTEM Y mQUETf, CLASE 01, EXPEDIENTE N"
6824U2O23,SOLICTTADA POR FORMARCAS UIDA"

Que, esta combinación estratégica posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado.

En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocaüva, ya que no satisface los requisitos doctrinales

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

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

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

propiedad o caracterÍstica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla

su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento

en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona üene el derecho de evocar en sus marcas las

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

mismas propiedades o caracteristicas."-'-"'-

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de

la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar

la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

básica, o las caracteúsücas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese senüdo, la solicitud de autos es una marca, que no hace

referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos

ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e idenüficar un producto, lÍnea 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 Dirección considera que es un signo que posee

las caracterísücas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

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

Art.le

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

RESUELVE

REVOCAR las Resoluciones N' 778 de fecha 05 de abril de 2025 y 3888 de fecha I0 de

diciembre de2025 dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"SPRAYSYSTEM Y ffiQUETA', clase 01, Acta N" 6824U2023, solicitada a nombre de

FORMARCA,S UIDA

Art.2s

ArL 3e
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ResoluciónN"_ ü8
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 413 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DISIADA POR I.A
DTREccIÓN DE AsUNTos IVIARcARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'ALÑÍANAT, CLASE 29, EXPEDIENTE N' 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA
FARIA"

Asunción, ¡ , ,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Estancias Del Lago

S.R.L., en contra de la Resolución N" 473 de fecha 13 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de Estancias Del Lago

S.RL., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 473 de fecha t3 de mayo de 2025,

dictada por la Dirección de Asuntos Ma¡carios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de junio de2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. --

Que, en fecha O3 de septiembre de 2025,larepresentante convencional de Estancias Del Lago S.R.L.,

expresó agravios; en fecha 12 de septiembre de 2025 esta Dirección General üene por presentada la

expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 03 de diciembre de 2025 esta Dirección General declara la rebeldÍa a la parte solicitante

por no contestar el traslado de los agravios, da por decaÍdo el derecho que dejó de usar y dicta la

providencia de Autos para resolver.-- - -- ---- --

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto

de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ALMANAT y la marca oponente

MAGNALAT gramaücalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras,

lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, entre las marcas en pugna: AL/MA/NAT
(solicitada) vs. MAG/NA/LAT (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión

precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo gue es esencial para evitar malentendidos en la

interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización

más adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación

clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son

plenamente distinguibles y podrán 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 oposición),las marcas en

cuestión deben ser analizadas en .su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no
simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de

determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su

conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre

dichas marcas. Sepuede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas(...)"

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

vista, las marcas ALMANAT y MAGNALAT son extremadamente similares y én''é

Desde el punto de vista gráfrco, las marcas compaften el prácticamente la totalidad'de
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ResoluciónN' c8
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI'D DE REGISTRO
DE LA tvfARCA 'ALMANAP, CLASE 29, EXPEDIENTE N" 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA
FARIA

"N" y "7" en el mismo orden y disposición, lo cual implica que la marca del oponente está totalmente
contenida dentro de la marca solicitada por lo que no puede lograr tener la diferenciación necesaria para
ser merecedora de protección marcaria. AsÍ las cosas, la marca de mi mandante está compuesta por una
única denominación'MAGNAI AT'imitada en la marca de la solicitante "ALMANAT'. Asi, debido a que las
marcas comparten demasiados fonemas en común, este hecho a todas luces generará mayor confusión en
el público consumidor, por cuanto la marca de mi mandante está Íntegramente reproducida en la marca
solicitada. Desde un punto de vista fonético, las marcas son prácticamente idénücas, la otra: por lo tanto, la
fonética de cada signo es la misma. N pronunciarlas una después de
ALMANAT-MAGNALAT'ALMANAT-MAGNALAT'ALMANAT-MAGNALAT notamos que Ia pronunciación es
prácticamente la misma, lo cual evidentemente llevará a confundir a los consumidores. Bajo este contexto,
resultan evidentes las enormes similirudes entre los signos en conflicto. Lo anterior, provoca que
'ALMANAT" carezca de todo grado de independencia y de frsonomía propia y que por lo tanto no pueda ni
deba ser registrada (...)"

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

dió por decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolv

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma Estancias Del Lago S.R.L., y la consecuente coexistencia o no de la marca
"ALIUANAP (solicitada en clase 29)ylamarca "MAGNALAP (registrada en las clases 29,31,30 y 5).

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ALMANAP en la clase 29, con la marca
oponente 'lvll{GNAL{f registrada en las clases 29,3I,30y 5.

ALMANAT

MAGNAI.AT

(marca solicitada)

(marcas oponente)

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

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

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjuntoJos cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente liügio, y nos
continuación "...En principo, es el conjunto el que debe ser objeto del análisisy,
separadas en forma arbi¡aria (7<7¡.'-------

0¿

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003
fdJr'.Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 473 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DISTADA POR LA
DIRECcIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'ALMANAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N' 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA
FARIA.

Primeramente, esta Dirección General considera importante señalar que aunque ambas marcas

coinciden en la clase 29, ambas se encuentran limitadas a productos especÍficos: la marca solicitada

"AIMN{AT" para: "frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos preparados; frutas

estofadas; frutas confitadas / frutas cristalizadas / frutas escarchadas; frutas en conserval mientras que la

marca oponente "NTIAGNALAP para: "Exclusivamente leche en polvo entera e instantán¿s». -'----'

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

establecen: "(...)En consecuencia, aunque cada clase de la Clasificación agrupa productos y servicios que

están vinculados en función de su naturaleza, propósito, utilización, forma de distribución, material o
ingrediente,s, ,las c/ases no determinan necesaria ni automáticamente la similirud o disimilitud de los
productos o setuicios, ni determinan necesariamente el riesgo de confrisión ente dos marcas(...)". Para

determinar el riesgo, se debe evaluar la naturaleza, el origen y la finalidad de los bienes específicos: la

marca solicltada ALI\¿{NAT pretende identificar exclusivamente frutos secos y frutas procesadas

(aromatizadas, confitadas, estofadas, en conserva), éstos son productos de origen vegetal; mientras que la

marca oponente I{AGNAL{T se encuentra registrada para amparar exclusivamente a leche en polvo entera

e instantánea, que es un producto lácteo de origen animal. Los rubros de los productos amparados por las

marcas enfrentadas üenen naturalezas y procesos de fabricación totalmente distintos, por lo que no son

productos sucedáneos ni sustitutos entre sí, y tampoco son estrictamente indispensables el uno para el

otro como para establecer una fuerte complementariedad técnica o comercial. ----'-----

Que, respecto a los registros previos de la oponente en las clases 30,3ly 05,Ia clase 3l incluye frutas y

frutos secos ^áescos o srn procesar, la clase 30 productos de origen vegetal y confiterÍa, y la clase 5

suplementos dietéticos y medicamentos. Si bien los frutos secos y frutas procesadas de la marca solicitada

ALN{r{NAT en la clase 29 pueden tener un vÍnculo comercial de origen o distribución con las frutas frescas

de la clase 31 o la confiterÍa de la clase 30, el hecho de que existan canales compartidos no basta por sÍ solo

para denegar el registro. Para que la oposición prospere ante productos vinculados, los signos deben

presentarun grado de similifud altísimo, lo cual no ocurre en este caso, como se verá a continuación. -----

En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ALMANAT- y la marca

oponente "MAGNALAP, por más que comparten elementos en común no se leen de la misma manera al

tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas

marcas.

Al comparar estructuralmente los signos denominativos "ALMANAI'y "MAGNALAT", encontramos

que sus diferencias descartan la confusión directa. Las Directrices para el Examen de Marcas en el

Paraguay, aprobadas por Resolución N' 25912025 señalan que las letras al principio de una palabra tienden a

notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis

porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren

ampliamente en sus respectivas raíces: "ALMANAT" - "I\¿{GNAL{T", el inicio de la marca solicitada 'AL-MA'

es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente "MAG-N.N.

a pesar de que ambas marcas comparten una misma longitud y la vocal "A' intercalada, la

sustancial en la estructura silábica inicial (ALMA - MAGNA) y en la com

genera una pronunciación rítmica diferente y una impresión visual que el

Que,
diferencia

inmediato.

consonantes
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA Tá. RESOLUCIÓN N" 473DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA PORI.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'ALMANAT, CLASE 29, EXPEDIENTE N" 18244/2024 A NOMBRE DE MIRTA ROSANA
FARIA.

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

señalan: "(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecto de la pafte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen alcomienzo. Del mismo modo,las silabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparado.s sue/en pesar más al apreciar su similitud
fo néti ca(... ) "2 - - - - - - - - - -

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partÍculas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la
protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "MAGNALAT" se

extiende al conjunto del signo denominaüvo asÍ presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus

elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

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

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominaüvos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir audiüvamente. Los elementos clave para
determinar la impresión fonéüca general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden J¡
acenfitación particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sÍlabas comunes y su
combinación idénüca o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominaüvos contienen algunas sílabas
iguales perc otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posteriorALEOSAN'(...)".--------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.4Enel
presente caso, vemos que el hecho de compartir letras del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la
presente resolución.

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

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025)
httos://rr wrv.dulapr.gov.pyi portal/v3lpropicdad-il rdust rial/n rarcas/dirt.r t ricus

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directt'ices pura el examen de marcus en Paragual,, pp. 147 y 266 .

httr¡s:,1,/u'ww.dinaoi.gov.n)¡/portal/v3/nropiedad-industtial/rrarcasidircctriccs
o Sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunci 6n.2013.
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 473D8 FECHA 13 DE MAYO DE 2025 DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N{ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALMANAT, CLASE 29, EXPEDIENTE N' 18244/2024 A NOMBRE DE MIRIA ROSANA
FARIA.

conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas

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

pacífica entre la marca "AI MANAP solicitada en la clase 29 y lamarca oponente «N4r{GNAIr6[f con registro

en las clases 29,30,31 y 05.

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

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 473 de fecha 13 de mayo de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

otREcctóN NActoNAL DE

("-X, PRoPIEDAD
\I INTELECTUAL

PARAGUAY

Art.2e

V ,.\ GOBIERNOnu. I PARAGUÁI
\1 PARAGUAY REKUAI

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de

"ALMANAP, clase 29, Expediente No 1824412024, solicitada
registro de la marca

a nombre de Mirta

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula. -f'F

urli!Uá. -':
fDircctrre

Rosana Faria

birtcciónNacio¡ti oe t
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poR L¿, cuAL sE coNFIRMA LA LA RpsolucróN N' 128 DE FEcFIA 12 DE ENERIDEaIaIDICTADA poR

I.A, DTREcCIÓN op MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "FIRE BIG
yETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N'50944/2025, SOLICTTADAPOR FIREBIG SA

Asunción, 2026

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

contra de Ia Resolución N" I28 de fecha 12 de enero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; 
--------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 se presenta la representante convencional de FIREBIG SA" e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 128 de fecha 12 de enero de2026 dictada por
la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 16 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso

inte¡puesto

Que, en fecha 27 de marzo de 2026 el representante convencional de FIREBIG expresó agravios. Esta

Dirección General üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de

abril de 2026. -----
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución 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 búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominación 2014-14438i0 FIRE Clase 35 Registro Titular 504801 Amazon Technologies, Inc. [US]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de
conformidad al articulo óe de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La marca solicitada FIRE BIG

constituye un signo compuesto, cuya global difiere sustancialmente de la marca FIRE. 1.

Diferencias visuales. FIRE: marca breve compuesta por una sola palabra. FIRE BIG: expresión compuesta
por dos palabras, con una estntctura gráfrca distinta. La marca FIRE BIG se presenta como un signo mixto,
compuesto por elementos denominativos y una composición gráfica distintiva, la cual genera una

impresión 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 pÍonunciación más ertensa y claramente diferenciada. El consumidor percibe ambos signos de
manera distinta al escucharlos .../... Si bien ambas marcas se encuentran comprendidas denüo de la Clase 35

de la Clasificación de Niza, ella no implica automáücamente la existencia de riesgo de confusión (...)". ----
Que, corresponde a esta dependencia administraüva resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto

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

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

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechoi'o i

como el derecho a constituir una marca. -----------------,--.1
1ii". il
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(solicitada en la clase 35)

(marca base de rechazo registrada en la clase 35)

ResoluciónN" l9
POR I."A CUAL SE CONFIRMA I.A LA RESOLUCIÓN N" I28 DE FEC}I,A 12 DE ENERO DE2O26DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDTENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE LA MARCA'FIRE BIG
Y ETIQUETf, CIáSE 35, EXPEDIENTE No 5094412025, 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 gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo .FIRE'

registrada en la clase 35 y la solicitud de registro de la marca "FIRE BIG Y ETIQUEIA" 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
significaüvo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes en
la misma clase intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación
indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que
la denominación solicitada es muy semejante a la marca registrada, como se puede apreciar a continuación:

FIREBIGYETIQI,'ETA
FIRE

Que, al realizar el cotejo de la marca solicitada 'FIRE BIG Y ETIQUEIA" frente a la marca base de
rechazo uFIf,lEu se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortográfico, comparten
Íntegramente el primer elemento "FIf,lE'. El consumidor normalmente percibe un signo en su conjunto y
no analiza sus diversos detalles, por lo que las pequeñas diferencias no bastan para excluir la existencia de
una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen una esüuctura igual o similar. La adición del
segundo vocablo "BIG" no consütuye un factor que permita diluir la posibilidad de confusión. Al compartir
una cadencia fonéüca casi exacta, los signos no logran diferenciarse de manera contundente. -----

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

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N" 259/2025: "La mayorta de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún gndo de
similitud ente los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos
casos, la obieción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confr,sión. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fiiese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o
servicios especifrcados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de
consumidores. A esfos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vÍnculo enüe las marcas en conflicto, los
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas,
vÍnculo en realidad no existe.d

Ah

¡ Dirección Nacional de Propiedad Intelecn¡al. (2025) Dircaim para cl Ex¿mm de Manu en Puragral.
h¡¡ps://rrrl:djnrrri.{or'.pr'/lrr¡rtd/v3,'prr»ricdad-indus¡nrl./ruarcas, dtrccrnccs
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ResoluciónN'_

POR I.A CUAL SE CONFIRMA I.A I.A RESOLUCIÓN N' I28 DE FECHA 12 DE ENERO DE2O26DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE I.A MARCA'FIRE BIG
YETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'50944/2025, SOLICTIADAPOR 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: "Importación,

exportación, comercialización y venta de articulos electrónicos, patines eléctricos, skafes eléctricos,
drones, motos eléctricos, bicicletas, triciclos eléctricos, juguetes, muñecos, autos a control, autos a escala,

pistolas de juguete, cartings, tacos para billar, üzas, bolas de billar, punteras y porta tacos. Y su publicidad
por todos los medios de difusión 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 electrónicos
portátiles y de mano para transmiür, almacenar, manipular, grabar, y revisar textos, imágenes, audio, video
y datos, incluyendo a través de redes informáücas globales, redes inalámbricas y redes de comunicaciones
electrónicas, computadoras, computadoras tipo tableta, lectores de libros electrónicos, reproductores de
audio y vídeo, organizadores personales electrónicog asrstentes digitales personales y dispositivos de
s.r'stemas de posicionamiento global y partes y piezas electrónicas y mecánicas de mismas, equipos y
software de computadora, monitores, pantallas, hilos, cables, módems, impresoras, discos duros,
adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores de cables, conectores con enchufe, conectores de energÍa
eléctrica, estaciones de conexión, y puertos, cargadores de baterias, paquetes de baterías, .tarjetas de
memoria y lectores de tarjetas de memoria, auriculares y audÍfonos, altavoces, micrófonos y auriculares de
casco, estucñes, forros y soportes para disposifrvos electrónicos portátiles y de mano y computadoras,
aparatos de control remoto para disposiüvos electrónicos portátiles y de mano y computadoras,
publicaciones impresas, periódicos, libros, revistas, boleünel folletos, cuadernillos, panfletos, manuales,
diarios, catálogos, y pegatinas, unidades portátiles para jugar juegos electrónicos, juegos y aparatos
electrónicos de mano, juegos, juegos electrónicos y videojuegos; seruicios en lÍnea de tiendas minoristas
que ofrecen dispositivos electrónicos portátiles y de mano para transmiür, almacenar, manipular, grabar, y
revisar textos, imágenes, audio, video y datos, incluyendo a través de redes informáücas globales, redes
inalámbricas y redes de comunicaciones electrónicas, computadoras, computadoras tipo tableta,lectores
de libros electrónicos, reproductores de audio y video, organizadores personales electrónicos, asistentes
digitales personales y disposiüvos de sistemas de posicionamiento global y partes y piezas electrónicas y
mecánicas de mismas, equipos y software de computadora, monitores, pantallas, hilos, cables, módems,
impresoras, drscos duros, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores de cables, conectores con enchufe,
conectores de energÍa eléctrica, estaciones de conexión, y puertos, cargadores de baterías, paquetes de
baterias, tarjetas de memoria y lectores de tarjetas de memoria, auriculares y audifonos, altavoces,

micrófonos y auriculares de casco, esfucñes, forros y soportes para disposiüvos electrónicos portáüles y de
mano y computadoras, aparatos de control remoto para dispositivos electrónicos portáüles y de mano y
computadoras, publicaciones impresas, periódicos, libros, revistas, boletines, folletos, cuadernillos,
panfletos, manuales, diarios, catálogos, y pegatinas, unidades portátiles para jugar juegos electrónicos,
juegos y aparatos electrónicos de mano, juegos, juegos electrónicos y videojuegos; suministro de un
directorio de información comercial en línea; difusión de publicidad para terceros a través de una red de
comunicaciones electrónicas en linea; suministro de una guia de búsqueda en línea de publicidad que
ofrece productos y servicios de terceros; servicios de gestión de bases de datos informatizadas; seruicios de
pedidos en linea; ninguno de los senricios mencionados está relacionado exclusivamente a juegos de azar
(incluyendo juegos de apuestas)

De la cobertura señalada 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 ardculos elecEónicos: la marca solicitada'FIRE BIG'solicita la venta de "artículos electrónicos", mientras
que "FIRE' ya posee protección para servicios de tiendas minoristas de una vasta lista de "dispositivos

electrónicos portáüles", ncomputadoras", "reproductores de audio y video", etc. En cuanto
entretenimiento: 'FIRE BIG" incluye la venta de "juguetes, muñecos, autos a control, autos

de juguete", rubro que entra en competencia directa con las "unidades portátiles

Át s,
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A I.¿. RESOLUCIÓN N" 128 DE FECFI,A 12 DE ENERO DE2O26DICIADA POR

LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE LA MARCA'FTRE BIG
YETIQUE',TA',, CLASE 35, EXPEDIENTE No 5094412025, SOLICITADAPOR FIREBIG SA

electrónicos, juegos y videojuegos" amparadas por la marca registrada antecedente 'FIRE'. De igual
manera, ambas marcas solicitan protección de manera expresa para servicios de publicidad o difusión
publicitaria. Al compartir exactamente la misma naturaleza comercial, canales de distribución (tiendas y
comercio electrónico) y estar dirigidas al mismo público consumidor de electrónica y entretenimiento, el

grado de similitud de los servicios es máximo.

Por lo expuesto, el nivel de exigencia en el análisis de los signos es mucho mayor. Ante las similitudes
en los campos visual y fonéüco, y a que ambos signos pretenden identificar servicios relacionados de la
misma clase del nomenclador, esta Dirección General considera que no podrán coexistir pacÍficamente en
elmercado

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"FIRE BIG Y ETIQUETtr no podrá coexisür con la marca base de rechazo "FIRE", con la cual presenta más

semejanzas que diferencias en los campos visual y fonéüco, máxime considerando la naturaleza de los

servicios por ambas comercializados. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6y2
inciso f) de la Ley N' L294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coefstencia pacífica entre las mismas.

ArL le

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

RESUELVE:

CONFIRI,ÍAR la Resolución N' 128 de fecha 12 de enero de 2026 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art 2s DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "FIRE BIG Y
ETIQUETA', clase 35, Expediente. No 5094412025, solicitada a nombre de FIREBIG

Art. 3e NOTIFÍQI,ESE.-----------

.#.\ GOBIERNOorl- I PARAGUÁI
Kd PARAGUAY I REKUAI
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POR I.A CUAL SE REVOCAN Iá,S RESOLUCIONES N9 2086 DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE 2O24YN" 578

DE FECHA 20 DE N/ÍARZO DE 2025, DICIADAS POR LA DTRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SELETI\|', Clase 05, DPEDIENTE N'89995/2019, SOLICÍIADO
POR EUROFART,TA PARAGUAY S.A.... --. - - --

Asunción, 25JUN 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación interpuesto por el representante convencional de

Eurofarma Paraguay SA, contra las Resoluciones No 2086 de fecha l0 de diciembre de 2024 y N" 578 de
fecha 20 de marzo de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2O24 se presenta el representante convencional de Eurofarma
Paraguay S.A e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N'208ó de fecha 10 de

diciembre de2O24, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 02 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de Er¡rofarma Paraguay
S"{. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 578 de fecha 20 de marzo de 2025,

dictadas por la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 13 de agosto de 2025, el representante convencional de Eurofarma Paraguay SA
expresó agravios. Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agraüos y llama autos para
resolver en fecha 19 de agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 2086 de fecha l0 de diciembre de 2024 considera que: "(...) Que, habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
maÍca: Expediente N" 2014-1450377 Denominación XELETIVO, Clase 5 Registro 426038 Titular Syngenta
Participations Ag. [CH]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado (... )".-- - - - - - - -

Que, la Resolución N" 578 de fecha 20 de marzo de2025, confirma la resolución antes citada diciendo:
"(...) Que, además, es importantu 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
admisibilidad sea más riguroso, por lo que en el caso de autos, no se cumplen los principios de
especi alidad.(...) ".- - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiestai "(...) Que, la ütular de la marca citada
como antecedente no se opuso a) registro de la marca "Selecüv". Por lo tanto, esta omisión puede ser
interpretada como un consentimiento tácito por parte de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.../...

marca solicitada por mi representada, EUROMRMA PARAGUAY S.A. ha solicitado la limi
solicitud para proteger.../... Por otro lado, la marca solicitada presenta diferencias
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POR LA CUAL SE REVOCAN I.AS RESOLUCIONES NN ZOA6 PE FECHA IO DE DICIEMBRE DE 2O24YN" 578

DE FECH,A 20 DE N,ÍAMO DE 2025, DTCIADAS POR I./q. PMECCTÓN DE MARC.ES, EN EL EXPEDTENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA "SELETM, Clase 05, EXPEDIENTE N'89995/2019, SOLICIIADO
POR ETJROFARMA PARAGUAY Sá"--..-.....

a la marca hallada como antecedente y fonéticas con respecto a la antecedente, lo cual es un factor
importante a ser considerado en el cotejo (...)".---------

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a consütuir una marca.

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

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "SELETI\P y la marca base de rechazo'XELETIVO

Que, realizando el cotejo ortográfico, se advierte que ambas denominaciones presentan diferencias
relevantes en su conformación gráfica. En efecto, la marca solicitada "SELETI\P se compone de siete letras,
mientras que la marca antecedente I(ELETMO" contiene ocho letras, distinguiéndose ambas desde su
inicio por la uülización de las letras '§"y 'X", respecüvamente, elemento que reüste 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
configuración gráfica distinta y una apariencia de conjunto claramente diferenciada.------------

Que, desde el punto de vista fonético, las diferencias señaladas adquieren aún mayor relevancia. La

denominación solicitada se articula en tres sÍlabas y presenta una sonoridad breve y directa (SE-LE-TI\4,
mientras que la marca antecedente posee cuatro silabas y una pronunciación más 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, terminación y sonoridad
global, circunstancias que permiten al público consumidor idenüficarlas y diferenciarlas sin dificultad,
descartándose razonablemente la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida. ---------

SELECTIV (solicitada), y

XELETIVO (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "D/RECTRICES PARA EL EruMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(..-) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del n
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes,
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas com.tnes reviste una especial i,
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04JResolución

POR I.A CUAL SE REVOCAN I.AS RESOLUCTONES N9 2086 DE FECHA IO DE DTCIEMBRE DE 2O24YN" 578

DE FECFI,A 20 DE N,ÍARZO DE 2025, DISIADAS PORLADIRECCIÓN DE T\4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿, MARCA "SELETM, Clase 05, EXPEDIENTE N'89995/2019, SOLICITADO
POR EUROFARMA PARAGUAY SA - --.. - - -..

marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su

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

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSANl[...] En principio,las coincidencias en la

pa¡'te tnlclal de l@iygs-a§,&n-Uáral apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. I os consumidores conceden menos irnportancia 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 cornienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su

simiLitud fonética.(...)" El subrayado es nuestro

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de

productos. AI 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 CIaSe]Q5 con la siguiente descripción de

prodl¡ctos:"...Preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas,

comprendidos en la clase 5...". Por otra parte, la marca en trámite de registro "SELETM solicita en la misma
SJase la cobertura de: "...Productos Farmacéuticos destinados al uso humano, excluyendo expresamente

preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, comprendidos en la
clase 5 (CINCO)...". Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero
enfocados en productos de distinta naturaleza, finalidad y características, lo cual determina una
diferenciación clara en cuanto a su uso y a su desünatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que

no existe riesgo de confusión para el consumidor medio, dado que los productos no compiten entre sÍ, no
se comercializan a través de los mismos canales y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.-------

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el

ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección. En el

caso que nos ocupa, la diferenciación entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que

responde a una segmentación clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el

consumidor incurra en confirsión respecto al origen empresarial de los productos. Esta circunstancia
refuerza la viabilidad de una coexistencia pacÍfica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello
afecte el interés público ni los derechos de los titulares

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General discrepa con la decisión final a la que ha

arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las

caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse i
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la
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POR I.A CUAL SE REVOCA}.I I.AS RESOLUCIONES N9 208ó DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE 2O24YN'578
DE FECHA 20 DE }VÍARZO DE 2025, DTCTADAS POR Iá, PMECC¡ÓN DE I\4ARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA "SELEIT\I, Clase 05, H(PEDIENTE N'89995/2019, SOLICITADO
POR EI.'ROEARMA PARAGUAY Sá"...-------

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

RESUELVE:

ArL le REVOCAR las Resoluciones N' 2086 de fecha l0 de diciembre de 2024 y N' 578 de
fecha 20 de marzo de2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SELETT\f, Clase 05, Expediente No 8999512019, solicitada a nombre de
ET,ROFARMA PARAGUAY Sá"- - - - - - - - - -

ArL 3e NOTFfQUESE.----------
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ResoruciónMj 1
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN Ns SISDEFEcHA 19 DE FEBRERo DE 2026, DISIADA poR LA
pmrcctóN DE tvfARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE Lá, [rARcA "ToTALpLAST
pEscARrA\EIS Y mQUE"tA',, Clase 21, EXPEDIENTE N'lO457O/2024, SOLICÍIADO POR GRUPO TOTAL
BRA,SIL INDUSTR1A DE DESCARTAVEIS UTDA.----

Asunción, 25ltji.l 2020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional GRUPO TOTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARIAVEIS LTDA contra la Resolución Ns 363 de fecha 19 de febrerc de2O26,
dictada por la Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de GRUPO TOTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS UIDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución Ns 363 de fecha 19 de febrero de 2026, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 12 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 01 de junio de 2026, el representante convencional de GRUPO TOTAL BRASIL

INDUSTRTA DE DESCARIAVEIS LiIDA expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2026.

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que la marca solicitada no está

incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma no designa ni describe el
seruicio que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del servicio
que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del comercio para
describir caracterisücas del mismo. La denominación "TOTALPLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA" no debe
ser considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con tres términos que la componeny
distinguen como tal, además de contar con una etiqueta propia y alusiva, por lo tanto, no debería ser

estudiada tan sólo desde un punto de vista, sino desde la visión de conjunto que se tiene de ella; y en vista a

ello la prohibición incursa según el criterio de Ia Dirección de Marcas no corresponde a derecho (...)".--------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedenci
interpuesto 'Ñt recurso
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Resorución041 1
poR r-A cuAL sE REVocA LA REsoLUcróN Ne 363 DE FEcHA 19 DE FEBRERo DE 2026, DIcTADA poR LA
pm¡cctóN DE MARCAS, EN EL ExpEDIENTE DE sot-lctfl,JD DE REcISTRo DE Lq, MARcA'TorALpu¡rsr
OPSCENTÁ'rreIS Y ETIQUETA', CIASC 2I, EXPEDIENTE NO IC/,57OI2O24, SOLICMADO POR GRUPO TOTAL
BRASIL TNDUSTRIA DE DESCARTAVEIS UIDA--..

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en Ia propia legislación marcaria, ciertas

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

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TOTALPLASTDESCARIÁVEISY
ETIQUEXA" resulta genérica o descriptiva para los producfos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los pfedrcIo: que solicita o se

refiere a caracterÍsticas propias de los ploduc.fof que se desea amparar.

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de todos los pfoduclos de la Clase 2l del
nomenclador internacional, la cual comprende principalmente los pequeños aparatos y utensilios
accionados manualmente para uso doméstico y culinario, asÍ como los utensilios cosméticos, los artículos
de cristalería y ciertos productos de porcelana, cerámica, loza, barro cocido, arcilla o vidrior. En ese

contexto, el signo solicitado "TOTALPLAST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA" se encuentra integrado por Ios
vocablos de origen portugués "Total" y "descartávers", que pueden traducirse al español como "total" o

"general" y "desechables" o "descartables", respectivamente. Por su parte, el elemento "Plast"consütuye una
abreviación o evocación del término "plástico", sin que por ello adquiera, aptitud para describir de manera
directa y precisa los productos solicitados. De ello se colige que, la combinación de los elementos
mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación 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'z señalan cuanto
sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los
productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un
término que es común o genérico para un üpo particular de productos o servicios puede ser muy distinüvo
para un üpo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: c

"ALGODÓN" para telas o productos textiles;o "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es

arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los gue se le aplicará
confiere aptitud distintiva al signo. (...)".---------

Que, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares y en diferentes clases

que utilizan el término PLASIcomo parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada
en el sistema informáüco de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:

Clase 21, Registro N'624695 a nombre de ERCAPLAST INDÚSTRIA E CoMÉRCIO DE

SERT-PLAST Clase 21, Registro N" 570938 a nombre de Corinter S.R.L.; PLAST PET,

I httos:1/wrvrv.wioo. int/es/web/elassiflcation-locarno
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Drzclrices pura el examen de murcas en Paraguay, p. 109. Disporible en

https: ii rvrvrv.dinapi. uov. o)¡luortal/vJlpropicdad-industrial/nrarcas/di rcctriccs

lir



DIRECCIÓN NACIONAL DE

.É^\ GOBIERNOnnl I PARAGUÁI
Wd PARAGUAY i NTTUAI#*\ PRoPIEDAD

\I INTELECTUAL
PARAGUAY

ResoruciónQ41 1
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN Ne 3BDEFEcHA 19 DE FEBRERo DE 202ó, DIcTADA PoR ut
om¡cclÓN DE MARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "TOTALPI¿,ST
DEScARTAVEIS y ETIQUEIA", Clase 21, EXPEDIENTE N'104570/2024, SOLICIIADO POR GRUPO ToTAL
BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA...-

529594 a nombre de Brands Brazil Licenciamentos Ltda; R RODAO PLASI Clase 21, Registro N" 5O4419 a

nombre de Rodao Plast S.a.; extremo que demuestra la existencia de otras marcas similares, a nombre de

diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que

impidan que la solicitud de registro actual pueda Prosperar en registro.

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. A respecto,lo que

dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,

insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

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

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa,

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o

el conjunto de servicios que provienen de una misma emPresa.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descripüvas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea

diuisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos

evocativos dan una idea de cuál es el producto o senticio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,

funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación

descriptiva es la necesaria o usual para aquello gue se describe. La evocaüva siempre tendrá en sL)

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasia. N concederse una marca

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna

de productos o seruicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaciones genéricas definen no directamente el

objeto en causa, sino la categorÍa,la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de

las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

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

RESUELVE

Art le REVOCAR la Resolución N' 363 de fecha 19 de febrero de 2O26 dictada por la
Dirección de Marcas.

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

"TOTALPLÁ,ST DESCARIáVEIS Y ETIQUETA", Clase 21, N'104570/2024, solicitada a

Art.3e

nombre de GRUPO TOTAL BRASIL

NOTTFÍQUESE.
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUqóN Ns 3342 DE FEcHA 30 DE ocruBRE DEzozs, DIcTADA PoR
LA DIREcctóN pE MARcAs, EN EL DGEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE l.A N,fARcA "TorAL
PLAST OESCARTAVEIS y ETIQUE"IA", Clase 35, EXPEDIENTE No nUOl2O24, SOLICnADO POR GRUPO
TOTAL BRASIL INDUSTRTA DE DESCARTAVEIS L:TDA.----

Asunción,25illl.l2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional GRT PO TOTAL

BRASIL INDUSTRIA DE DESCARIAVEIS U[DA, contra la Resolución Ne 3342 de fecha 30 de octubre de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha Il de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de GRUPOTOTAL

BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LXDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución Ns 3342 de fecha 30 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 19 de noviembre de 2O?5 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha O2 de diciembre de 2O25, el representante convencional de GRUPO TOTAL BRASIL

INDUSTRIA DE DESCARIAVEIS UIDA expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de diciembre de 2025. ---'-"

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/95 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: La marca se encuentra incursa en la

siguiente prohibición "Art. 2 Inc. e )... los que consistan enteramente en un signo gue sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda seruir en el comercio Para
calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio." La denominación se considera

descriptiva y sin distinüvidad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-, En consecuencia no

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante y manifiesta: "(...) Que la marca solicitada no está

incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma no designa ni describe el

servicio que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del servicio

que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del comercio Para
describir caracterísücas del mismo. La denominación "Total Plast descartáveis y eüqueta" no debe ser

considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con tres términos que la comPonen y
distinguen como tal, además de contar con una etiqueta propia y alusiva, por lo tanto, no deberia ser

estudiada tan sólo desde un punto de vista, sino desde la visión de conjunto que se üene de ella; y en vista a

ello Ia prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresPonde a derecho (...)".--------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la

:'.

recurso
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POR I.A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓT.I NS 3A}DEFECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DISIADA POR
Iá, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE REGISTRO DE I.á, MARCA "TOTAL
PLAST DESCARTAVEIS Y mQUErA", Clase 35, EXPEDIENTE N. 7640/2024, SOLICITADO pOR GRt pO
TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA--.-

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l9S,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca 'Total Plast descartáveis y
Eüqueta" resulta genérica o descriptiva para los seryjc¿a.s que pretende amparar, debemos preguntarnos si
dicha denominación consütuye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a

características propias de los seryicios que se desea amparar.

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los servicios de la Clase 35 del
nomenclador internacional, específicamente de: "...Servicios de supermercado [comercialización de
cubiertos, platos y envases, todos desechablesl; comercialización [por cualquier medio] de materiales
plásticos no Procesados; comercialización [por cualquier medio] de materiales plásticos para embalaje;
comercialización fpor cualquier medio] de productos plásücos semielaborados; supermercado
[comercialización de toa]las de papel, servilletas de papel, papel laminado y películas plásücasl;
comercialización [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 descartáveis y Etiqueta' se encuentra
integrado por los vocablos de origen portugués "Total"y "descartáveis", que pueden traducirse al español
como "total" o "general" y "desechables" o "descartables", respectivamente. Por su parte, el elemento "Plast"
consütuye una abreviación o evocación del término "plástico", sin que por ello adquiera, aisladamente
considerado, aptitud para describir de manera directa y precisa los servicios reivindicados. De ello se colige
que, la combinación de los elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no
consütuye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los servicios que el solicitante
pretende amparar con su solicitud.---

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EAi PARAGUAY"T señalan cuanto
sigue: "(...) La evaluación de este moüvo de denegación requiere necesariamente la consideración de los
productos o senricios especÍficos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicarÍa el signo. [Jn
término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
Para un üpo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegarta el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: o
"ALGODÓN" para telas o productos turtiles; o "MANZANA" para productos frutales o confrturas y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o disposiüvos electrónicos. El término 'MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará
c onfiere apütud di süntiva al si gno. (...) ". - - - - - - -

Que, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos ütulares y en dife
que utilizan el término PLASTcomo parte de su denominación. En ese sentido, según I

rDirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Drrectrices para el examen de marcos en Paraguay,p. lO9,
htt»s:, irvwrv.di n¿ui. r¡ov.oy,'Dorta l/vi/propicdad-i ndustrial/nrarcas/dircctriccs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 3342D8 FECHA 30 DE OCTI.JBRE DE 2025, DISTADA POR
Iá, DIRECCIÓN DE IúARCAS, EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICMUD DE REGISTRO DE T.A, NTARCA "TOTAL
PLAST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N'7640/2024, SOLICTIADO POR GRUPO
TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS UTDA.-..-

en el sistema informáüco de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: PIá,STI PLAST

EMBALAIES, Clase 35, Registro N' 509940 a nombre de Rosendo Larrea Peña; G PLAST, Clase 35, Registro N'
541325 a nombre de Grecia NoemÍ Ibarra Medina; BOLSI PI-AST SA, Clase 35, Registro N" 4R719 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 ütulares y en la misma clase,

por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual

pueda prosperar en registro.

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

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

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

el conjunto de servicios que provienen de una misma empresa.

Que, ahondando aún más en el análisis, 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 línea
diuisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caractertsdcas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsücas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello gue se describe. La evocativa siempre tendrá en su

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. N concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracterÍstica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se regr'sfra se una designación descriptiva". Respecto a las

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

características 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 Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE Lq, PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

ArL le REVOCAR la Resolución N" 3342 de fecha 30

ú,\ GOBIERNOoET I PARAGUAI

Resorucióno 4Yf*GUAY 
REKUAI

2025 dictada por la
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nesouao$"4:,2
POR I.A CUAL SE REVOCA I,A RESOLUCIÓN N9 33r',}DEFECHA 30 DE OCTI,JBRE DE 2025, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE IJq, MARCA "TOTAL
PLAST DESCARTÁVEIS Y mQUE'[A", Clase 35, EXPEDIENTE N" nilOl^O24, SOLICITADO pOR GRUPO
TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS UIDA.---

ornscc¡ó¡¡ NAcIoNAL DE

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
Plast descartáveis y Eüqueta', Clase 35, N" n&O12O24, solicitada a

GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS\(IDA.---

ArL 3e NOTTFfQUESE. ----------

nterlna
I l¡úuirrial

htelectuil

marca'Total
nombre de
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POR Iá CUAL SE REVOCAI.I I.A RESOLUCIONES N' I55O DE FECHA 24DE OCTI.JBRE DE 2024 Y N' I9I8 DE
FEcHA zr DE It LIo DE zoz5, DIcTADAS poR LA pmpcctóN DE MARcAs, EN EL EXrEDIENTE DE
SOLICIUD DE REGISTRO DE L-A. MARCA "MARCAFIGLJRATTVA', Clase 32, EXPEDIENTE No 7804312023 A
NOMBRE DE DECATHLON SE..-.---.-

Asunción, 25 JUN 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DECATFILON

SE contra la Resolución N' 1550 de fecha 24 de octubre de 2O24 y N" l9l8 de fecha 2t de julio de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
DECAITILON SE e interpone Recurso de Reconsideración en contra la Resolución N' 1550 de fecha 24 de
octubre de2024, dictada porla Dirección de Marcas.

Que, en fecha 18 de sepüembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
DECATHLON SE e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N" l9I8 de fecha 2l de julio de
2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 25 de setiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 2I de octubre de 2025, el representante convencional de DECATHLON SE expresó

agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
23 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 1550 de fecha 24 de octubre de 2024, considera que 1..) Que los signos son casi

idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de

confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6'de la Ley 1294/98 de Marcas, no

Que, la Resolución N" I9l8 de fecha 21 de julio de 2025, considera que "(...) N confrontar visualmente
las mismas se puede notar a simple vista como la eüqueta de la marca solicitada posee características muy
similares a la etiqueta de la marca registrada.../...Que, conforme puede ser apreciado en el cotejo realizado,

ambos signos están compuestos por una figura elíptica con una inclinación hacia el lado derecho. En ambas

figuras exrste 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. Además, 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 a proteger (...) ". --'------

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante y manifiestat "(...) vengo a hacer notar ante la Sra.

Directora que el signo solicitado no amerita el rechazo dispuesto y debe ser revocado, ya que
impresión visual y conceptual claramente diferenciada respecto de la marca citada

Que, del cotejo efectuado entre ambos signos, se aprecia con claridad su notable
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Resorución$41 5
POR I.á, CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N" I55O DE FECHAz4 DE OCTUBRE DE 2O24YN'I9I8 DE
FEcFLA 2r DE IULIo DE zozs, DIcTADAS poR LA pnecctóN DE MARcAs, EN EL EXnEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE t-A. MARCA "MARCA FIGLJRATIVA", Clase 32, EXPEDIENTE No 7804312023 A
NOMBRE DE DECATHLON SE...----.-

invocado se compone de una "O" cerrada y en cursiva, de trazo continuo y redondeado, caracteristica del
esülo caligráfico 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 detrás,
conformando una frgura dinámica y distinüva, propia del universo visual de la marca DECATHLON.../...
Asimismo, corresponde destacar que mi representada cuenta con derechos adquiridos en el ámbito
nacional, donde el signo DECATHLON se encuentra debidamente registrado y protegido ante la DINAPI en
diversas clases vinculadas a su acüvidad comercial...» ------------

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

Que, tal como lo expresa el Art. l' de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, Ias cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en el presente caso, se encuentra en discusión la eventual existencia de riesgo de confusión
entre la marca figuraüva antecedente a nombre THE COCA-COLA COMPANY, UNA CORPORACION DE
DELAWARE y la marca figuraüva solicitada a nombre de DECATHLON SE. A tal efecto, deben ser analizadas
en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que
arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de
confusión. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad
de confusión entre las mismas.

marca antecedente marca solicitada

Que, con respecto a las marcas figurativas, las 'DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUAY"T señalan cuanto sigue: "(...) Este tipo de signo consiste en uno o más elementos frgurativos.
Pueden representar criaturas (animales, flores, etc.), personas o personajes reales o)fuici,
personajes de dibujos animados, etc.) y objetos o criaturas reales o imaginarios,
estrella, una montaña, una nave espacial, un dragón, etc. También pueden

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices paru el examen de marcas en Paraguuy, pp. I
htlns ',,www rlinlni uov nv rrrrñ:¡1,/v1/rrrrrni,:,1¡d-inrlr¡stri¡l/nrrrrr';rs/dirr:r'lrir','s

«,$-"'('"tq

;noniblc cn:

la,u n,,ruE
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POR LA CUAL SE REVOCAN I.A RESOLUCIONES N' I55O DE FECHA Z4DE OCTUBRE DE2O24 YN'I9I8 DE
FEcHA 21 DE JULIo DE zozs, DIcTADAS poR LA pmrcctóN DE MARcAS, EN EL EXIEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGIS]RO DE I-A MARCA "MARCA FIGURATTVA", Clase 32, EXPEDIENTE N'78043/2023 A
NOMBRE DE DECAT}ILON SE.....

abstractas o geométricas, figuras, logotipos u otros dispositivos bidimensionales creados a propósito para
servir como marcas Los signos figurativos pueden tener uno o más colores, pero no contendrán palabras,

letras, dígitos o números... ». 
- - - - -- - - - - -

Que, analizando ambas figuras, la marca antecedente se encuentra constituida por un óvalo de trazo
uniforme y, dentro del cual se inserta una figura central alargada y curvilÍnea, que genera espacios vacíos de

proporciones equilibradas a ambos lados. Por su parte, la marca solicitada exhibe un diseño notablemente
diferente, compuesto por un óvalo de contorno más grueso, acompañado en su interior por una figura
triangular o prismáüca de lÍneas rectas y vértice pronunciado, que ocupa una porción sustancial del

conjunto, y proyecta una impresión visual más robusta y angular. A ello se suma que los contrastes en

proporciones, grosor de lÍneas y composición general determinan apariencias claramente diferenciables
para el observador medio. En consecuencia, apreciadas en su conjunto, de manera sucesiva y atendiendo a

la impresión de conjunto que permanece en la memoria del consumidor, las marcas analizadas en su

conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas. "----------

A lo anteriormente expuesto, cabe añadir que, tras una verificación en el sistema informático
institucional, se ha constatado que la firma DECATIILON SE ya es titular de múltiples registros que amparan

el uso de la misma figura. Entre estos se destacan: MARCA ar"r*rVO 4 (Clase 14, Reg. Ns 587275);

MARCA FIGURATIVA O pl^r"09, Reg. Ns 587276);MARCAFIGURATIVA O (jt^rull, Reg. Ne 58277);

MARCA FIGURATIVA O (Clase 35, Reg. Ns 586720); MARCA FIGURATIVA O (Clase 30, Reg. No

587278);MARCA aror**rrO 4 (Clase 25, Reg. Ne 587279); MARCA FIGURATIVA O gt^""24, Reg.

Ns 587280) y MARCA ,r"r**rrO 4 (Clase 29, Reg. Ne 593690), además de otros registros marcarios.

Esta evidencia demuestra que el solicitante ya goza de protección legal sobre la misma identidad visual en

diversas clases. En consecuencia, la presente solicitud constituye un intento de extender la protección a

una variante de un signo que ya forma parte de su patrimonio marcario, sin que existan alteraciones

sustanciales que afecten su identidad gráfica.--

Se constata, asimismo, que tanto la marca en trámite de registro como la marca base de rechazo,

Poseenelestatusdemgg@.AmbassonreferentesensusrespecüvossectoresysuSlogotipos
cuentan con un alto grado de reconocimiento, siendo vinculados de manera inmediata con sus productos y
servicios por el público general, incluyendo a quienes no son usuarios habituales de las mismas. La doctrina
establece que la notoriedad marcaria se deriva de la coexstencia de tres factores fundamentales: 3u
trayectoria en el üempo, Ltna utilización generalizada y una inversión publicitaria de gran relevancia'z.Ba)o

esta premisa y considerando que la marca bajo análisis posee una difusión masiva y un carácter notorio
plenamente consolidado en el territorio nacional, esta Dirección halla sustento jurÍdico suficiente para

dejar sin efecto la resolución apelada, en atención a que los consumidores distinguen con claridad la

idenüdad visual de la solicitante frente a la registrada, se concluye que la posibilidad de confusión entre
ambos signos es prácticamente inexistente.--- ---- -

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un si

' *ttlelyf^rl * d."t, f.*t"tiles signes distinctives", p. 18, París, 1984.

3
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FEcHA 2l DE IUuo DE zozs, DIcrADAS poR LA pmEcctóN DE MARcAS, EN EL EXnEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LJA. MARCA "MARCAFIGURATTVA", Clase 32, EXPEDIENTE No 7804312023 A
NOMBRE DE DECATHLON SE.......

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Ma¡cas, corresponde revocar la resolución recurrida

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

RESUELVE:

ArL lo

ArL 2e

REVOCAR las Resoluciones Ns 1550 de fecha 24 de octubre de 2024 y Ne l9t8
de fecha 2I de julio de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro
"MARCA FIGIJRATTVA', Clase 32, Expediente No 7804312023,

ArL 3e

de la marca
solicitada a

nombre de
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Resoruciónfl{I 4
POR T./q, CUAL SE CONFIRTVÍA Iá RESOLUCIÓN N'425 DE FECHA 06 DE IULIO DE}O}S,DICTADAPORI.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITI,JD DE REGIS1RO DE
I.A MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA',, Clase 16, EXPEDIENTE N. 96559/2021, SOLICITADO pOR

coMpAÑIA ADMTMSTRADORA DE RTESGOS Sá" (CARSA.)--- - -- - --

Asunción, 2 5 JUN 2020

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por Ana María González Godoy y Edwar Miguel Arca
López por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N' 425 de fecha 06 de julio de2O23,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y: ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de2023 se presentan Ana MarlaGonzílezGodoy y Edwar Miguel Arca López
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N" 425
de fecha 06 de julio de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana Marfa González Godoy expresó agravios; dictándose en
fecha 01 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha O4 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldía del representante convencional de
CoMPAÑLA ADMIMSTRADoRA DE RIESGoS SA. (C.A"RSA) por no contestar el traslado de la expresión
de agraüos, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .-------

Que, Edwar Miguel Arca López expresó agravios en fecha 28 de febrero de 2025; dictándose en fecha
05 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y
se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 23 de julio de 2025 fue acusada la rebeldÍa del representante convencional de
coMPAÑl,A ADMIMSTRADoRA DE RIESGoS SA (CA.RS.A) por no contestar el rraslado de la expresión
de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha 3l de julio de 2025.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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
confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor
puesto que las marcas en cuesüón, al elemento en común le acompañan otros vocablos; asi tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO IURíDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la
acüvidad que desanollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA', con lo cual se
acentúan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la

Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventuali,
en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sÍ. También es sabido
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" 4aIDEFEcHA 06 DE JLJLIo DEzoz3,DIcrADApoRI-A
nmrccróN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE

L.lq. MARCA "A ARCA ASeSOniA Y ETIQUETtr, Clase 16, EXPEDIENTE N' 96559/2021, SOLICITADO POR

cotrrpeÑrn ADMIMSTRADORA DE RIESGOS Sá- (C-A"RS.A)---------

marcas de servicios las diferencras se dan no solamente entre los nombres sino que además concurren
otros condicionantes (...)".- - - - - - - - -

Que, se agravia la oponente Ana María González Godoy, y entre otros argumentos expresa: "(...) el
mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra
ASESORíA, no consütuye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la

distinüvidad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser ínfrma, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
"ASESORíA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de disüntos
propietarios, por 1o que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares
entre si. Tampoco fue considerado por el Inferior la íntima relación que existe entre las c/ases de las marcas

enfrentadas. En efecto, la clase 16, ampara principalmente: el papel, el cartón y ciertos productos de estos

materiales, asi como los artículos de oficina, mientras que la clase 45 ampara: Servicios jurÍdicos y la clase 41

ampara principalmente las forma de educación o formación. Productos y servicios utilizados
conjuntamente para seruicios de prestación profesional en ofrcinas o instituciones educativas, moüvo por
el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una
misma finalidad (...)".--- ------

Que, el oponente Edwar Miguel Arca López entre otros argumentos expresa i " (...) N contrario de lo
afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la parte común en las dos marcas, la cual es la

denominación ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los

posibles elementos diferenciadores que menciona la Autoridad Administraüva no cumplen con el rol
decisivo de diferenciarlas y disünguirlas subs.¡'sDen do inocultablemente el peligro de confundirlas y
asociarlas entre sí, debido a la identidad de la denominación común ARCA sobre la cual se centrará la
atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA,la cual es idéntica a la marca registrada
ARCA ya sea ortográfrca, gráfica, como fonéticamente (...)".----

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

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"A ARCA ASESORIA Y ffiQUETA (Clase 16) y las marcas oponentes "AB ARCA BASKET Y ffiQUETA'
(Clase 4l), "ESTUDIO IURIDICO ARCA GONZALEZ Y ffiQUEIA (Clase 45¡' - - - - - - - - -

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas
comparten el vocablo "ARCA", dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. En efecto, la
denominación de la marca solicitada incorpora la letra inicial 14", seguida de la
ASESORÍA", mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente

í:tetina

Biliffffi,filrl[*:Í*

tales como las letras "AB" y la expresión "BASKET', en un caso, y la denominación
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N'425 DE FECHA 06 DE JULIo DEzoz3,DIcrADApoRIa
pmrcctóN DE ASUNToS MARCARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGIsTRo DE
LA MARCA "A ARCA,ISpSOnÍe Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N" 96559/2021, SOLICITADO pOR

coupeñre, ADMTMSTRADoRA DE RIESGos sA. (c.A.R.sA.)- - - - - -- - -

¡UAi»tCo ARCA CONZÁrc2", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensión, composición
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonéüco, las expresiones "ARCA ASES)R|A", "ARCA BASKET" y "ESTUDI) JUR1DIC)
ARCA GONZÁLEZ" generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y
secuencia de pronunciación, permitiendo al consumidor medio idenüficarlas sin dificultad. Finalmente,
desde una perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas. En efecto,la marca
solicitada remite a servicios de asesorÍa, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que la
segunda alude a un estudio jurÍdico. En consecuencia, Ias diferencias señaladas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término común "ARCA", descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.-------------

A ARCA ASESORÍA (marca solicitada), y

ABARCABASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO IURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación 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 BASKETY ETIQUETA' Registro N' 495801 clase 4l con Ia siguiente
descripción: "servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora
dá hab¡tos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar progrr-r, y
oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la práctica del
deporte profesional y compeütivo, 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 IURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA" Registro N"
495802 clase 45, el cual comprende: "servicios juridicos, de asesoramiento en materias jurtdicas,
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 trámite de
registro "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA" solicita la cobertura en la Clase l6 para los siguientes productos:
"Adhesivos [artículos de papelería] / autoadhesivos; blocs [artÍculos de papeleria]; bolsas [sobres, bolsitas]
de papel o materias plásticas para empaquetar; carpetas para documentos; carteleras [tablones de
anunciosl de papel o cartón; carteles / pósters; circulares / boletines informativos; etiquetas de papel o de
cartón; folletos; formularios / impresos [formularios]; ilustraciones; productos de imprenta / material
impreso; imprentas portátiles [articulos de oficina] / equipos de impresión portátiles [artÍculos de ofrcina];
impresiones gráficas; sobres [articulos de papelería]". De la comparación 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 conexión competitiva comercial directa y apuntan a

consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administraüva concuerda con la
que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. -
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DIRECCIÓNDEASUNTOS IVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDTENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

1á. MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQIJETA", Clase 16, EXPEDIENTE N" 96559/2021, SOLICITADO POR

coMpAÑrA ADMTMSTRADORA DE RTESGOS SA. (Cá.RSA.)- - - - - - - - -

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

conocido como wiclase, en virtud del ert. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a Ia

categorÍa 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 üable una evenhral coexistencia
pacífica ente las mismas.----

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqueta altamente distinüva
compuesta, en su parte superior, por un elemento figurativo de gran tamaño que representa una letra "A"

estilizada de color turquesa, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados

de menor tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento gráfico se ubica la denominación "ARCA" en letras mayúsculas de color negro, con üpografia
moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresión "ASESORÍA"en letras mayúsculas de menor tamaño y
color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema

informático de la institución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
"AB" estllizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en

tonos naranjas, junto con la denominación "ARCA BASKET" en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangu-lar. La siguiente marca oponente se compone de un diseño

integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de

color blanco, junto con la denominación "Arca González" escrita con tipografia serif en tono bordó y la
expresión "Estudio JurÍdico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En
consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición gráfica,
estructura, tipografía, colores, distribución de elementos y concepto evocativo. ------------

Marca Solicitada

aa
I¡

Marcas Oponentes

i
\.

ARCA
ASESORIA

Que, esta Dirección considera opor[uno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero,
en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: ro*,

,/
D ir r cció n G t n sr ¡üili5íiid ¡ d

Diretció¡ N¡cion¡l dtlrigitdad hrcltcrurl

I ARCA
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POR I¿, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'425 DE FECHA 06 DE Jr.rLIO DE}O}S,DICTADAPORLA
ONTCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
Lá, MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA" Clase 16, EXPEDIENTE No g655gl2}2t, SOLICITADO pOR
coupeñra ADMIMSTRADoRA DE RIESGoS s Jq" (c-A"R.sA.)-- - - - - - - -

utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"t.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le

ArL 2e

CONFIRMAR la Resolución No 425 de fecha O6 de julio de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "A
ARCA ASESORÍA Y ETIQUEIA", Clase 1 NO solicitada a

).-------------nombre de COMPAÑIA DE

ArU 3e NoTIFÍQUESE por cédu,".------------Ñ(

0ta'Gener¡l 
üt l

N¡cion¡\ de

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2OI3.
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om¡ccIóN DE ASUNToS t\¡ARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE
l-A N{ARCA "A ARCA ^tSESOnÍn Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N. 9655U2021, SOLICIIADO pOR

COTT,TP¡,ÑTE, ADMIMSTRADORA DE RIESGOS Sá" (Cá"RS.A).........

Asunción, 25 J\JN 2020

MSTO: Los recursos de apelación interpuestos por Ana María González Godoy y Edwar Miguel Arca
López por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N" 424 de fecha 06 de julio de2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan Ana Ma¡ía González Godoy y Edwar Miguel Arca López
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N" 424
de fecha 06 de julio de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana Marfa González Godoy expresó agravios; dictándose en
fecha Ol de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha O4 de diciembre de 2024 fue acusada la rebeldía del representante convencional de

COMPAÑlA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SJq" (C-A"R.S"A") por no contestar el traslado de la expresión
de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .-------

Que, Edwar Miguel Arca López expresó agravios en fecha 04 de diciembre de 2024; dictándose en
fecha 13 de mayo de 2025la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 2l de agosto de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de
COMPAÑIA ADMIMSTRADORA DE RIESGOS SA (CARSA) por no contestar el traslado de la expresión
de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha 26 de agosto de 2025

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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
confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor
puesto que las maÍcas en cuestión, al elemento en común le acompañan otros vocablos; asÍ tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO JLIRíDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la
actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con Io cual se

acentúan su fuerza diferenciadora de modo sufrciente camo para que el conjunto absorba la

Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad
en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí. También es sabido
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PNTCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N. 9655U2021, SOLICITADO pOR

coMPAÑtA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S Jq" (C-A"RSA.)- - - - - -- - -

marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres sino que además concurren
otros condi cionantes (...)".- - - - - - - - -

Que, se agravia la oponente Ana MarÍa Gottrzdlez Godoy, y enüe otros argumentos expresa: "(...) el
mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra
ASESORíA, no consütuye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la
disüntividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser ínfrma, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde elpunto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
"ASESORÍA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de disüntos
propietarios, por lo que insisümos que )as denominaciones enfrentadas son extremadamente similares
entre sí. Tampoco fue considerado por el Inferior la ínüma relación que existe entre las c/ases de las marcas
enfrentadas. En efecto, la clase 16, ampara principalmente: el papel, el cartón y ciertos productos de estos
materiales, asÍ como los artículos de oficina, mientras que la clase 45 ampara: Servicios juridicos y la clase 4l
ampara principalmente las forma de educación o formación. Productos y servicios uülizados
conjuntamente para servicios de prestación profesional en oficinas o instituciones educativas, moüvo por
el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una
misma finalidad (...)".---------

Que, el oponente Edwar Miguel Arca López entre otros argumentos expresa : "(...) N contrario de lo
afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la pafte común en las dos marcas, la cual es la
denominación ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los
posibles elementos diferenciadores gue menciona la Autoridad Administraüva 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 denominación común ARCA sobre la cual se centrará la
atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idénüca a la marca registrada
ARCA ya sea ortográfica, gráfica, como fonéticamente (...)".------

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

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"A ARCA ASESORIA Y ETIQLJEIA' (Clase 16) y las marcas oponentes "AB ARCA BASKET Y ETIQUET¡I
(Clase 4l), "ESTUDIO IURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUEIA (Clase 45)'. --------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas
comparten el vocablo "ARCA", dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. E
denominación de la marca solicitada incorpora la letra inicial i4", seguida de la
ASESORÍA", mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales cla

lna
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tales como las letras "AB" y la expresión "BASKET', en un caso, y la denomi
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corrlpeÑrA ADMTMSTRADoRA DE RIESGOS S -A. (CA.R.SA.)- - - - - - - - -

¡UnÍOtCO ARCA CONZÁL4Z", en el otro. En consecuencia, Ios signos exhiben una extensión, composición
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonéüco, las expresiones "ARCA ASES)R|A", "ARCA BASKET" y "ESTUDI) IURíDIC)
ARCA GONZÁLEZ" generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y
secuencia de pronunciación, 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 asesoría, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que la
segunda alude a un estudio jurÍdico. En consecuencia, las diferencias señaladas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término común "ARCA", descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.-------------

A ARCA ASESORÍA (marca solicitada), y

AB ARCA BASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO IURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación 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: "AR ARCA BASKET Y ETIQUETA ' Registro N" 495801 clase 41 con la siguiente
descripción de servicios "servicios fales como desarrollar el impulso de la acüvidad deportiva como causa
generadora dehábitos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar
programas yoportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante
lapráctica del deporte profesional y competiüvo, 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 JLJRIDICO ARCA GONZALEZ Y
ETIQUETA" Registro N" 495802 clase 45, el cual comprende: "Seruicios juridicos, de asesoramiento en
materias juridicas, administrativas y tributarias, arbitrajes, estudio de proyectos tecnicos, invesügaciones
legales y judiciales, servicios de asesoramiento y uigilancia en propiedad intelectual.". Por su parte, la marca
en trámite de registro "A ARCA ASESORÍA Y ETIQLTE"IA" solicita la cobertura en la §Jase-ló-para productos:
"Adhesivos [artículos de papelerÍa] / autoadhesivos; blocs [artículos de papelerÍa]; bolsas [sobres, bolsitas]
de papel o materias plásticas para empaquetar; carpetas para documentos; carteleras ftablones de
anunciosl de papel o cartón; carteles / pósters; circulares / boletines informativos; eüquetas de papel o de
cartón; folletos; formularios / impresos [formularios]; ilustraciones; productos de imprenta / material
impreso; imprentas portátiles [articulos de oficina] / equipos de impresión portátiles [artículos de oficina];
impresiones gráficas; sohres [articulos de papeleria]". De la comparación 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 conexión competitiva comercial directa y apu
consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la ala

?a--ilia Cristaldo

eneral tnterina. 
,
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que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autr
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A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las ma¡cas en pugna no comparten la misma

clase del nomenclador intemacional, por tanto, resulta plenamente üable una eventual coexistencia
pacffica enhe las mismas.-------

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqueta altamente distintiva
compuesta, en su parte superior, por un elemento figurativo de gran tamaño que representa una letra "A"

estilizada de color dorado, formada por figuras geométricas, sobre la cual se proyectan varios cuadrados de

de menor tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento gráfico se ubica la denominaciín "ARCA" en letras mayúsculas de color azul oscuro, con
tipografia modema y de trazos gruesos, seguida de la expresión "ASESORíA"en letras mayúsculas de menor
tamaño y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema
informático de la institución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
"AB" estilizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en
tonos naranjas, junto con la denominación "ARCA BASKET" en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un diseño

integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de

color blanco, junto con la denominación "Arca González" escrita con tipografia serif en tono bordó y la
expresión "Estudio JurÍdico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En
consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición gráfica,
estructura, üpografia, colores, distribución de elementos y concepto evocaüvo. ------------

Marca Solicitada Ma¡cas Oponentes

.L:
Ir

ARCA
ASESORiA

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien

ral ld[erina
it Prooitd¿d lnd¡¡rriel

dt ProPitdad tnrdccrual

en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto si

ARCA
BASK
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Resorución04j 5
POR LA CUAL SE CONFIRN{A LA RESOLUCIÓN N" 424 DE FECHA 06 DE IULIO DEhO}3,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQIJETA" Clase 16, EXPEDIENTE N. 9655U2021, SOLICTIADO pOR

coMPAÑr.A ADMIMSTRADORA DE RTESGOS S A. (CA.RSA)- - - - - -- - -

utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no edste
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar Ia resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de
ARCA ASESORÍA Y ETIQUEIA',, Clase 16,

NOMbTC dC COMPAÑIA ADMIMSTRADORA

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --\

CONFIRMAR la Resolución No 424 de fecha 06 de julio de 2O23 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

la solicitud de registro de
Expediente N"

la marca "A
solicitada a

¡d Indurrri¡l

d¡d Inttltctu¡l

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resorucióno 4 16
POR LA CUAL SE CONFIRMA L-A RESOLUCIÓN N' 422 DE FECHA 06 DE IUUO DEaOaS,DICTADA pOR I¿,
»NTCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGIS'IRO DE
LA MARCA "A ARCA eSrSOnÍ¡, Y ETIQI E"tA" Clase 35, EXPEDIENTE No 9655412021, SOLICnADO pOR

COTT,TPIÑTE. ADMTMSTRADORA DE RIESGOS SA. (Cá"RS.A)--.....--

Asunción, ¿ 5 JUl'l 2020

MSTO: Los recursos de apelación interpuestos por Ana María GonzáIez Godoy y Edwar Miguel Arca
L6pez por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N' 422 de fecha 06 de julio de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan Ana Ma¡fa GovfllezGodoy y Edwar Miguel Arca López
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N'422
de fecha 06 de julio de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana María Gottzdlez Godoy expresó agravios; dictándose en
fecha 0l de noviembre de 2023la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión 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 rebeldía del representante convencional de
CoMPAÑLA ADMINISTRADoRA DE RIESGOS SA (Cá"R.SA) por no contestar el traslado de la expresión
de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha O9 de diciembre de 2024 .-------

Que, Edwar Miguel Arca López expresó agravios en fecha 28 de febrero de 2025; dictándose en fecha
O5 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agraüos y
se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 23 de julio de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de
coMPAÑlA ADMIMSTMDORA DE RIESC,oS SA (C-A"RS.A) por no contestar el traslado de la expresión
de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha 3l de julio de 2025

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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 erÍor o
confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor
puesto que las marcas en cuestión, al elemento en común le acompañan otros vocablos; así tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra "ESTLIDIO JLIRíDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la
actividad que desanollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se
acentúan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la

Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad
en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí. También es sabido que
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ResoruciónQ{] 6
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 4zzDE FEcHA 06 DE JULIo DEauzS,DICTADA poR LA
omrcctóN DE AsuNTos r,fARcARIos Lmclosos, EN EL DGEDIENTE DE soLIcITr.JD DE REGISTRo DE
tá, MARCA "A ARCA nSnSOnÍe Y ETIQLJETA:',, Clase 35, EXPEDIENIE N" 9655412021, SOLICITADO POR

coupeñre, ADMINISTRADoRA DE RrESGos sá" (cá"RS.A)- - - - - - - - -

marcas de servicios las diferencras se dan no solamente entre los nombres sino que además concurren
otros condici onantes (...)".- " - - - - - -

Que, se agravia la oponente Ana MarÍa González Godoy, y entre otros argumentos expresa: "(...) el
mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra
ASESORÍA, no consütuye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la
distinüuidad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser ínfima, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
"ASESORíA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos
propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares
entre sí. Tampoco fue considerado por el Inferior la Íntima relación que existe entre las clases de las marcas
enfrentadas. En efecto, la clase i5, ampara principalmente: Publicidad; gestión, organización y
administración de negocios comerciales; trabajos de oficina mientras que la clase 45 ampara: Servicios
jurídicos y la clase 4l ampara principalmente las formas de educación o formación. Servicios utilizados
conjuntamente para servicios de prestación profesional en ofrcinas o instituciones educativas, moüvo por
el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo establecimiento y destinados a cumplir una
misma finalidad (...)".---------

Que, el oponente Edwar Miguel Arca López entre otros argumentos expresa : "(...) N contrario de lo
afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la parte común en las dos marcas, la cual es la
denominación ARCA, innegablemente consütuye 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 distinguirlat subsrstien do inocultablemente el peligro de confundirlas y
asociarlas entre si, debido a la identidad de la denominación común ARCA sobre la cual se centrará la
atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idénüca a la marca registrada
ARCA ya sea ortográfica, gráfrca, como fonéticamente (...)".---------

Que, corresponde a esta dependencia administraüva resolver sobre la procedencia o no del recu¡so
interpuesto

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

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUEIA' (Clase 35) y las marcas oponentes "AB ARCA BASKET Y mQUE'tA'
(Clase 4l), "ESTUDIO IURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)'. --------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas
comparten el vocablo "ARCA', dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. En efecto, la
denominación de la marca solicitada incorpora la letra inicial i4", seguida de la expresión ",

ASESORÍA", mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente diferen

1¡üu¡tri¡l

lnttltcturl

tafes como las letras "AB" y la expresión "BASKET, en un caso, y la denominació
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ResoruciónflÁ1 6
poR Iá. cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N'422 DE FECHA 06 DE IULIo DEzoz3,DIcrADApoRLA
PNTCCTÓT.¡ DE ASUT.ITOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A ARCA ¡,SBSOnÍe Y ETIQUETA" Clase 35, EXPEDIENTE N" 96554/2021, SOLICITADO pOR

cotvtp¡Ñre ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA (Cá"RS.A)- - - - - - - - -

¡UniOtCO enCe CONZÁLEZ", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensión, composición
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonéüco, las expresiones "ARCAASESORÍA", "ARCA BASKET" y "ESTIJD\)JURÍDICO
ARCA GONZÁLEZ" generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y
secuencia de pronunciación, 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 asesoría, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que la
segunda alude a un estudio jurÍdico. En consecuencia, las diferencias señaladas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término común "ARCA', descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.-------------

A ARCA ASESORÍA (marca solicitada), y

AB ARCA BASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO JURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas
confrontadas presentan diferencias üsuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación 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 BASKETY ETIQUETA " Registro N' 495801 clase 41 con la siguiente
descripción: "servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora
de hábitos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y
oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recuÍsos para que mediante la práctica del
deporte profesional y competitivo, especialmente el basket, organizar compeüciones,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 ETIQUEIA" 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 trámite de
registro "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUEIA" solicita la cobertura en la Clase ?§ para "Asistencia en la
dirección de negocios; búsqueda de negocios; senticios de comparación de precios; análisis del precio de
costo; compilación de indices de información con fines comerciales o publicitarios; consultorÍa profesional
sobre negocios comerciales; consultorÍa sobre dirección de negocios,' estudios de mercado; servicios de
gesüón de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; indagaciones sobre negocios;
servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios de intermediación
comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales
inversores privados con empresarios que necesitan financiación; negociación de contratos de negocios
para terceros; negociación y conclusión de trahsacciones comerciales para terceros; senticios de expertos
en eficiencia empresarial; cansultorÍa sobre estrategias de comunicación [publicidad];
estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoria sobre gesüón de personal;

nterina.,
¡d lndu¡ttt¡t

organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios.".
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Resorución0 4 16
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 4zzDE FEcHA 06 DE JULIo DEzozS,DIcrADApoRt-A
orRrcctóNDEASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN ELEXpEDIENTE DE SoLIcITUD DEREGISTRo DE

LA MARCA "A ARCA lSnSOnÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N' 96554/2021, SOLICTTADO POR

corrrpeÑn ADMIMSTRADORA DE RTESGOS SJq" (CARSA)--- - - - -- -

colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional.
Asimismo, los servicios enfrentados persiguen finalidades claramente diferenciadas, dirigidas además a

necesidades específicas de distinta naturaleza. Mientras las marcas oponentes se orientan,
respectivamente, al ámbito deportívo y al ámbito jurídico, la solicitud se circunscribe al campo de la gesüón

empresarial y la consultoría comercial. Por ello, aun cuando las partes compartan el elemento
denominativo "ARCA", no se advierte una superposición objetiva de los servicios ni una relación de

complementariedad tal que permita presumir que el público consumidor pueda atribuirles un origen
empresarial común, circunstancia que atenúa significativamente cualquier eventual riesgo de confusión.
En consecuencia, esta dependencia administraüva concuerda con la decisión final a la que ha arribado el

A-quo, en la que ha desesümado la oposición planteada en autos.

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

conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual consütuye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente üable una eventual coexistencia
pacÍfica enre las mismas.----

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una ehqueta distintiva
compuesta por un elemento figurativo de gran tamaño 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 tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento gráfico se ubica la denominación "ARCA" en letras mayúsculas de color azul oscuro, con
tipografia modema y de trazos gruesos, seguida de Ia expresión "ASESORíA"en letras mayúsculas de menor
tamaño y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema
informático de la insütución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
"AB" esttlizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en
tonos naranjas, junto con la denominación "ARCA BASKET" en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un diseño
integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de

color blanco, junto con la denominación "Arca Gonzá).e2" escrita con tipografia serif en tono
expresión "Estudio furídico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un
consecuencia, las eüquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su

estructura, üpografia, colores, distribución de elementos y concepto evocativo. -----__-,r

MarcaSolicitada
l¡

ll,

ARCA
ASESORÍA
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POR lrq, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN No 422 DE FECHA 06 DE JULIO DE}O}S,DICIADAPORLA
ONTCCIÓN DE ASUNTOS IVÍARCARIOS LMGÍOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIRO DE
LA MARCA "A ARCA ¡SESOnÍ.q Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N" 9655412021, SOLICnADO pOR

cotvtplÑr¿. ADMIMSTRADORA DE RIESGOS SJq,. (CA.RSA)- - - - - - - - -

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución No 422 de fecha 06 de julio de 2O23 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "A
ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, l, solicitada a

NOMbTC dC COMPAÑIA ADMTNISTRADORA DE

ArL le

ArL 2e

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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Resorucióno i 1 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 423 DE FECHA 06 DE JULIO DE}OL3,DICTADA pOR LA
DTRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE
LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N" 96556/2021, SOLICITADO pOR

coMPAÑtA ADMIMSTRADORA DE RIESGOS S.A. (CA.RSA)- - - - - -- --

Asunción, 75 JUN 2026

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por Ana María González Godoy y Edwar Miguel Arca
L6pez por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N" 423 de fecha 06 de julio de 2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan Ana Marfa González Godoy y Edwar Miguel A¡ca Liryez
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N'423
de fecha 0ó de julio de 2O23, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana María Gonzílez Godoy expresó agravios; dictándose en
fecha 0l de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión 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 rebeldÍa del representante convencional de
COMPAÑLA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA. (CA.R.SA) por no contestar el traslado de la expresión
de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .-------

Que, Edwar Miguel Arca López expresó agravios en fecha 28 de febrero de 2025; dictándose en fecha
05 de marzo de 2025la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y
se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 23 de julio de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de
coMPAÑLA ADMIMSTRADoRA DE RIESGOS SA (CARSA) por no contestar el traslado de la expresión
de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha 3l de julio de2025

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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
confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor
puesto que las marcas en cuestión, al elemento en común le acompañan otros vocablos; asÍ tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra "ESTUDIO JURÍDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la
actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se
acentúan su fuerza diferenciadora de moda suficiente como para que el conjunto absorba la parte

Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad que

al lntcriha
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en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí. También es sabido que
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marcas de servicios las diferencias se dan no solamente entre los nombres srho que además concurren
otros condi ci onantes (... )".- - - - - - - - -

Que, se agravia la oponente Ana MarÍa González Godoy, y entre otros argumentos expresa:"(...) el
mero hecho de susütuir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la palabra
ASESORÍA, no consütuye en elemento que sea suficiente como para otorgar a la marca solicitada la
distintividad necesaria para hacer viable su registro, pues, aparte de ser infrma, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde elpunto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
"ASESORÍA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos
propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares
entre sí. Tampoco fue considerado por el Inferior la intima relación que existe entre las c/ases de las marcas
enfrentadas. En efecto, la clase 35, ampara principalmente: Publicidad; gestión, organización y
administración de negocios comerciales; trabajos de oficina mientras que la clase 45 ampara: Servicios
jurídicos y la clase 4l ampara principalmente las formas de educación o formación. Servicios utilizados
conjuntamente para servicios de prestación 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 fi nalidad (...)". - - - - - - - - -

Que, el oponente Edwa¡ Miguel Arca López entre otros argumentos expresa : " (...) N contrario de lo
afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la parte común en las dos marcas, la cual es la
denominación ARCA, innegablemente consütuye 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 distinguirlat subsr'stien do inocultablemente el peligro de confundirlas y
asociarlas entre sí, debido a la identidad de la denominación común ARCA sobre la cual se centrará la
atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada
ARCA ya sea ortográfica, gráfica, como fonéticamente (...)".------

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

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

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA" (Clase 35) y las marcas oponentes "AB NICA BASKET Y ETIQUE'IA"
(Clase 4l), "ESTUDIO IURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA (Clase 45)'. --------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas
comparten el vocablo "ARCA", dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. En efecto, la
denominación de la marca sohcitada incorpora la letra inicial 'A", seguida de la expresión "ARCA

ASESORíA", mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente di

i ,1"¡,ug,'Ó-§a
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tales como las letras "AB" y la expresión "BASKET', en un caso, y la denominaci



DIRECCIÓN NACIONAL DE

r*-'$ PRoPIEDAD
\I INTELECTUAL

V*\ GOBIERNOoET I PARAGVÁI\:d PARAGUAY I REKUAI
PARAGUAY

Resorución{4f 7
POR I-A. CUAL SE CONFIRMA L.A. RESOLUCIÓN N'423 DE FECI{A 06 DE IULIO DEaO}3,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQLTETA", Clase 35, EXPEDIENTE No 9655612021, SOLICTTADO pOR

coMPAÑrA ADMTMSTRADORA DE RTESGOS SA. (CA.R.SA.)- - - - - - - - -

¡unÍ»tcO enc¡ coNZÁLEZ", en el otro. En consecuencia, Ios signos exhiben una extensión, composición
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonético, las expresiones "ARCA ASESORÍA", "ARCA BASKET" y "ESTUDII IURÍDICI
ARCA GONZÁLEZ" generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y
secuencia de pronunciación, 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 asesoría, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que la
segunda alude a un estudio jurídico. En consecuencia,las diferencias señaladas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término común "ARCA", descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.-------------

A ARCA ASESORÍA (marca solicitada), y

AB ARCA BASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO IURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación 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
descripción: "servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como causa generadora
de hábitos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y
oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la práctica 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 IURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQUETA" Registro N"
495802 clase 45, el cual comprende: "seruicios juridicos, de asesoramiento en materias jwidicas,
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 trámite de
registro "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUE"IA" solicita la cobertura en la ClaSe-3lpara "Asistencia en la
dirección de negocios; búsqueda de negocios; servicios de comparación de precios; análisis del precio de
costo; compilación de Índices de información con fines comerciales o publicitarios; consultoría profesional
sobre negocios comerciales; consultoria sobre dirección de negocios,' estudios de mercado; servicios de
gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; indagaciones sobre negocios;
servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios de intermediación
comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales
inversores privados con empresarios que necesitan financiación; negociación de contratos de negocios
para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; servicios de e
en eficiencia empresarial; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidadJ;.
estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoria sobre gestión de
organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de
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COTT,TPIÑTN ADMINTSTRADORA DE RIESGOS SJq" (CA.RS.A)---------

colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional.
Asimismo, los servicios enfrentados persiguen finalidades claramente diferenciadas, dirigidas además a

necesidades específicas de distinta naturaleza. Mientras las marcas oponentes se orientan,
respectivamente, al ámbito deportivo y al ámbito jurídico, la solicitud se circunscribe al campo de la gestión
empresarial y la consultorÍa comercial. Por ello, aun cuando las partes compartan el elemento
denominativo "ARCA", no se advierte una superposición objetiva de los servicios ni una relación de

complementariedad tal que permita presumir que el público consumidor pueda atribuirles un origen
empresarial común, circunstancia que atenúa significativamente cualquier eventual riesgo de confusión.
En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el

A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos.

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

conocido como uniclase, en virtud del ert. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente üable r¡na eventual coexistencia
pacÍfica enfe las mismas.----

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqtreta distintiva
compuesta por un elemento figurativo de gran tamaño 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 tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento gráfico se ubica la denominación "ARCA" en letras mayúsculas de color negro, con üpografia
moderna y de trazos gmesos, seguida de la expresión "ASESORíA"en letras mayúsculas de menor tamaño y
color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema
informático de la institución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
"AB" esttlizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en
tonos naranjas, junto con la denominación "ARCA BASKET" en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un diseño
integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de

color blanco, junto con la denominación "Arca Gonza).e2" escrita con tipografia serif en tono bordó y la
expresión "Estudio Jurídico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un fondo
consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su co

estructura, üpografía, colores, distribución de elementos y concepto evocativo. ---------------- ¡

MarcaSolicitada
aar¡

Marcas

ARCA
ASESORíA
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Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien
en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de
utilizar el único signo que compone una maÍca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundiblesd.

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

PORTA}ITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le

ArL 2e

CONFIRMAR la Resolución N' 423 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

NOMbTC dC COMPAÑIA ADMIMSTRADORA DE

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.----- -------J---É

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud
ARCA ASESORÍA Y ETIQIJETA', Clase 35, Expediente

de registro de la marca "A
N" 96556/2021, solicitada a

eneral I

dc Prnpitdzd

dc Propitdad

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunci 6n.2O13.
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Asunción, 25 JU|'i 21]2b

MSTO: Los recursos de apelación interpuestos por Ana María González Godoy y Edwar Miguel Arca
Lópezpor derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N' 421de fecha 06 de julio de2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presentan Ana Marfa González Godoy y Edwar Miguel Arca López
por derecho propio y bajo patrocinio legal, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N'421
de fecha 0ó de julio de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de setiembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelación interpuestos. ---------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 Ana María Gonzdlez Godoy expresó agravios; dictándose en
fecha 0l de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión 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
CoMPAÑIA ADMINISTRADoRA DE RIESGoS Sá" (CAR.S,A") por no contestar el traslado de la expresión
de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha 09 de diciembre de 2024 .-------

Que, Edwar Miguel Arca López expresó agravios en fecha 04 de diciembre de 2024; dictándose en
fecha 09 de diciembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de
agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 2l de agosto de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de
coMPAÑl.A ADMINISTRADoRA DE RIESGoS SA. (CA.RSá.) por no contestar el traslado de la expresión
de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver en fecha 26 de agosto de 2025.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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
confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor
puesto que las marcas en cuestión, al elemento en común le acompañan otros vocablos; así tenemos que
una de las oponentes incluye la palabra "ESTLIDIO IURíDICO" y la otra "BASKET" que hacen alusión a la
actividad que desarrollan en el comercio y en tanto que la solicitada de "ASESORIA", con lo cual se
acentúan su fuerza diferenciadora de modo suficiente como para que el conjunto absorba la

Que, además no puede ser pasado por alto en el cotejo marcario la relevante eventualidad
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en pugna pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí. También es sabido
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marcas de servicios las diferencjas se dan no solamente entre los nombres sino que además concurren
otro s condi cionantes (... ) ".- - - - - - "'

Que, se agravia Ia oponente Ana María Gonzilez Godoy, y entre otros argumentos expresa:"(...) el
mero hecho de sustituir el elemento inicial de las marcas ya registradas, el vocablo "ARCA", por la pilabra
ASESORÍA, 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 ínfima, es totalmente irrelevante y
pasa desapercibida desde el punto de vista del conjunto de palabras que forman la marca, siendo el vocablo
"ASESORíA" de uso común por estar presentes en innumerables marcas concedidas a favor de distintos
propietarios, por lo que insistimos que las denominaciones enfrentadas son extremadamente similares

entre sÍ. Tampoco fue considerado por el Inferior la intima relación que existe entre las clases de las marcas

enfrentadas. En efecto, la Clase 36, ampara principalmente: Servicios de análisis frnanciero; consultorÍa
financiera; organización de financiación de proyectos de construcción; investigación financiera; mientras
que la clase 45 ampara: Servicios juridicos y la clase 4l ampara principalmente las formas de educación o
formación. Servicios utilizados conjuntamente para servicios de prestación profesional en oficinas o
instituciones educaüvas, moüvo por el cual podemos encontrar los mismos elementos en un mismo
establecimiento y desünados a cumplir una misma finalidad (...)".---------

Que, el oponente Edwar Miguel Arca López entre otros argumentos expresa | " (...) N contrario de lo
afirmado en la Resolución recurrida, en el presente caso, la parte común en las dos marcas, la cual es la

denominación ARCA, innegablemente constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. Los

posibles elementos diferenciadore,s gue menciona la Autoridad Administraüva no cumplen con el rol
decisivo de diferenciarlas y distinguirlas, suósrstien do inocultablemente el peligro de confundirlas y
asociarlas entre si, debido a la idenüdad de la denominación común ARCA sobre la cual se centrará la
atención del público consumidor. En toda marca compuesta generalmente es uno de los elementos el que
atrae la atención de los consumidores. En el presente caso es ARCA, la cual es idéntica a la marca registrada
ARCA ya sea ortográfica, gráfica, como fonéticamente (...)".------

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

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"A ARCA ASESORÍA, Y mQLJETA' (Clase 36) y las marcas oponentes "AB ¡¡19¡ BASKET Y ETIQUEIA'
(Clase 41), "ESTUDIO IURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQIJETA (Clase 45)". --------

Que, efectuado el cotejo ortográfico de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien todas ellas

comparten el vocablo "ARCA", dicho elemento no resulta suficiente para generar riesgo de confusión,
atendiendo a las notorias diferencias que presentan en su configuración general. En efecto, la
denominación de la marca solicitada incorpora la letra inicial i4", seguida de la exp
ASESORíA", mientras que las marcas oponentes poseen elementos adicionales claramente di
tales como las letras "AB" y la expresión "BASKET', en un caso, y la

Dir:cción Cdoli¡l dt Propiedrd lndurrrial
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Resorución.Q{1 I
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 4zrDE FEcHA 06 DE IULIo DE zozS,DIgrADA poR LA
ON¡CCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A ARCA ¿.SnSOnÍ¡, Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE No g654gt2}2t, SOLICITADO pOR

COTT,TPIÑTE ADMINISTRADORA DE RIESGOS S Jq" (CA.RS.A).... -. -. -

¡UniOtco ARCA coNZÁrc2", en el otro. En consecuencia, los signos exhiben una extensión, composición
y estructura marcadamente distintas, circunstancia que les confiere una apariencia visual diferenciada.------

Que, en el plano fonéüco, las expresiones "ARCA ASES)RÍA", "ARCA BASKET" y "ESTUDI) IUR1DIC)
ARCA GONZÁLEZ" generan impresiones sonoras diversas, con diferente longitud, ritmo, acentuación y
secuencia de pronunciación, 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 asesoúa, la primera oponente se vincula al ámbito deportivo, mientras que Ia
segunda alude a un estudio jurídico. En consecuencia, las diferencias señaladas poseen entidad suficiente
para neutralizar la coincidencia derivada del término común "ARCA", descartando razonablemente la
existencia de riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.-------------

A ARCA ASESORÍA (marca solicitada), y

ABARCABASKET (marcas oponentes)
ESTUDIO IURIDICO ARCA GONZALEZ

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéücas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación 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 ffiQUETA ' Registro N" 495801 clase 4l con la siguiente
descripción "servicios tales como desarrollar el impulso de la actividad deportiva como cal)sa generadora
de hábitos favorecedores de la inserción social y de fomento de la solidaridad, brindar programas y
oportunidades a personas, familias y comunidades de escasos recursos para que mediante la práctica 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 IURIDICO ARCA GONZALEZ Y ETIQLTET¡r Registro N"
495802 clase 45, el cual comprende: "servicios jurtdicos, 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 trámite de
registro "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUE"IA" solicita la cobertura en la Clase ?6 para'seruicios de análisis
financiero; consultoría financiera; organización de la financiación de proyectos de construcción;
investigación financiera.". De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en
diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, Ios servicios enfrentados persiguen finalidades
claramente diferenciadas, dirigidas además a necesidades específicas de distinta naturaleza. Mientras las
marcas oponentes se orientan, respectivamente, al ámbito deportivo y al ámbito jurídico, 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 superposición objetiva de los servicios ni una relación
de complementariedad tal que permita presumir que el público consumidor pueda
empresarial común, circunstancia que atenúa significativamente cualquier eventual

\un onSen

En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión do el
A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos.
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A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual consütuye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma

clase del nomenclador intemacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventud coexistencia
pacífica entre las mismas.----

Que, además de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqtteta distintiva
compuesta por un elemento figurativo de gran tamaño 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 tamaño que se desprenden generando una impresión visual de movimiento. Debajo de dicho
elemento gráfico se ubica la denominación "ARCA" en letras mayúsculas de color azul marino, con
tipografia moderna y de trazos gruesos, seguida de la expresión "ASESORÍA"en letras mayúsculas de menor
tamaño y color gris, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco. Por su parte, según se observa en el sistema

informático de la institución, una de las marcas oponentes consiste en una etiqueta integrada por las letras
"AB" esttlizadas en color azul, acompañadas por la representación gráfica de un balón de baloncesto en

tonos naranjas, junto con la denominación "ARCA BASKET" en letras mayúsculas blancas, todo el conjunto
inserto sobre un fondo negro de forma rectangular. La siguiente marca oponente se compone de un diseño
integrado por un elemento gráfico circular de color bordó acompañado de la figura de una de columna de

color blanco, junto con la denominación "Arca González" escrita con tipografia serif en tono bordó y la
expresión "Estudio Jurídico" en caracteres de menor tamaño, todo ello dispuesto sobre un fondo claro. En
consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composición gráfica,
estructura, tipografia, colores, distribución de elementos y concepto evocaüvo. ------------

MarcaSolicitada
aa¡t.

Marcas Oponentes

dt Pro¡itdrd Indurrrial.

, dt !roPitdrd Inttltctuel

ARCA
ASESORíA

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien
en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "E1 de
utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"l .

ia Cristaldo

¡al Intctinr

I Sánchez Herero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013.

ffi ARCA
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POR IA CUAL SE CONFIRMA L-A RESOLUCIÓN N" 421DE FECHA 06 DE J1JLIO DEaOI3,DICIADAPORIA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 3ó, EXPEDIEN1E No g654gl212t, SOLICnhDO pOR

coMPAÑrA ADMTNTSTRADORA DE RTESGOS SA (CARS.A)- - - - - - - --

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a Io anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE
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CONFIRMAR la Resolución N" 421 de fecha 06 de julio de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud
ARCA ASESORÍA Y ETIQUETA", Clase 36, Expediente

de registro de la marca 'A
N" 9654912021, solicitada a

(cARSA)NOMbTC dC COMPAÑI,A ADMIMSTRADOM DE

Ar[ 3e NOTIFÍQLJESE p or C édul a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. 
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