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Resorución0-l-1 1
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 148 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGTSTRO DE LA MARCA I/ENIRE Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 81961i2023, A NOMBRE DE CLAUDIA FADUL.----------

Asunción, 27 [t4AR ?026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Claudia Fadul en

contra de la Resolución N" 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RE S ULTA:

Que, en fecha 18 de marzo de 2025 se presenta la representante convencional de Claudia Fadul e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada

por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 29 de abril de 2025,larepresentante convencional de ClaudiaFadul expresó agravios;

Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de

mayo de 2025. -------

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existengia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-20641O6 Denominación Venice Clase 36 Registro 523671 Titular Inmobiliaria Raices S.a. (PY)

Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de

conformidad al articulo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -------"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) se puede apreciar que nos

encontramos ante signos con elementos perfectamente diferenciables entre si, que vuelven inconfundibles
a los mismos: Desde el plano visual, encontramos que la marca salicitada es una mixta, que cuenta con un
logotipo novedoso y distintivo, que por sí solo extingue cualquier supuesro riesgo de confusión con el
signo registrado con anterioridad, el cual es una marca denominativa. Por su parte, recurriendo a la
dimensión ideológica, encontramos que el signo registrado "VENICE" es una palabra en idioma inglés, con
un significado fácilmente reconocible por parte del público consumidor, cuya traducción al castellano seria
"VENECIA", la ciudad italiana. En cambio, el signo solicitado por mi mandante, "VENIRE", se encuentra
constituido por una palabra en idioma italiano que significa "VENIR"(...)".----"-'--

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

interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis

obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que la recurrente presenta

CONVTVENCI,A PACfFICA DE MARCAS" celebrado entre INMOBILIARIA NEÍCES

de las documentaciones
en autos ".
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POR T.A, CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N'I48 DE FECHA 13 DE FEBRERo DE 2025, DICIADAPoRLA
NMPCCIÓN DE \,IARCAS, EN EL EXPEDIEI\¡TE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I.A MARCA I/ENIRE Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 8196U2023, A NOMBRE DE CLAUDTA EADUL.----------

antecedente y la Sra. CLAUDTA MARIA FADUL CONZÁLEZ propietaria de la marca solicitada, que expresa
cuanto sigue: "(...) Las Partes acuerdan la coexistencia de las marcas "WNIRE" y \ENICE y logoüpo" en el
Paraguay (en adelante el "Teritorio) para lds seruicios comprenüdos en la clase 36, en los términos y
condiciones gue se formularán a continuación.../...INMOBILIARIARAICES S.A. se compromete ano objetar
el uso de la marca "WNIRE y Logoüpo" por parte de CI-AIJDIAFADUL o de su empresa, CREO INMLIEBLES
SA. en el Paraguay; ni a oponerse a su registo como marca (...f.d documento cuenta con certificación de
firmas, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local.----

Que, en base a las consideraciones e¡puestas, esta dependencia administrativa considera que la
solicltud de registro de marca "VENIRE Y ETIQUETA" es vrable por lo que corresponde revocar la
resolución recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

GOBIERNO nrr. I PARAGUÁI
PARAGUAY I REKUAI

Art. ls

Art.2e

REVOCAR la Resolución N' 148 de fecha 13 de febrero de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"VENIRE Y ETIQUETA", clase 36, Expediente. No 8196[2023, solicitada a nombre de

Art.3s
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Resorucióno_L1 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.¿. RESOLUCION N9 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR I.¿, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE I-A, MARCA "FTYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.4..-------..

Asunción, ?7 |l,|AR 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FIRESA SA. contra
la Resolución Ns 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - -- - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de FIRESA S.A. e
interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 21 de junio de 2022, el representante convencional de FIRESA S.A expresó agravios;

dictándose en fecha 21 de julio de 2022la 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 25 de octubre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General
llamó autos para resolver en fecha 0I de diciembre de 2022.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) en un análisis en conjunto encontramos que entre las

marcas en pugna no existen semejanzas en el aspecto denominativo. Por lo tanto, estamos delante de una
marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marca. Que, es muy
notoria la diferencia entre las marcas en pugna. Al pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos,
las mismas difieren en el plano fonético, uno muy diferente a la otra evitando la posibilidad que el público
las asocie entre sí, por lo que no existen impedimentos para denegar la marca solicitada sea registrada (...)".-

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (...) Niego categóridcamente que entre
las marcas HYPERCREDIT vs. HYPER no existan semejanzas, tal como se afirma, sino que la marca
peticionada en autos se encuentra íntegramente comprendida en la marca invocada como base de esta

oposición, pues aquella reproduce totalmente la parte inicial de ésta.../...Entonces, así concebida, la marca
HYPER pareciera ser una variante de Ia marca HYPERCREDIT ya registrada en nuestro paÍs por mi
mandante, o una marca derivada de ésta, lo que se debe al hecho de que las marcas enfrentadas se

recuerdan de manera análoga. .../... Como consecuencia, no puede permitirse la coexistencia pacÍfica de la
marca solicitada en autos con la marca de mi mandante, pues es indiscutible que existe un elevadÍsimo
riesgo de confusión indirecta entre las marcas en pugna. (...)".---------

Que, contesta la expresión el oponente, y
quiero poner a conocimiento de esta Dirección
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), en

entre otros argumentos expresa: " (...) Antes,
Gen eral, p or con si derar p erti n en te rg¡aE.ft Oirj cci ón I
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Résorución.m1 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1046 DE FECHA 12IOI,NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR [á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FTYPER", CI.ASE 35, EXPEDIENTE N" 82578/2017, SOLICI'TADO POR MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A.--...-..--

MARURI SPORTS FISHING TACKLE 5.A, que corresponde al Expediente N" 17/825,77, lo cual podrá ser
corroborado por la Dirección General, ingresando al Sistema lnformático de la DINAP|. La recurrente en su
presentación entre otros aduce que la marca solicitada HYPER pareciera ser una variante de la marca
HYPERCREDIT ya registrada en nuestro paÍs por mi mandante, o una marca derivada de ésta, lo que se
debe al hecho de que las marcas enfrentadas se recuerdan de manera análoga. (...) Al respecto, me permito
señalar que la marca que representa el colega en cuanto a servicio refiere, es totalmente diferente, distinto
al rubro que se dedica mi representada,limitándose ésta exclusivamente, a ARTíCULOS'PARA LA PESCA. La
señora Directora General, podrá apreciar que se trata de PRODLICTOS MUY D/FERENTES a la solicitada por
mi parte, por tanto, no se puede atribuir al inferior que no ha tenido en cuenta sus re,gistros, porque tales
registros SON DIFERENTES, en servicios a la solicitada por mi parte, y por consiguiente no da lugar a dudas,
de manera que no podrá causar en el consumidor, ERROR y CONFUSIÓN, por lo que no se estará violando
la naturaleza misma de la ley de marcas, cual es de ímponer orden y previsibiltdad en los agentes
económicos, contrariamente a lo señalado por la adversa.../...A1 respecto, me permito transcribir a

continuación marcas que actualmente, COEXISTE pacÍficamente en el mercado, con la marca de la adversa
y la marca registrada por mi parte, compartiendo la RAIZ, HIPER. (...)".---------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en 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 y
las marcas oponentes.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro 'F[YPER" (Clase 35) y la
oponente "FIYPERCREDIT" (Clase 35), vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial "HYPER"
presente en estas denominaciones. No obstante, se advlerte que las marcas difieren tanto en su estructura
como en su forma de expresrón. En efecto, la marca oponente incorpora un segundo elemento
denominativo "CREDIT", el cual altera su longitud, estructura gráfica y composición general, mientras que
la marca solicitada se presenta como un signo breve y de configuración simple. Asimismo, desde el punto
de vista fonético, la marca oponente presenta una pronunciación más extensa y de mayor carga silábica,
distinta respecto de la marca solicitada. Por ende, tales particularidades confieren a cada signo una
identidad visual propia y una percepción global diferenciada al momento de su comparació

HYPER (marca solicitada), y

HYPERCREDIT (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramaticai, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "HYPERCREDIT" Registro N" cuya
protección abarca los servicios de la clase ?§: ".,Servicios de publicidad, gestión de n
administración comercial, trabajos de oficina...". En cambio, la marca solicitasa
protección de los siguientes servicios de la clase 3§: "servicios de la Clase 35 tales
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
FGGISTRO DE LA MARCA "HYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI
SPORTS FISHING TACKLE SA.---- - -- ---

exportación, comercialización, publicidad y distribución de artÍculos para la pesca".De la comparacrón de
ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente "HYPERCREDIT" y la marca solicitada
"I-[YPER" presentan diferencias sustanciales en cuanto a la naturaleza y finalidad de los servicios que
distinguen, los cuales no guardan entre sÍ una conexión competitiva o comercial directa y se encuentran
dirigidos a públicos consumidores drstintos. En consecuencia, esta dependencia administrativa comparte la
conclusión a la que ha arribado el A quo, en cuanto a desestimar la oposición planteada en autos.---

Que, adicionalmente, 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 .tna marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles"l. Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccrón 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 t"A, PROPIEDAD INDUSTRI-AL

RESUELVE

,V ,\ GOBII,RNO nnr PARAGUÁI
V PARAGUAY REKUAI

CONFIRMAR la Resolución Ns 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
de ITIARURI

SPORTS FISHING TACKLE S.A.-- -.-.-...

Art.3s NOTIFÍQUESE por cédula.------------- --- --;

oT,..t[rilG,
Dirccción Gctxt¡l dt Pt

Diretción N¡tion¡l de !r

/

orneccróx NActoNAL DE

(;"*,, PRoPIEDAD
\:# INTELECTUAL

PARAGUAY

ArLle

Art.2e

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§' Editorial La Ley. Asunción. 2O13.

"F[YPER", Clase 35, Expediente N" 82578/2017,
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ResoruciónN"0115
POR tA. CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE2O25
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 2243912025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. -

Asunción, 27 trjlm 2020

MSTA: La solicitud de registro de marca "BITCOIN BAR", Acta N" 2243912025, clase 43, solicitada
por DIGITAL ASSETS S.A. y;

RES ULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma DIGITAL

ASSETS S.A. y solicita el registro de la marca "BITCOIN BAR", para amparar los servicios de la clase 43. -----

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025ha sido emitido el Dictamen No 137537 por la Dirección de

Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la
marca "BITCOIN BAR", Acta N' 2243912025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A., con Dictamen de

la Direccrón de Marcas N" 137537 de fecha 19 de noviembre de 2025, favorable a la emisión de la respectiva

Resolución de Concesión.----------

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de Ia Ley N" lz94l98,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, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar sr la

misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, la marca solicitada "BITCOIN BAR" se encuentra compuesta por dos vocablos: "BITCOIN" y
"BAR'. Uno de ellos -elvocablo BAR- no es reivindicado por el solicitante según el formulario de solicitud
de registro obrante a fs. 0l del expediente administrativo. Respecto al otro término: "BITCOIN", esta

dirección considera pertinente mencionar que el término fue acuñado por una persona que se hacÍa llamar
con el alias de Satoshi Nakamoto, quién publicó un artículo científico el 31 de octubre de 2008 titulado
Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a iguall. El BITCOIN es una moneda digital
descentralizada que funciona mediante una red entre pares (P2P), permitiendo transacciones sin

intermediarios financieros3. -----
I A¡tículo 6".- La Dirección de la Propiedad tndustrÍal en interés del público, podrá denegar el registro_dg¡rr¡¡-mar
semejante a otra registrada para el mrsmo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún medianddtonsentiriiie
marca registrada. t 

_.

2 Nakamoto, S. (2003) Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual- Traducido al Español§e
León.9 págs. l' '.
3 Bitcoin.lÚltimá rávisión: 26 de febrero de 2026). En Wikipedia: https://es.wikipedra.orB/wiki/Bitcoin ["1
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Resoruqión."fll 13
POR IA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE2O25
DICTADA POR LA OMPCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 2243912025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS SA. _

El término "BITCOIN" fue empleado inicialmente en el año 2008. Dado que ha srdo ampliamente
difundido y sigue siendo de uso masivo entre el público consumidor hasta la fecha, se concluye que este

término reivindicado en la presente solicitud constituye un vocablo preexistente de gran uso en
transacciones a distancia. ---------

En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su
origen y alcance.--

Cabe traer a colación lo estipulado en elArt.2, Inc. i) de la Ley N'1294/98 que drspone: "...los signos
gue se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocÍa o debiera
conocer que el signo pertenecia a un tercero... ".-----------

Que, conforme a lo mencionado párrafos más arriba, el vocablo "BITCOIN" fue creado y utihzado
públicamente por su creador, éste término resultó ampliamente difundido y utilizado en beneficio de los
usuarios, extremo que demuestra que el vocablo "BITCOIN" ha pasado a ser parte de la comunidad. La

denominación pretendida por el solicitante goza de un reconocimiento a nivelmundial. Es así que, al tener
el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar en el dominio público.

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, "Aunque en principio la esfera de
protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del
comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es
admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su
domicilio en el paÍs o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas
en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la
lealtad y la buena fe";y eneste sentido, la casualidad milagrosa no puede existir.------

Tambrén elArt.2, Inc. e) de la Ley N'1294198 dispone: "...los que consisfan enteramente en unsigno
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... ". Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "(...)/as designaciones genéricas definen no
directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)'
El mismo autor expresa igualmente: "(...)Existe ota forma en la que un signo puede pasar d uso general sin
que Pase a ser indicativo de un producto o de sus catacterÍsücas..../,. Se tata de un signo, que sin ser
designaüvo o indicaüvo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva
.../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las
mismas frases. El otorgar una marca a estos signos seria sacar algo que está en el dominio público, algo que
pertenece a todos (... )".- - -- - - - - -

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado, Por consiguiente, resulta
fundamental cuestionarnos: ¿cuál sería la capacidad disüntiva de la presente ma¡ca solicitada para su
registro?, más aún teniendo en cuenta que el solicitante no reivindrca la palabra "BAR", siendo elvocablo
'BITCOIN" el vocablo sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, vocablo que posee un
reconocimiento global significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o

suficientes que Ies permitan destacarse de otros competidores comerciales.fiffEci
la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitocifundaqe.n
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Resorución-"-(L1 '! 5
POR T¿, CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 137537 DE FECHA 19 DE NOVTEMBRE DE2O25
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 2243912025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. _

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada, la solicitud se opone
igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N'1294/98: "los signos Ete constitttyan una reproclucción,

imitación, traducción. transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo. idéntico o
similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público. que pertenece a un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro
fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o

medio por el cual se hubiese hecha conocido elsigno",la denominación solicitadatambién incurre en la

prohibición del inc. a) "1os signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moraly a las

buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la orocedencia, el
modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o sen¡icios de
gue se trate".

Que, permitir Ia exclusividad sobre un concepto o herramienta transaccional podrÍa resultar en una

apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público, el cual no debe ser privatizado sin

una justificación adecuada. ------

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e), g), i) del Art. 2 de la Ley N' 1294198 de

Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condicrones,

por lo que corresponde revocar el Dictamen N" 137537 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el

rechazo de la solicitud.----------

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE 1á, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 137537 de fecha 19 de noviembre de 2025

dictada por la Dirección de Marcas en la solicitud de registro de la marca "BITCOIN

BAR", clase 43, Acta No 2243912025, solicitada a nombre de DIGITALASSETS S.A. --
RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BÍICOIN BAR", clase 43, Acta N'
2243912025, solicitada a nombre de DIGITALASSETS SA. ---------

Art.3e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BITCOIN 3,

Acta N' 2243912025, solicrtada a nombre de DIGITAL

Art.4e
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Resorución..Ol 1 4
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" I373óDEfECFIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE N4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BITCOIN HOTEL" CLASE 43, EXPEDIENTE N" 2243712025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A.

Asunclón, 2 7 lllAR 2026

MSTA: La solicitud de registro de marca'BITCOIN HOTEL", Acta N'2243712025, clase 43,

solicitada por DIGITALASSETS S.A. y:

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma DIGIAL
ASSETS SA y solicita el registro de Ia marca "BITCOIN HOTEL", para amparar los servicios de la clase 43. -

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025ha sido emitido el Dictamen No 137536 porla Dirección de

Marcas, favorable a la concesión de la referida solicltud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la
marca "BITCOIN HOTEL", Acta N" 2243712025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A., con Dictamen

de la Dirección de Marcas N' 137536 de fecha 19 de noviembre de 2025, favorable a la emisión de Ia
respectiva Resolución de Concesión.------------

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

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

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

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

general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricctones 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, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la

misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, la marca solicitada "BITCOIN HOTEL" se encuentra compuesta por dos vocablos: "BITCOIN" y

"HOTEL". Uno de ellos -el vocablo HOTEL- no es reivindicado por el solicitante según el formulario de

solicitud de registro obrante a fs. 01 del expediente administrativo. Respecto al otro término: "BITCOIN",

esta dirección considera pertinente mencionar que el término fue acuñado por una persona que se hacÍa

llamar con el alias de Satoshi Nakamoto, quién publicó un artÍculo científico el 31 de octubre de 2008

titulado Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a iguall. El BITCOIN es una moneda digital

descentralizada que funciona mediante una red entre pares (P2P), permrtiendo transacciones sin

intermediarios fi nancieros3. -- 
---

' Arlculo 6".- La Dirección de la Propiedad lndustrial en interés del p(rblico, podrá denegar el registrof§,üria
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notifiCación al iolicitante, aún mediandqtdiise.¡.rt
marca registrada. fi¡,:'
2 Nakamoto, S. (2008) Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igua). Traducido al Español de Iltgt
León.9 págs.
3 Bitcoin.(Últimá revisión: 26 de febrero de2026). En Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

ffi#l*l:ffilllil:[l
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Resorución."1)l 1 4
POR LA CUAL SE REVOCA EL DISIAMEN DE MARCAS N" 137536 DE FECHA T9 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA poR LA pnrcctóN DE MARcAS EN EL ExpEDIENTE DE sollctruD DE REGISTRo DE LA
MARCA"BITCOINHOTEL", CLASE43, EXPEDIENTE N" 2243712025 SOLICITADAPORDIGITALASSETS S-A.

El término "BITCOIN" fue empleado inicralmente en el año 2008. Dado que ha sido ampliamente
difundido y sigue siendo de uso masivo entre el público consumidor hasta la fecha, se concluye que este
término reivindicado en la presente solicitud constituye un vocablo preexistente de gran uso en
transacciones a distancia. ---------

En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su
orrgen y alcance.--

Cabe traer a colación lo estipulado en elArt.2, Inc. i) de la Ley N'1294/98 que dispone: "...los signos
que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocía o debiera
conocer que el signo pertenecÍa a un tercero... ".-----------

Que, conforme a Io mencionado párrafos más arriba, el vocablo "BITCOIN" fire creado y utilizado
públicamente por su creador, éste término resultó ampliamente difundido y utilizado en beneficio de los
usuarios, extremo que demuestra que el vocablo "BITCOIN" ha pasado a ser parte de la comunidad. La
denominación pretendida por el solicitante goza de un reconocimiento a nivel mundial. Es asÍ que, al tener
elreconocimiento mencionado,la denominación pasa a estar en el dominio público.

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, "Aunque en principio la esfera de
protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del
comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es
admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su
domicilio en el pais o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas
en si sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la
lealtad y la buena fe";y eneste sentido, la casualidad milagrosa no puede existir.------

También el A¡t. 2, Inc. e) de la Ley N' lz94l98 dispone: "...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... ". Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "(...)1as designaciones genéricas defrnen no
directamente el objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)'
El mismo autor expresa igualmente: "(...)Existe ota foma en la que un signo puede pasar al uso general sin
que Pase a ser indicaüvo de un producto o de sus caracterÍsticas..../... Se b:ata de un signo, que sin ser
designaüvo o inücaüvo, está en el dominio ptlblico. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva
.../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciante.s usan .Ias

mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que
pertenece a todos (...)".--- - - - - - -

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta
fundamental cuestionarnos: ¿cuál serÍa la capacidad disünüva de la presente marca solicitada para su
registro?, más aún teniendo en cuenta que el sohcrtante no reivtndica la palabra "HOTEL", siendo el
vocablo 'BITCOIN" el vocablo sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, vocablo que
posee un reconocimiento global significativo, es declr, no se observan elementos innovadores o
diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros compe¡¡dÁies"

'ii,'r',,;4¡g\ l]1'
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consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumpllcon.-uné
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POR I.Á. CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 137536 DE FECHA 19 DE NOVTEMBRE DE 2025

DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BITCOIN HOTEL', CLASE 43, EXPEDIENTE N' 2243712025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A.

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada, la solicitud se opone

igualmente a lo previsto en el inc. g) de Ia Ley N'1294/98: "los signos que constituyan una re\roducción,

imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distint o

similar, notoriamente conocido en el sector pertinente clel púhlico. que pertenece a un tercero,

cualesquiera que sean los productos o servicios a los gue se apliquen el signo, cuando su uso y registro

fuesen susceptible.s de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen an

aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o

medio por el cual se hubiese hecho conocida el signo",la denominación solicitada también incurre en la

prohibición del inc. a) "/os signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las

buenas costumbres y el

modo de fabricación, las características o la aptitud y frnalidad del empleo de los productos o servicios de

que se trate".

Que, permitlr Ia exclusividad sobre un concepto o herramienta transaccional podría resultar en una

apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público, el cual no debe ser privatizado sin

una justificación adecuada. ------

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e), g), i) del Art. 2 de la Ley N" 1294198 de

Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones,

por lo que corresponde revocar el Dictamen N" 137536 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el

rechazo de la solicitud.----'--'--

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

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N" 137536 de fecha 19 de noviembre de 2025

dictada por la Dirección de Marcas en la solicitud de registro de la marca "BITCOIN

HOTEL", clase 43, Acta N' 2243712025, solicitada a nombre de DIGITAL ASSETS S.A.

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BITCOIN HOTEL", clase 43, Acta N'
2243712025, solicitada a nombre de DIGITALASSETS SA. ---------

Art.3e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BITCOIN HOTEL", clase

43, Acta N" 2243712025, solicitada a nombre de

Art.4e NOTIFIQUESE
/.
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Resorución..oJ 15
POR LA CUAL SE CONFIRN/IA I.A RESOLUCIÓN N" 882 DE TiCUE U DE AGOSTO DEIOZ4DICTADA POR
I¿. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',ORTON Y mQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 21102/2023 A NOMBRE DE
I(qTAItA LLC. -----------

Asunción, 27 IiIAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LUIZ
CARLOS PERSICH en contra de la Resolución N' 882 de fecha 12 de agosto de2024, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de LUIZ CARLOS

PERSICH e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 882 de fecha 12 de agosto de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso interpuesto.-

Que, en fecha l8 de octubre de 2024, el representante convencional de LUIZ CARLOS PERSICH

expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2024 el representante convencional de KATARA LLC
contestó el traslado de los agravios. En fecha 25 de febrero de 2025, esta Dirección dictó la providencia de

Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) la marca oponente ORION FREE en la clase 35

protege "servicios de la clase i5, como ser todo lo relacionado a la explotación de una empresa comercial".
Mientras que la solicitud de registro ORION pretende proteger productos de la clase 09, especificamente:
"Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante, amplificadores de audio, soportes adaptados
especialmente para estéreos y parlantes", como se puede notar los servicios y productos no guardan
ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacificamente(...)" -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)El a-quo incune en sendos

errores en la apreciación del antecede, analizando el esgrimido argumento, no se ha tomado en cuenta que
es evidente la similitud en todos los planos, por lo que el solicitante hace uso y abuso de la marca oponente
.../... de haberse analizado la oposición, no se habría arribado a la conclusión antedicha. H realizar el cotejo
siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas
semejanzas, ya que la palabra FREE es de uso común y miles de titulares lo comparten, de manera que la
marca principal de mi mandante es ORION .../... Ambas evocan la misma idea y no es dable desviar la
atención de la plena identidad conceptual existente. Esto, sumado a la identidad de clase, obviada por la
Directora, mi mandante tiene registrada dicha marca en la clase 9, bajo el registro N" 45189, lo que hace
inevitable la confusión entre las marcas ya que son IDÉNTICAS( ..)" ---------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)ya existen en nuestro país otras

marcas, en las clases 9 y 35, concedidas a nombre de distintos propietarios, que también comparten el

vocablo ORION, y que sin embargo coexisten pacÍficamente con la marca ORION FREE Y ETIQUETA del

oponente y que NO dedujeron oposición contra la solicitud de registro de la marca ORION Y ETIQUETA

.../... De donde se puede concluir que si todas las citadas marcas coexisten pacÍficamente con la marca

ORION FREE Y ETIQUETA de propiedad del oponente, por qué razón este no podrÍa hacerlo
manera con la marca ORION Y ETIQUETA, depositada por mi representada .../... fue
limitada, a los efectos de alejar cualquier posibilidad de confusión o asociación cgrtrnarcas
pretendiendo cubrir solamente "Equipamiento de audio, a saber parlanfes, Cajas
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Resolución N' 0 1 15
poR LA cuAL sE coNFIRMA L¿, RESoLUcTóN N' 882 DE FEcHA 12 DE Acosro Dgzoz4 DIcTADA poR
tá. DIREcctóN or ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE
PGGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUEIA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 21102/2023 ANOMBRE DE
I(ATARA LLC. ..-.....

amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes, comprendidos en la

clase 9 (NUEVE) de la Resolución N' 2 del año 2019" de donde se deduce cuál es el rubro en el que opera

.../... mi representada efectivamente posee un legitimo interes en obtener el registro de la marca ORION Y

ETIQUETA en nuestro país .../... La existencia de registros extranjeros sobre la marca ORION Y ETIQUETA

demuestra, de manera irrefutable, que mi mandante posee un derecho adquirido sobre dicha
denominación(...)"

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

consecuente coexistencia o no de las marcas ORION Y ffiQUEIA (solicitada en clase 09) y la marca

ORION FREE Y ETIQUETA (registrada en clase 35). -------

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 Ia 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 "ORION Y ETIQUETA", clase 09, con la
marca oponente "ORION FREE Y ETIQUETA" clase 35.

ORION Y ETIQUETA (marca solicitada)

ORION FREE Y ETTQUETA (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusrón 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 (7+7¡.'-------

Que, al realizar el cotejo de las cober[uras de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente regisbada en clase ?5 comprende: "servicios de la clase 35, como ser todo
lo relacionado a la explotación de una empresa comercial". Mientras que Ia marca en trámite de registro
solicita la cobertura en la clase 09 para "Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante,

Que, la oponente además posee el registro de su marca "ORION FREE Y ETIQ{JETA"

para "Todos los productos" y en la clase 9 para los productos: "Comprende productos

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ¡ÑO: ZOOf

amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes".
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Resorución..$J 15
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 882 DE FEcFre LzDEAGosro Dgzoz4 DICTADA poR
L¿. DIREccróN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLrcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 21102/2023 A NOMBRE DE
KqTARALLC. --------

exclusivamente baterias para automóviles en general". Este extremo demuestra que aunque las marcas

enfrentadas compartan la clase del nomenclador internacional, los productos que identifican son

plenamente distinguibles entre sí: por un lado, "Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de

parlante, amplificadores de auüo, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes", y por el

otro, "Exclusivamente baterías para automóviles en general". Los productos especÍficos amparados por las

marcas se dirigen a públicos bien definidos y no se comercializan en los mismos lugares.

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, al realizar la búsqueda en la base de

datos del sistema informático institucional se verifica el Registro N.o 497872 (fecha de expiración:

O3ll2l2\29) de la marca ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS Y ETIQUETA, en la clase 09, a

nombre de Cesvi Argentina S.a.; Registro N" 539222 (fecha de expiraci ón: 2510212032) de la marca ORION Y
ETIQUETA, en la clase 35, a nombre de Orion S.r.l.; Registro N' 490649 (fecha de expiración27lO8l2O29) de

la marca ORION, en la clase 35, a nombre de INMOBILIARIA TIERRA PURA S.A.; extremo que demuestra la

coexistencia del oponente con otras marcsa con las que posee las mismas semejanzas que el caso de autos,

por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual

pueda prosperar en registro.

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

discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones
es)amejorpruebade]ainconfundibi1idad,yasíse]ohareconocido.

Que, el solicitante agrega a autos la Declaración Jurada debidamente traducrda y apostillada (obrante

a fs. 27 -3O de autos) en la cual se pueden verificar los registros extranjeros de su marca ORION en la clase 9

en los paÍses de Argentina, Bahrein, Chile, China, Colombia, Unión Europea, Hong Kong,lrán, Protocolo de

Madrid, Malasia, México, Panamá, Perú, Taiwán, Estados Unidos de América, Venezuela. De las

instrumentales agregadas a autos se verifica el registro extranjero alegado, otro extremo que permite
colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo

de expandir su marca a nuestro paÍs. ------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no

existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud, lo cual se puede percibir en el

siguiente cotejo:

marca solicitada marca registrada

ffioRloN @
Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las

ETIQUETA en la clase 09 y la marca ORION FREE en las clases 35,I2,y 9. 
---------

i,d¡d lndustrirl

il*ri, i;;'ni; u'u 
"'*"'"

2 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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Resorución,u.ol 1 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 882 DE FEcHA 12 DE Acosro DEzoz4 DIcTADA poR
L"q DIRECcIóN pr ASUNToS MARcARros LITIGIosos, EN EL EXPEDTENTE DE solrcrruD DE
REGISTRO DE lá, MARCA "ORION Y ETIQUETA", C[á,SE 09, EXPEDIENTE N. 21102/2023 A NOMBRE DE
I(qTARA LLC. -----------

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

Art.le

Art.2e

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

RE S UELVE

CONFIRMAR Ia Resolución N' 882 de fecha 12 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro
"ORION Y ETIQUETA", clase 09, Expediente No 2llOZl2O23, solicitada

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

¡d lntclecturl

de la marca

a nombre de
KATARALLC.
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ResoruciónN'0116
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK
STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 01199/2014, SOLICTTADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.
ENTREPASA

Asunción, '2 7 l,l¡tR 2026

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

ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA en contra de Ia Resolución N" 825 de fecha 19 de

mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de ENTRETENIMIENTO

DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 825 de

fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018, el representante convencional de ENTRETEMMIENTO DEL

PACÍFICO S.A. ENTREPASA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios
y llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, 1a Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la

citada marca, ésta lefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,
que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten 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., En consecuencia no ha

lugar a lo solicitado(...)". ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...1a denominación "BLOCK

STORE" solicitada por mi mandante NO ES UN S/GNO GENERICO, tal como erróneamente afirma el
Director de Marcas. En efecto, una denominación es genérica, al decir del autor argentino Jorge Otamendi,
cuando "se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en
causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto" .../... es improcedente que el
signo denominativo "BLOCK STORE", pueda ser considerado como "descriptivo" de alguna caracteristica
del servicio que pretende designar, ya que conforme lo ha señalado la mas connotada doctrina "la

expresión descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¿cómo es7 y en relación con el servicio de
que se trate se contesta empleando la denominación descriptiva" sin que en el caso de autos esta

circunstancia se registre por cuanto que la pregunta ¿cómo es? el servicio de mi mandante desplegará, NO
deviene como respuesta: "BLOCK STORE" .../... acomapaño a esta presentación la Declaración Jurada,
debidamente legalizado de la marca "BLOCK STORE"; donde consta el registro de la marca en países como:
EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA,
CHILE, URUGUAY PERU, MEXICO(...

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

denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto
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Resorución*' 0 1 16
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N'825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2OI5 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "BLOCK
sroRE", cLASE 35, EXpEDIENTE N" oll99/2014, SoLICITADA poR ENTRETENIMIENTo oru pecÍRco s¡..
ENTREPASA

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. 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 "BLOCK STORE" fue presentada para cubrir servicios de la clase 3§ del nomenclador
internacional, que textualmente describe: Acüuidades destinadas a la compra, venta, distibución,
importación, exportación y comerciilización de productos contenidos en la clase 28 Int. en especial juegos
y juguetes".

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de regrstro de marca "BLOCK STORE" resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la

designación usual de los servicros que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "BLOCK

STORE"- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del
nomenclador internacional.- - - -----

Que, esta Direccrón entiende que la solicitud de registro "BLOCK STORE" representa una creación
lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e

ideológicos que trascienden su significado individual para adqurrir una identidad marcaria robusta y
drferenciad

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

el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérrca o descriptiva.-------------

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

Que, otro criterio a ser analizado a Ia hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado, Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la
Institución, también se encuentran registradas en la clase 35 las marcas: MEKI(A STORE, Registro Nro.
535879, a nombre de Baker Khaled Safadi; Aéreo Store, Registro Nro. 547846, a nombre de Jorge Daniel
Ferreira Delgado; ONE STORE, Registro Nro. 447390, a nombre de Sallustro Y Cia. S.a., fOY STOFE, Registro
Nro. 508306, a nombre de Enrique Javier MorÍnigo Centurión, AIRBLOCK, Registro N" 454671, a nombre de
CompañÍa De Hormigón Celular S.a., BLOCKER, Registro N" 434337, a nombre de Agrotec S.a.; extremo que
demuestra que tanto el vocablo STORE como BLOCK son utilizados en el rubro, siendo utilizado por
diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el
del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar si

hacia los administrados, tanto en la substanciación delprocedimiento como en

Inte¡ina
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." 

--------i.;.n-j
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR I.¿.
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tá, MARCA "BLOCK
STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 01199/2014, SOLICITADAPORENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.
ENTREPASA

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos la Declaración Jurada apostillada en la cual
constan los registros extranjeros de la marca BLOCK STORE en los países: El Salvador, Honduras, Panamá,

Nicaragua, Bolivia, República Dominicana, Colombra, Chile, Uruguay, Perú, México, otro extremo que
permite colegir que no existe mala fe por parte de la flrma solicitante, y que la presente solicitud constituye
el deseo de expandir su marca a nuestro paÍs. ------

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 evocativo,

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, lÍnea de servicios o

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

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee

las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

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

Art.Ie

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución No 825 de fecha 19 de mayo de 2015 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BLOCK

STORE", clase 35, Acta N" 0119912074, solicitada a nombre de ENTRETENIMIENTO DEL

PACÍFICO S.A. ENTREPASA.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 824DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR I-A.
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK
STORE", CI".A.SE 28, EXPEDIENTE N" OI2OO/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO
S.A. ENTREPASA

Asunción, 2 7 l;l\R 1116

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

ENTRETENIMIENTO DEL PACfFICO S.A. ENTREPASA en contra de la Resolución N' 824 de fecha l9 de

mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de ENTRETENIMIENTO
DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA" e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 824 de
fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 3l de julio de 2018 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018, el representante convencional de ENTRETENIMIENTO DEL
PACÍFICO S.A. ENTREPASA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios
y llama autos para resolver en fecha l5 de enero de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta f efatura considera que la misma incure en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,
que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten 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., En consecuencia no ha
lugar a lo solicitado(...)". ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...1a denominación "BLOCK

STORE" soficitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erróneamente afirma el
Director de Marcas. En efecto, una denominación es genérica, al decir del autor argentino Jorge Otamendi,
cuando "se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en
causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece el objeto" .../... es improcedente que el
signo denominativo "BLOCK STORE", pueda ser considerado como "descriptivo" de alguna característica
del servicio que pretende designar, ya que conforme lo ha señalado la mas connotada doctrina "la

expresión descriptiva puede identifrcarse cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el servicio de
que se trate se contesta empleando la denominación descriptiva" sin que en el caso de autos esta
circunstancia se registre por cuanto que la pregunta ¿cómo es7 el servicio de mi mandante desplegará, NO
deviene camo respuesta: "BLOCK STORE" .../... acomapaño a esta presentación la Declaración Jurada,
debidamente legalizado de la marca "BLOCK STORE"; donde consta elregistro de la marca en paÍses como:
EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA,
CHILE, URUGUAY PERU, MEXICO(...)" ------------

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

¡üg.

D

1

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia Or".ro.7ffi
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o f+v1ie¡ó;

\\?'*,*i-(' -

Dircci{tXác



DIRECCIóN NACIONAL DE

W .\.PROPIEDAD
\Y INTELECTUAL

.W "\" GOBIERNO onr. PARAGUÁI\{d PARAGUAY REKUAI
PARAGUAY

Resorución..-O1 17
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCTóN N' gz4DE FEcHA t9 DE MAyo DE 2015 DICTADA poR LA
pmrcctóN DE MARCAS EN EL ExpEDTENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA "BLocK
sroRE", CLASE 28, EXPEDIENTE N' 01200/2014, SoLICITADA poR ENTRETENIMIENTo pEt pecÍnco
S.A. ENTREPASA

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca'BLOCK STORE" fue presentada para cubrir prcfuIq¡de la sl@]§ delnomenclador
internacional, que textualmente describe: Todos los artÍculos de la clase 28 Int. en especial juegos y
juguetes". La clase 28 comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los equipos de
deportes, los artículos de entretenimiento y de broma, así como ciertos artÍculos para árboles de
Navidadr.--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BLOCK STORE" resulta genérica
para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la
desrgnación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "BLOCK

STORE"- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 28 del
nomenclador internacional.--------

Que, esta Dirección entiende que Ia solicitud de registro "BLOCK STORE" representa una creación
lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos vlsuales, fonéticos e

ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
drferenciadora. -- 

-----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones simrlares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informátlco de la
Institución, también se encuentran registradas en la clase 28 las marcas: NICE STORE, Registro Nro. 573560,

a nombre de Moderna Confecciones S.A.; CENTE STORE, Registo Nro. 471773, a nombre de Club
Centenario; SEMBO BLOCK, Registro Nro. 509952, a nombre de Shantou Chenghai Sembo Toys Co., Ltd.;
BLOKUS, Registro Nro. 511356, a nombre de Mattel, Inc.; extremo que demuestra que tanto el vocablo
STORE como BLOCK son utilizados en elrubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin
que ello afecte la libre competitividad entre los mismos

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 i

del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna

nterina
iíri,d,d Iodutrti'l

!ropitdad lnteltooat1 Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (2025). Clasificación de Niza.
httos://www. dinapi.oov.pv/portal/v3/oropiedad-industrial/marcas/clasificac¡onniza?staqe=Staoe
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POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N" 824D8 FECHA 19 DE MAYO DE 2OI5 DICTADA POR I..A,
DIRECCIÓN DE N/ÍARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK
STORE" CI.ASE 28, EXPEDIENTE N' OI2OO/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO
S.A. ENTREPASA

hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..."

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos la Declaración Jurada apostillada en la cual
constan los registros extranjeros de la marca BLOCK STORE en los países: EL SALVADOR, HONDURAS,

PANAMÁ, NICARAGUA, BOLIVIA, REPÚBLICA DOMINICANA, CoLOMBIA, CHILE, URUGUAY PERÚ,

MÉXICO, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la
presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro pais. ------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Alrespecto,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 técnlcas principales de sus productos, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta 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

Arl.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 824 de fecha 19 de mayo de 20i5 dictada por la Dirección de
Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BLOCK

STORE", clase 28, Acta N" O|2OO|2OI4 solicitada a nombre de ENTRETENIMIENTO DEL

Arr.3e NOTIFÍQUESE.-----------

r'.
al Dir.ttora

,'; '0irccció¡ Gtntr¿l dc

,'l)iregil¡¡{Nacional 
de dad loteleclual

ad lndu¡triel

PACÍFICO S.A. ENTREPASA.
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Resorución*.0 1 18
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"ESOCM,CIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CoRRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDoR cÁTcIco PARA EL
TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO", EXPEDIENTE N9 3942712006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2006,
SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER. - -. -.. - - - - - - -

esunción, tJ iJlAR 2020

MSTO: El informe de la ActuarÍa de fecha 13 de marzo del2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 13 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza: "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números li a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley Ne 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES', por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)'.-- - ---- - --

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de sers mese s, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad lndustrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
3942712006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, "ASOCLACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE
UN INHIBIDOR CÁLOCO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO", no se registra pago de las anualidades
Nq 13 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado
precedentemente, lo cual pone de maniflesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de Ia solicitud Ne 3942712006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL
2006, "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE I¿. CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL
TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO"-

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ne 39427 12006.----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE
ORDENAR la caducrdad en la solicitud de Patente de Invención Ne 3942712006 de fecha 20
dC diCiCMbTC dCI 2006 "ASOCI-ACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y
DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINADE PECHO", SOIiCitAdA

Art. le

Abr. Ctau[i?E^mela Cristal dc

Dít.ctor[ Genetal Inttt.lna.

rji*rIrt*tl:rlllÍ llli::13

Art.2e

por LES L¿.BORATOIRES SERVIER
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Resorución*"o 1 19
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLoRHIDRATo DE I.-A TVABRADINA, SU PRoCEDIMIENTo DE PREPARACIÓN, Y
LAS coMPoslcIoNES renvacÉtmcAs QUE L-A, CoNTIENEN", EXPEDIENTE Ne 30471/2006 DE FECHA tl DE
OCTUBRE DEL 2006, SOLICITADA POR LES T.ABORATOIRES SERVIER....-...------

Asunción, li i.,,., /Lr¿'

VISTO: EI informe de la Actuaría de fecha 16 de marzo del2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 16 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza:"(...)Tambiénse
observa que ha vencido e) plazo para el pago de las anualidades Números ll a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley Ne 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)" -- -- ---- - -

Que, el ArtÍculo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse fasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de se.¡s mese s, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nq
3047T12006 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2006, "FORMA CRISTALINA DEUTA D DE CLORHIDRATO DE LATVABRADINA,
SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y LAS COMPOSICIONES EARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", NO SC

registra pago de las anualidades Nq ll a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos
en el ArtÍculo citado precedentemente, lo cual pone de maniflesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducrdad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 3O47U2OOó DE ll DE OCTUBRE DEL 2006,
"FORMA CRISTALINA DEL;TA D DE CLORHIDRATO DE Lá.IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y
tÁ.s coMPosrcroNEs FARMACÉUTTCAS QUE r.-A, CONTTENEN" - - - - - - - - - - -

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencla su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns 3047U2006.----------

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE I¿, PROPIEDAD INDUSTRI-AL

RE SUELVE

ORDENAR la caducidad en Ia solicitud de Patente de Invención Ns 3047U20O6 de fecha 11

de octubre del 2006 "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA
TVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE
FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", solicitada por LES

Cristaldo

ffiffiüüriirilüfrr

Art.2e NOTIFÍQUESE y cumplidoARCHIVAR fr->i

il::ült;lffi ;; ii oli'd'd tot't"t'',



PARAGUAY

nesolu"i¿.,N0 121
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PRoCEDIMIENTo PARA SU pn¡pen¡.cIÓN, CoMPoSICIoNES
rAnvecÉmces QUE Lo coNTIENEN y su tmlznclóN EN EL TRATAMIENTo DE TRASToRNos
MEI..ATONINERGICOS", EXPEDIENTE N9 2219917006 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2006, SOLICITADA POR LES
LABORATOIRES SERVIER.--.---.--.---

nsunción,!71üA( 2ij2t

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 16 de marzo del2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la ActuarÍa de fecha 16 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números l6 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley Ne 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno

Que, el Artículo 30 de Ia Ley 1630/O0 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse fasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de ser's mese s, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente ArtÍculo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
oatente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, veriñcando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
22T9912006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU
PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE Lo CoNTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MEL-ATONINÉRGICOS", no se registra pago de las anualidades Nq l6 a 20 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del tiempo.------

Que, en ese sentido, habrendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 2219912006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006,
"FORMA CRISTALINA V DE AGOMEI.ATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COIT¿POSICIONES
FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTo DE TRASToRNoS
MELATONINÉRCICOS'--

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitu d Ne 2219912006.----------

DtREcctóN NActoNAL DE

V;b PRoPIEDAD
\üd? INTELECTUAL

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE
ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ne 2219912006 de fecha 02
de agosto del 2006 "FORMA CRISTALINA V DE AGOMEL"ATINA, PROCEDIMIENTO PARA
SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU
UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINÉRG , solicltada
p or LES LABORATOIRES SERVIER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zr:l- - - - -llr:

-1,

,V ,\ GOBIERNO r:er. I PARAGUÁI
\I PARAGUAY I REKUÁI

-.-fth*#cristardo

Dirlctora General lnr¡ina
DirccciIn Gcncr¿l dc Propirdrd Indt«tirl
Dirección N¡cional de lropiedad lntthctml

Art. 2e NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Resorución*,0 1 22
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE 

'o',óIT,, 
DE REGISTR' DE I-A, PATENTE

"NUEVA FORMA CRISTALINA TV DE AGoMELATINA, PRoCEDIMIENTo PARA SU pnTpen,qclÓN Y
coMPoslcIoNES FARMACÉInCAS QUE LA CONTIENEN", EXPEDIENTE Ne 22198/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO
DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER..... - - - - - -...

Asunción,27 Um 2076

MSTO: El informe de Ia ActuarÍa de fecha 18 de marzo del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 18 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números ll a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley Ne 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"- --------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse fasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perÍodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
22T9812006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "NUEVA FORMA CRISTALTNA TV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO
PARA SU PP.EPARACIÓN y cotr¿poSICIoNES EARMACÉLnICAS euE LA CoNTIENEN", no se registra pago de las
anualidades Nq ll a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicltante en mantener con vigencia su solicitud
y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 22198/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006,
"NUEVA FORMA CRISTALINA TV DE AGOMELANNA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y
CoMPoSICIONES FARMACÉInCAS QUE LA CONTIENEN' - - - - - - -

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns 22i98/2006.----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE
ORDENAR la caducrdad en la solicitud de Patente de Invención Ns 22198/2006 de fecha 02
de agosto del 2006 "NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA,
PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y QUE
LA CONTIENEN", solicitada por LES T ABORATOIRES SER\4ER \

Art.2e NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR ------------§

Dirccción Nrcional de Propiedad Intcltctu:l

¡ Cristald
Interina
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nesorucianNo 1 23
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN,
COMPOSICIONES F:ARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE
TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO", EXPEDIENTE N9 2219712006 DE FECHA 02 DE AGOSTO
DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-------..-.--

Asunción, 27 l'1AR 2020

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 18 de marzo del2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 18 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza: "(...)También se
obserua que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 15 a 2o conforme lo establece el Art. 3o de
la Ley Ne 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derech o y posteri or archivam i e nto de soli citud. (... )'. - - - - - - - - - -

Que, el ArtÍculo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse lasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde Ia fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de sels meseq contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nq
22197 12006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA III DE AGOMELANNA, PROCEDIMIENTO PARA SU
PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CoNTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMAMET-ATONINERGICO", no se registra pago de las anualidades Nq 15

a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente,
lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable
caducidad de la solicitud por el transcurso deltiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 2219712006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006,
.FORMA CRISTALINA III DE AGOMEI.{TINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓI{, covTpoSICIoNES
FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRAIAMIENTo DE TRASToRNoS DEL SISTEMA
MEI.-{TONINERGICO'-. -.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitudNa 2219712006.----------

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

RE S UE LVE
Art. Ie OR.DENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ne 2219712006 de fecha 02

de agosto del 2006 "FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA
SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CoNTIENEN Y SU
UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE
MELATONINERGICO", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER --------

Art.2s

SISTEMA
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Resorución*'0 1 ? 4
POR LA CUAL SE DECLARA I..A CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"UTILIZACIÓN DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENToS DESTINADoS ALTRATAMIENTo
DE TRASTORNOS BIPOLARES", EXPEDIEN]E N9 10113/2006 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2006, SOLICITADA POR
LES IABORATOIRES SERVIER...--

Asunción, 2i IIIA,R 2[J26

VISTO: El informe de la ActuarÍa de fecha 20 de marzo del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de Ia Actuaría de fecha 20 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza:"(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 15 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley Ne 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)'.-- - - - --- --

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la sohcitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
I0113/2OOó DE 20 DE ABRIL DEL 2006, "UTILIZACIÓN DE AGoMEI-{flNA PARA LA oBTENCIÓN DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TMSTORNOS BIPOLARES", no se registra pago de las
anualidades Nq l5 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del sollcitante en mantener con vigencia su solicitud
y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.--

Que, en ese sentido, hablendo transcurrido el plazo previsto en la legislacrón vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ns IOU3/200ó DE 20 DE ABRIL DEL 2006,
"UTILIZACIÓN DE AGOMELANNA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ALTRATAMIENTO
DE TRASTORNOS BIPOT¿,RES

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nq 10113/2006.------------

PORTANTO,
I.¿. DIRECTORA GENEML INTERINA DE I-A. PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S U ELVE

Art. ls ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns lol13/2006 de fecha 20
dC AbTiI dCI 2006 "UTILIZACIÓN DE AGOMEI..{TINA PARA I.A. OBTENCIÓN DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES",

Abg. a Pamela Cristaldo

Di¡rcción General de Propiedad Indurrriel
'rrrección lrlaclon¡l de Propiedld Inrrltcrutl

A
I

Art.2e
c--

NoTIFÍQUESEy cumplidoARCHIVAR i,-\ -

solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER
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Resorución*.o 1 2 5
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IA PATENTE
"CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONIAIE EN LA DE UN APARATO ELÉCTRICO",
EXPEDIENTE N9 09159/2006 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2006, SOLICITADA POR BTICINO S.Pá......-

esunción, 2 7 liitil 2[]20

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo delZOZ6.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la ActuarÍa de fecha 20 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números l2 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley Ne 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posteri or arch i vami ento de soli citud. (... ). - - - - - - - - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de sels meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
d plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
Datente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asÍ también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad lndustrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
0915912006 DE 07 DE ABRIL DEL 2006, "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN I-A DE
UN APARATO ELÉCTRICO', no se registra pago de las anualidades Nq 2 a 20 estando vencidos los plazos, tanto
ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de
interés del solicitante en mantener con vigencra su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ns09t59/200ó DE 07 DE ABRIL DEL 2006,
"CHASIS DE SOPORTEY GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTA]E EN LA DE UNAPARATO ELÉCTRICO"----------------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ne 09159/2006.----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UELVE

Art. le ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 09159/2006 de fecha 07

de abril del 2006 "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA

a General Interina
rral dc Propiedad Industrirl

onal de Propiedrd lntrlectual

,,%

AIt.2e NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.-

DE UN APARATO ELÉCTRICO''. SOIiCitAdA
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nesorucionN0 126
PoR LA cuAL sE CoNFIRMA LA RESoLUcIóN N" 616 DE FECHA 13 DE NovtEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA ON¡CCTÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE
PATENTE "PIRAZOLES FUNGUICIDAS", EXPEDIENTE N" 0722912010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL
2OIO, SOLICITADA POR FMC CORPOFATION ..- - --- ---

Asunción,27IvIAR 2ü26

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma FMC
CORPORATION., contra la Resolución Ns 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada por la
Drrección de Patentes, y; ----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de noviembre del 2020 se presenta la representante convencional de la firma
FMC CORPORATION, a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 616 de fecha 13 de
noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 29 de diciembre del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 16 de octubre del 2024 expresa agravios la apelante. En fecha 18 de diciembre del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el
expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, Ia Resolución recurrida rezai " (...) " Que el dictamen final de la AsesorÍa Técnica de
Patentes DP'ATP N" 285/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones
señaladas en la vista de Fondo N" 3 DP-ATP N" 69/2020 de fecha 02/04/2020 y realizando el examen de
fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO
CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuesfos en los articulos io, 8o, 15" y 17" de la Ley
1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".--------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El solicitante manifiesta
que el documento Dl está dirigido a fungicidas de pirazolilcarboxamida de fórmula I como puede
verse en la estructura anterior, los rasgos comunes que caracterizan a los compuestos de Dl son una
fracción N-fenil-carboxamida unida en la posición 4 y un átomo de flúor en la posición 5 del anillo
central de pirazol. Por lo tanto, las enseñanzas de Dl llevarÍan a un experto a creer que estas
caracterÍsticas estructurales son las más favorables para proporcionar un control eficaz de las
enfermedades de las plantas. Por el contrario, los compuestos de la presente fórmula I requieren un
anillo de fenilo sustituido (Ql) en la posición 4 y una fracción de anilino en la posición 5 (Q2X).
Teniendo en cuenta estas diferencias, las enseñanzas de Dl no habrian inducido a una persona
experta a modificar ninguno de los compuestos divulgados en el mismo para llegar a un compuesto
conforme a la invención reivindicada en la actualidad al tratar de resolver el problema subyacente a
esta invención (es decir, encontrar compuesfos que actúen contra hongos fitopatógenos). Por ello, la
sustitución de un átomo de f|úor por una fracción de anilino significa sustituir un único átomo de
flúor en las moléculas Dl por un anillo bencénico completo (C6HS) y un grupo amino (NH),lo que
altera significativamente la forma, el tamaño y la propiedades electrónicas de la molécula ala
gran diferencia de estructura y electronegatividad entre los dos grupos; en esencia, s

Parne la Cristaldo

tola Gener¿l lnlctina
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grupo aromático-amino mucho mayor donde antes residía un átomo pequeño
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Resorución*.0 1A6
POR LA CUAL SE CONFIRMA IA RESOLUCIÓN N' 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2O2O,

DISTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
PATENTE "PIRAZOLES FUNGUICIDAS", EXPEDIENTE N" O7229I2OIO, DE FECHA 02 DE MARZO DEL
2010, SOLICTTADA POR FMC CORPORATION

electronegativo. Además, la fracción N-fenil-carboxamida de Dl tendrÍa gue sustifurise por un anillo
de fenilo directamente unido al anillo de pirazol, eliminando así la función carboxamida. Esta

modificación alterarÍa aún más las propiedades de la molécula como la polaridad, la capacidad de
enlace de hidrógeno y la forma general. ( )" ---------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N" 1630/2000, reza: "Arúculo 13.- De la

solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)

los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u

otro tÍtulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se

refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad lndustrial." ----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha

resuelto el rechazo de la solicitud Ns O722912O1O basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha

19 de octubre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de trece
(13) reivindicaciones, presentado en el expediente Nq 2O515O7 de fecha 04 de septiembre del 2020

como contestación a la vista de Fondo Ne 3 DP-ATP 69l2O2O de fecha 02 de abril del 2020 , notificada
ai solicitante el 03 de junio del 2020; b) EI rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventlvo y de claridad;c) El solicitante,
en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con
once (l I) reivrndicaciones.-------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la

formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El

examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 12 de marzo del2026, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las

objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de " Patentes de Invenciones" en sus Art. 3' y 8'

Que el Dictamen de la AsesorÍa Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre
otras cosas dice: "(...) En el campo agroquÍmico es conocido que pequeñas modificaciones
estructurales pueden producir cambios en potencia biológica, cambios en selectividad o cambios en
mecanismo de acción. En el caso de fungicidas heterociclicos es frecuente observar que compuestos
con núcleos estructurales similares interactúan con diferentes dianas molectilares. Por lo tanto, el
hecho de que un derivado de pirazol presente un mecanismo diferente al de un fungicida SDHI no
constituye necesariamente un resultado inesperado o inventivo. Además, cabe menci,
reivindicación ll desct'ibe composiciones que combinan el compuesto

\\1, '
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Resorución*' 0 12 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2O2O,
DICIADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE "PIRAZOLES FUNGUICIDAS", EXPEDIENTE N" O7229I2OIO, DE FECHA 02 DE MAMO DEL
2OIO, SOLICITADA POR FMC CORPORATION .--. -- -. -.

como protioconazol, metconazol, pentiopirad y clorotalonil. La combinación de fungicidas con
diferentes modos de acción es una práctica estándar en la protección de cultivos para ampliar el
espectro de control y reducir resistencia, por lo que dichas combinaciones se consideran
generalmente obvias para el experto en el campo de desarrollo de mezclas de pesticidas. En base a
todo lo descrito, puede concluirse que en base a una comparación estructural, elnúcleo pirazolya se
encuentra ampliamente descrito en Dl. Además, los sustituyentes aromáticos permitidos en la
solicitud coinciden con los de D1 y la introducción de anilina aromática está sugerida por D2. Por
último, la eliminación del grupo carbonilo constituye una modifrcación funcional rutinaria. También
el efecto biológico diferente puede considerarse una consecuencia inherente de la exploración
e structural rutinari a. (... ) "- - - - - - - - - - - -

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N'
6L6|2O2O dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de Ia
invención 07229l2OlO de fecha 02 de marzo del2010.---

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE

CONFIRMAR la Resolución N' 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada
por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N"O722qI2O1O DE FECHA 02 DE

MARZO DEL 2OIO, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC CORPORATION.
"PIRAZOLES FUNGICIDAS".. - - - - - - - -- -

Art.2 s ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "PIRAZOLES FUNGICIDAS", Ns

07229l2OlO de fecha 02 de marzo del2010.

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula. -- - - - -- -- -- - - - - - - - -- - -:

Pamela Cristaldo

rectota General lnterina
:ión G,n,trl d, Propiedad lndustriel
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DIRECCIóN NACIONAL DE

V;+, PROPIEDAD
\I ¡¡AELECTUAL

,( ;'1, GOBIERNO np.r. PARAGVÁI
\I PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY

Resorución."0-l 27
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 1648 DE FECHA 13 DE NovTEMBRE DE 2019, DICTADA poR
LA DIRECCIÓN op MARCAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "DAYO Y
ETIQUETA", CIA.SE 7, EXPEDIENTE N' ?362512014 ANOMBRE DE RETAIL S.A.----------

Asunción, 3l}llAR 2¡¡26

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RETAIL S.A.

en contra de la Resolución N' 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-

RE S U LTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de RETAIL S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 26 de junio de 2020, el representante convencional de RETAIL S.A. expresó agravios.

Esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de

agosto de 2020.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N'1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 considera "() Que, habiéndose

realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la

marca: Expediente 20lO - 1007199 Denominación DAY\J, Clase 7, Registro 342189, Titular ZHE/ANG DAYU
ELECTRIC TOOL CO. LTD., en fecha 3l de diciembre de 2010, Comentario: Que ambas denominacianes son

casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en Ltna misma clase, sin crear riesgo
de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6" de la Ley N" 1294/98 de

Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ----------'

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) El
A-QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de DAYO en varias clases y es

ampliamente conocida en el mercado por los productos y servicios que ofrece.../... A esto debemos sumar
que tanto la marca antecedente como la solicitada poseen sus propias etiquetas por lo que resulta
imposible que las mismas puedan ser confundibles para el público consumidor.../... En efecto, por los
derechos ya adquiridos de mi mandante sobre la denominación solicitada, resulta un acto arbitrario negar
el registro de la denominación DAYO en clase 07 a nombre de RETAIL 5.A..../... En resumen, la

denominación solicitada por mi mandante no se haya incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas

en la ley de marcas, consecuentemente, cumple con los requisitos legales de novedad, especialidad y
distintividad, por lo que el derecho de mi mandante a solicitar el registro de su marca, debe ser

protegido(.. ). ---- -"-

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

istaldo
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Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada,
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Resorución..1[J 27
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 1648 DE FECHA ,rit *o,rrEMBRE DE 2019, DrcrADA poR
LA DIRECCIÓN NP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "DAYo Y
ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N. 2362512Ot4 A NOMBRE DE RETAIL S.A.----------

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N" 342189 de la marca "DAYU" a

nombre de ZHEJIANG DAYU ELECTRIC TOOL CO. LTD. venció el 3l de diciembre de 2020, 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. i9 de la Ley N' 1294198 de Marcas que textualmente expresa: " (...) Podrá
solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de sels meses posteriores al vencimiento (...)".---------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravlo, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámrtes del
registro de la marca "DAYO Y ETIQUETA", solicitada por RETAIL S.A. ---------

Art.le

PORTANTO,
I¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.-

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

solicitada a nombre de'DAYO Y ETIQUETA", clase 25, Expediente No 2362512014,

Art.3e

a General a

rl de Propie d Indurtrirl

Nacional de Inrelecrual

NOTIFÍQUESE.
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Resolución*" 0't f 8
POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N" 2678 DE FECHA 19 DE SEMEMBRE DE2O25 Y N" 3663
DE FEcHA 20 DE NovTEMBRE Dgzozs DICTADAS poR LA omrccróN DE MARCAS EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09,
EXPEDIENTE N" 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. _--.-.-

Asunción, t 'J 
[lfA¡i i,jl6

VISTO: El recurso de apelación rnterpuesto por la representante convencional de SHOPPING TODO

HOGAR S.A., contra la Resolución N' 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de

Marcas, yi - - - - - - - -- - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING TODO

HOGAR S.A., e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N' 2678 de fecha 19 de

septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N' 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025la Dirección de Marcas confirmó en

todas sus partes la Resolución N' 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025. -----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING

TODO HOGAR S.A, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 3663 de fecha 20 de

noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha l0 de febrero de 2026,la representante convencional de SHOPPING TODO HOGAR

S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 19 de febrero de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 2678 de 19 de septiembre de 2025 consrdera: "(...) habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Qlrección 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 consisten 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 productos que desea proteger. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".La Resolución N" 3663 de 20 de noviembre de2025 considera:
"(...)el conjunto ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a los productos especificados tales como

dispositivos, aparatos e instrumentos, le brinda al público pertinente una información directa de que estos

son eléctricos, poseen eficiencia energética y ecológica garantizando un rendimiento máximo(...)" 
--------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)el análisis marcario no puede
basarse en una traducción literal aislada del signo, sino en la percepción real del mismo en elmercado. La

marca solicitada se presenta y es percibida como una unidad denominativa en idioma inglés, sin que el
consumidor realice un proceso de traducción conceptual para identificar los productos amparados. En
consecuencia, la interpretación literal propuesta por la Dirección no resulta suficiente para concluir el
carácter descriptivo del signo. Según lo señalado por la Dirección, el términó""Eco"
características ecológicas o de eficiencia energética. No obstante dicho término és utili,
extendida en el ámbito marcario como elemento evocativo .../... ,qsimismo, la Direcciói
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Resoluciónlr'O1

POR Iá, CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N' 2678 DE FECHA 19 DE SEMEMBRE DE 2025 Y N'3663
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE2O25 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tá, MARCA "ECO ELECTRTC HIGH POWER y ETIQUETA", CLASE 09,
EXPEDIENTE N" 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. _-..---

términos "ELECTRIC" y "HIGH POWER" informaria directamente caracterÍsticas técnicas de los productos.
Sin embargo, el análisis marcario no puede realizarse desmembrando cada uno de los términos gue
componen el signo, sino evaluando la expresión en su conjunto .../... La denominación de mi representada
no describe de manera directa ningún producto protegido. Por el contrario, evoca cualidades apreciadas
por el público consumidor(...)" -----

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

Que, al iniciar el análisis 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 del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales

dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia
administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294198

De Marcas.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0I de autos se aprecia que la solicitud de
registro de Ia marca "ECO ELECTRIC HIGH POWERY ETIQUETA" fue presentada para cubrirprodusJo: de
la clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Aparatos e instrumentos
científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales,
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y
de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables,
software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vÍrgenes; mecanismos para aparatos
que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de
ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática;
extintores".

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWERY
ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los productos que soliclta. En ese sentido, tenemos que
la denominación "ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye elnombre habitualcon el que se designa a
los productos pedidos de la clase 09 del nomenclador internacional.-------

Que, esta Dirección entlende que la solicltud de registro "ECO ELECTRIC HIGH POWER y
ETIQUETA" representa una creación lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la articulación
elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual.para

I?

istaldo

ffi;iiürirü::r

,)'-iidentidad marcaria robusta y diferenciadora. ----- -------------t-, -.--

ili::ilJffi;; tiiii'a't to"t"'o't
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Resorución-'! J 2 8
POR LA CUAL SE REVOCAN IA RESOLUCIONES N.2678 DE FEC;9 DE SEPTIEMBRE DE2u25Y N.3663
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE2O25 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09,
EXPEDIENTE N' 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. _.-----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el incrso 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
característlcas, especificaciones técnicas pnncipales 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 sus productos, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personaltdad que permrte 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 caracterÍstlcas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta
dentro de las prohibtciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. --

Art.Is

Art.2e

Art.3e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR las Resoluciones N' 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025 y N' 3663 de fecha
20 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ECO
ELECTRIC HIGH POWERY ETIQUETA", clase 09, Acta N" 83146/2022, sohcrtada a nombre

Abg. Claudia
Di-lc c tot a G c ne raf.,l n teri n a

D i.firión 6enrral,Je Proptdad I ndusrrial

0irotción N¿cion¡l dc Propitdad Inrtlecrual
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Resorución*01?t
poR LA cuAL sE REVocAN LA RESoLUCToNES N" 2678 ñe epcue r9 DE sEmEMBRE Dlzozsy N" 3663

DE FECHA zo DE NovtEMBRE Dgzozs DIcTADAS poR L-A pmrcclóN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CIASE 09,
EXPEDIENTE N" 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -... -- -

Que, esta combinación estratégica de término posibilrta un postcionamiento 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 caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla

su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento

en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o características de los productos o servicios qLte va a distinguir con ellas. Esto hace que el

titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mismas propiedades o características."----"-

Que, otro criteno a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia

previa en el nomenclador solicltado. Al respecto, vemos que extsten otras marcas registradas que cuentan

con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la

Instrtución, también se encuentran registradas en la clase 09 las marcas: FT ELECTRIC POWER, Registro N'

551490 a nombre de FUELTECH LTDA.; ECO POWER, Registro N' 442881 a nombre de lin Rong Wang;

ECQVILLE ELEgfRrc, Registro N'628852 a nombre de DIVINO SRL; extremo que demuestra la coexistencia

en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre

competitividad entre los mismos

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Adminrstrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca

del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación

hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte,

otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..."

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el

diseño de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinación de líneas en rojo y Puntos
negros, en la parte frontal superior se observa la denominación ECO en rojo, ELECTRIC en negro (ambos

en tamaño preponderante) y HIGH POWER en menor tamaño en color negro,la cual

impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca --ll;r-;;-j

marca solicitada

ECOEl.clrlc ECOEloctic
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Resorución..-fx 29
POR LA CUAL SE REVOCAN I.A RESOLUCIONES N' 2660 DE FECHA]g DL SNMEMBRE DE2O25Y N' 3662
DE FEcHA 20 DE NovTEMBRE Drzazs DICTADAS poR LA nmnccróN DE MARCAS EN EL EXpEDTENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35,

EXPEDIENTE N" 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. _- - - - -.

Asunción, ;. ,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de SHOPPING TODO

HOGAR S.A., contra la Resolución N'3662 de fecha 20 de noviembre de 2025, dictada por la Dlrección de

Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING TODO

HOGAR S.A., e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N' 2660 de fecha 19 de

septiembre de2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N" 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025la Dirección de Marcas confirmó en

todas sus partes la Resolución N" 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025. -----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING

TODO HOGAR SA, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 3662 de fecha 20 de

noviembre de2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha l0 de febrero de 2026, la representante convencional de SHOPPING TODO HOGAR

S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha l9 de febrero de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 2660 de 19 de septiembre de 2025 considera: "(...) 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 consisten 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(...)".LaResolución N'3662 de 2O de noviembre de2025 considera:

"(...)e1 conjunto ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a los servicios de comercialización y venta de los

productos especificados fales como herramientas, máquinas, motores, dispositivos, aparatos e

instrumentos, le brinda al público pertinente una información directa de que esfos son eléctricos, poseen
eficiencia energética y ecológica garantizando un rendimiento máximo(...)" --'-'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta "(...)el análisis marcario no puede

basarse en una traducción literal aislada del signo, sino en la percepción real del mismo en el mercado. La

marca solicitada se presenta y es percibida como una unidad denominativa en idioma inglés, sin que el

consumidor realice un proceso de traducción conceptual para identificar los se¡vigios

consecuencia, la interpretación literal propuesta por la Dirección no resulta:sufibiente
carácter descriptivo del signo. Según lo señalado por la Dirección, el' iérminQ "t

características ecológicas o de eficiencia energética. No obstante dicho término es

I ii*rñiñi,'-.í ¿, proliJd ad ndu; t ri rl

i'i:ec¿ióo Nacional de Propiedad lnrtltcrual

En
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Resorución-.-0j 29
POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N' 26ó0 DE FECHA 19 DE SEMEMBRE DE 2025 Y N'3662
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE2025 DICTADAS POR I¿. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER y ETIQUETA", C[¿,SE 35,
EXPEDIENTE N'83145/2022, SOLICÍTADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. _-..-.-

extendida en el ámbito marcario como elemento evocativo .../... Asimismo, la Dirección sostiene que los
términos "ELECTRIC" y "HIGH POWER" informaría directamente caracteristicas técnicas de los productos.
Sin embargo, el análisis marcario no puede realizarse desmembrando cada uno de los términos que
componen el signo, sino evaluando la expresión en su conjunto .../... La denominación de mi representada
no describe de manera directa ningún servicio protegido. Por el contrario, evoca cualidades apreciadas por
el público consumidor(...)" - - - - - - -

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

Que, al iniciar el análisis 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 del signo distintrvo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales
dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia
administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294198

De Marcas.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0I de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "ECO ELECTRIC HIGH POWERY ETIQUEIA" fue presentada para cubrir servicios de la
clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente descnbe: "servicios de importación,
exportación, publicidad, comercialización y venta de herramientas eléctricas, máquinas, máquinas
herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehiculos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrÍcolas que
no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores
automáticos, aparatos e instrumentos cientificos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de
pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción,
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de
electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos,
imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento
digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras,
dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo,
tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos
de respiración para la natación subacuática; extintores

Que, a los efectos de determinar si Ia solicitud de regrstro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWERy
ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominación "ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye el nombre habitual con el que se designa a

los servlclos de la clase 35 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ECO ELECTÉ.'Ulclt
ETIQUETA" representa una creación lingüÍstica distintiva. Esta srngularidad emana/6p la,aiticul
elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado indidldud pffi
identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----- -----------1,\,,:;..---_-'ffi
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Resorución..[] 29
poR r.-A. cuAL sE REVocAN LA RESoLUCIoNES N" 2660 op rgcHATg E E SEmEMBRE DE zozly N' 3662
DE FEcHA z0 DE NovTEMBRE Dgzozs DICTADAS poR LA pnnccróN DE MARcAS EN EL ExpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENIE N" 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. _. -. -..

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

el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-------------

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

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

propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las

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

m i smas p rop i edade s o c aracte rÍ sti c as. " - - - - - - -

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la

Institución, también se encuentran registradas en la clase 35 las marcas: HP HIGH POWER, Registro N"

609211a nombre de SURESTE S.A.;ECQVILLE ELECTRIC, Registro N' 628853 a nombre de DIVINO SRL;XL

POWER. Registro N' 515256 a nombre de Hung Chia Lan; CAMPO ELECTRIC, Registro N'612560, a nombre
de David Dyck Bergen; extremo que demuestra la coexistencia en el rubro, siendo utilizado por diversos

titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca

del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discrimrnación
hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte,

otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..."

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etrqueta diferencradora que consiste en el

diseño de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinación de lÍneas en rojo y puntos
negros, en la parte frontal superior se observa la denominación ECO en rojo, ELECTRIC en ambos

en tamaño preponderante) y HIGH POWER en menor tamaño en color negro,la c¡ral en una

impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca ------.---

I
marca solicitada

fec

Dirtcción

li,tcciónN

ECOEl.clrlc ECOElecúk
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ResoluciónN'l,l'----
POR LA CUAL SE REVOCAN [A RESOLUCIONES N'2660 DE FECHA Tg OE STMEMBRE DE2O25Y N" 3662
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE2025 DICTADAS POR I..A. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENTE N' 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. _.--.--

Que, la Resolución recurrida se funda en Io preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, Io 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 pnncipales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de Ia solicitud de registro; ésta Dirección consldera 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

ArLls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resoluciones No 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025 y N' 3662 de fecha
20 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ECO
ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase 35, Acta N" 83145/2022, solicitada a nombre

Art.3e NOTIFIQUESE.

\i<;--,'
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Resorución*'01 $t
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE2024 DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE F.EGISTRO DE LA MARCA "ECO
ELECTRIC HIGH POWER y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N' 83147/2022, SOLICnADA POR
SHOPPING TODO HOGAR S.A. -------

VISTO:

HOGAR S.4.,

Asunción, ,',

El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de SHOPPING TODO

contra la Resolución N' 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de

Marcas, y;

RE S ULTA:

Que, en fecha 18 de julio de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING TODO

HOGAR SA., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1894 de fecha 20 de

noviembre de2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 29 de .iulio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 19 de agosto de 2025, la representante convencional de SHOPPING TODO HOGAR S.A.

expresó agravios. Esta Dlrección tiene por presentada la expresrón de agravios y llama autos para resolver

en fecha 2l de agosto de2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024 considera: "(...) 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 maÍcas: La marca se

encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten 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 productos que desea proteger. En

consecuencia no ha lugar a lo solicitada(...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)la marca esta compuesta por las

palabras en inglés ECO + ELECTRIC + HIGH + POWER, elprefijo ECO proviene del desmembramiento de la

palabra. ecología utilizado para denotar la cualidad de sustentabilidad o amigable con el medio ambiente, la

frase ÉLECTRIC HIGH POWER significa literalmente en inglés "Alta potencia eléctrica" por lo que el
conjunto de estas palabras debe considerarse una expresión de fantasía que tiene un caracter puramente
evocativo .../... El término evocativo, nos da una idea del producto que se brindará con dicha marca y a
veces, más que una idea, nos brinda una certeza sobre el mismo, pero de ninguna manera puede ser

considerada una designación descriptiva necesaria o usual para aquello que protege(. )" ---------

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

interpuesto

Que, al iniciar el análisis debe

conjunto, como es regla general en el

es advertir si la percepción del signo

tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vlsión de

derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y

distintivo puede ser considerado incurso en prohi
dictadas en proteccrón del público consumidor. De esta manera, corre§pbnde 1a

iltaido
áilnte¡ina

\q'.. Ditccción Nacioirl dc !ropirdad lnreletrurl
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ResoruciónN" 01 30
PoR LA cuAL sE REVocA t-A RESoLUcTóN N" 1894 DE FECHA 20 DE NovTEMBRE DEzoz4 DTcTADA
POR I.J. OM¡CCTÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA"ECO
ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CIáSE 07, EXPEDIENTE N" 83147/2022, SOLICITADA pOR
SHOPPING TODO HOGAR Sá. _.-..-.

administrativa determinar si la marca solicrtada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294198

De Marcas.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la mrsma
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "ECO ELECTRIC HIGH POWERYETIQUETA" fue presentada para cubrirptoduslo de
Ia clase 07 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Herramientas eléctricas, máquinas,
máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehÍculos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que
no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores
automáticos'1 

------- 
--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWERY
ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que
la denominación "ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye elnombre habitual con elque se designa a
los productos pedidos de la clase 07 del nomenclador internacional.--------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y
ETIQUETA" representa una creación lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de Ia articulación de los
elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. -----

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

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

Que, adrcronalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferencladora que consiste en el
diseño de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una comblnación de líneas en rojo y puntos
negros, en Ia parte frontal superior se observa Ia denominación ECO en rojo, ELECTRIC en n
en tamaño preponderante) y HIGH POWER en menor tamaño en color ne

thr' (¡
: Dirc a Gene

impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividaa , f. rnr.");$!'i=-*-lG
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Resorución*"0130
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO
ELECTRIC HIGH POWER y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N" 83147/2022, SOLICITADA POR
SHOPPING TODO HOGAR S.A. -------

marca solicitada

ECoEl.ctric ECOEloctrlc

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 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 técnlcas principales de sus productos, es eminentemente evocativo,

dotado de crerta 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 solicrtud de registro; ésta Drrección considera que es un signo que posee

las caracterÍsticas necesarias para prosperar 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,
LA DIP.ECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

ArLIs REVOCAR la Resolución N' 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la

Dirección de Marcas.

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

ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase 07, Acta N' 83147/2022, solicitada a nombre

de SHOPPING TODO HOGAR S.A. -------' 
-' - - - - - - - - - - - - - - )

nte¡ina
¡d l¡dtsuirl

Art.3e

irdad Intelectu¿l
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Resolución-"OJ 1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1535 DE FECHA 3I DÉ JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I.,{ MARCA'ESPERANTO FUN F.ESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDTENTE N" 8409/2OII, SOLICITADO
POR IORGE ADRIAN RIQUELME

Asunción,31[llAR2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Leandro Anibal
Tlavaglio contra la Resolución Ns 1535 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha O9 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de Leandro Anibal
Tlavaglio e interpone recurso de apelación contra la resolución Ns 1535 de fecha 3l de julio de 2018, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 2l de abril de 2023, el representante convencional de Leandro Anibal Tlavaglio expresó
agravios; en fecha 07 de octubre de 2024 fue declarada la rebeldÍa del solicitante por no contestar el

traslado de la expresión de agravios, se dió por decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para
resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) notamos que entre las marcas, es posible la coexistencia
pacífrca en el mercado, en razón de que la marca solicitante solo tiene en común la palabra ESPERANTO,
siendo la visión en conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear
confusión al público interesado o consumidor. En tanto esta Dirección declara improcedente a la
oposición plantead a. (...)".- - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(..) QUE la resolución Np 1.535 de
fecha il de julio de 2018, debe ser revocada inexorablemente, por los hechos e instrumentales que
acompaño a esta presentación, hechos y documentos evidente,s gue el Inferior no tuvo en cuenta al
momento de emitir su resolución,y que son, entre ellos que omitió el análisis de las marcas y QUE LA
MISMA HA SIDO TRAMITADA EN REBELD|I, lo cual hace presumir una "Conffesio ficta", en relación a la
solicitud de la marca "ESPERANTO FUN RESTO LOIJNGE", ya que mi representada tiene registrada la
marca "ESPERANTO", en la Argentina, en la misma Clase 4i y, con Registro Ne 2148145, así como numerosos
solicitudes de registros en la Argentina en la misma CLASE 43 con Actas Nros. j12.7066 y 3190880 conforme
obra en autos, hecho este que el Juzgador dejó pasar por alto. Que es potestad y a su vez obligación del
Director el proceder al rechazo de una marca, aunque la misma no haya sido objeto de oposición alguna,
cuando, según lo expresa la propia Ley que nos rige (...)". --------

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

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

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de .o.,f.¡d{óü'
t,., 

,

el



DIRECCIÓN NACIONAL OE

W ,\PROPIEDAD
\U INTELECTUAL

,V *\ GOBIERNO onr PARAGUÁI
§d PNNEGUAY , REKUÁI

PARAGUAY

ResoluciónN'

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ns 1535 DE FECHA 3r DE JULIo DE 2018, DICTADA poR LA
omrcctóN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIosos, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 8409/2OII, SOLICITADO
POR IORGE ADRIAN RIQUELME

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 "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE" y la marca

oponente "ESPEMNTO".-- - - --- - ---

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "ESPERANTO FUN

RESTO LOUNGE" y la marca oponente "ESPERANTO', se evidencia que, si bien ambas comparten el

vocablo "ESPERANTO", la oponente se limita al uso exclusivo del mismo, mientras que la marca solicitante
incorpora términos adicionales como: "FUN", "RESTO" y "LOUNGE", Ios cuales le dan una estructura más

extensa y distintiva tanto en lo visual como en lo fonético y conceptual; es decir, considerando a los signos
de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se

darÍan.

ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE

ESPERANTO

(marca solicitada), y

(marca oponente)

Que, adicionalmente, 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.a Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un 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. ------------

Siguiendo con el análisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de
Teñtorialidad, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al

paÍs en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene un mejor
derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la
protección sobre la denominación en pugna.------

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de Ia Ley de Marcas: "El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantÍas que esta ley le otorga, una
vez registrada en el pais", respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia
adminishaüva concuerda con la decisión final a la que ha a:ribado el A-quo.---

Que, según lo manifestado por el apelante, su oposición se basa en los registros previos que posee de
la marca "ESPERANTO" en el paÍs de Argentina bajo el Ne 2148145 para la Clase 43 y las solicitudes Ns
3L27O66 y Ne 3190880 para la clase 43; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en el
extranjero, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro país en fecha 3l de octubre de 2011, con
posterioridad a la marca "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE" cuyo propietario presentó su solicitud de
registro en fecha 08 de marzo de 2011. Recordemos que el artÍculo 12' de la Ley N' 1294/98 expresa: .Za

prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora
ante la Dirección de la Propiedad Industnal". Siendo así, resulta claro, que el solicitante es

prioridad para la obtención del registro de su marca en el paÍs.-- -------------------r--

Abs.o
Dlre

Dirccción

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
Dirrcc!óa Ñrcional de Propitad Iorelecrual
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ResoruciónN'0151
POR I.¿. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1535 DE FECHA 3I DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 8409/2OII, SOLICITADO
POR JORGE ADRIAN RIQUELME

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas limitaciones, ya que
existen categorías de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen un tipo de

protección especial ante su registro en paÍses del extranjero, no es el caso de la marca oponente.-

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera
"ESPERANTO" no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar
con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse
al regrstro nacional de la marca "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE". Por tanto, corresponde confirmar la
resolución recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución Ns 1535 de fecha 31 de julio de 2018 dictada por la
Direcclón de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE ", clase 43, Acta N" 8409/2011, solicitada a

nombre de la firma JORGE ADRIAN RIQUELME.-

4fi.34 NOTIFÍQUESE por Cédula.--- --

la.§

Art.2e

¡i-. i
ir.- il

l\,

ir¡. l,
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POR I.¿. CUAL SE REVOCAN T-AS RESOLUCIONES N" 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE2O24YN'3773
DE FEcHA 27 DE NovTEMBRE Dgzozl DTcTADAS poRlAomrccróN DE MARcAS EN EL ExpEDTENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA ryOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N'
8I63U2O23,SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI

esunción, 3 'l I\I]AR 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de LUANA PAOLA
VILLALBA BERTONI, contra la Resolución N' 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de LUANA PAOLA
VILLALBA BERTONI, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la
Resolución N' 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N" 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025la Dirección de Marcas confirmó en
todas sus partes la Resolución N" 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024. -----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, Ia representante convencional de LUANA PAOIá ULIáLBA
BERTONI expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 12 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024 consid era: "(...) 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 consisten 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 seruicio., La denominación se

considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los ser¡icios que desea proteger. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" La Resolución N" 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025
considera: "(...) el término dominante'TRAVEL" le brinda información clara y directa al consumidor de que
los servicios prestados están relacionados con los viajes, cualquiera sea su medio, mientras que la palabra
"YOUR" simplemente refuerza la idea indicando un posible servicio personalizado(...)". --------

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

un error al alegar que la denominación "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" es un nombre genérico o
designación de los productos comprendidos en la clase 39, puesto que la misma consiste en un conjunto
denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución, por lo que necesariamente debe
aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras
que evocan las características del producto. La doctrina define al signo genérico de la siguiente manera "los

que definen no directamente el objeto en causa sino la categoría o el género a los que pertenece
.../... es importante considerar que se entiende por marcas evocativas a aquellas,.gue dan al
consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o características de tos prodicros o serw\q
distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular(...)" ------------------3--------
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Resorución."Ill 3 3
POR LA CUAL SE REVOCAN I.¿.S RESOLUCIONES N' 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE2O24Y N" 3773

DE FEcHA 27 DE NovIEMBRE Dgzozs DICTADAS poR L-A. omrccróN DE MARcAS EN EL ExpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIEN]E NO

8I63U2O23,SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI _.-.--

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

Que, al iniciar el análisis 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 del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales

dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia
administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley L294198

De Marcas.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una

denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0t de autos se aprecia que Ia solicitud de

registro de la marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la ghg39 del

nomenclador internacional, que textualmente describe: "servicios prestados por un agencia de viajes,

transporte terrestre de pasajeros, organizacion de transporte para circuitos turistico,t reservas de viajes;
reservas de transporte; reservas de plazas de viaje".

Que, a los efectos de determinar si Ia solicitud de registro de marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA"
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación
"YOUR TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase

39 del nomenclador internacional. -------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" representa

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

fonéticos e ideológicos que trascrenden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma inglés "YOUR TRAVEL" dan una idea del rubro en el cual
se desempeñará la marca solicitada pero no constituye la designación con la que necesariamente se

nombra a los servicios que pretende amparar.-

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "
plppiedad o ceructerís ingil o aun de la acüwdad que desanolla
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 erl sus marcas las
propiedades o caracterísücas de los productos o seruicios que va a disünguir con ellas. Esto
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas erzogue(
mismas propiedades o características."------- --------------------t
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N' 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE2O24 Y N" 3773
DE FEcHA 27 DE NovIEMBRE DEzoz5 DICTADAS poR r-A. orRpccróN DE MARcAS EN EL ExpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA ryOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N'
8L63U2O23,SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si

existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas

registradas en clase 39 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda
realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:

VFUN&IOY TRAVEL, Registro N' 511264, a nombre de Enjoy Travel S.R.L.; PRIORITY TRAVEL, Registro N'
535905, a nombre de Roots S.A.; STOCK TRAVEL, Registro N' 609529, a nombre de Diana María Beatriz
Fernández Alderete; GLOBAL TRAVEL, Registro N' 480955, a nombre Global Trading S.A.; extremo que
demuestra la coexistencia a nombre de dlferentes titulares y en Ia misma clase, por ende, esta Dirección no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.
En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del
Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia
los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..."

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
denominación YOUR en color bordo en la parte superior y TRAVEL en combinación de colores bordo y
rosa, con la imagen de un avión que traza su vuelo entre las letras, la cual en conjunto deja una impresión
diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

marca solicitada

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

características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especrficaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, IÍnea de servicios o

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

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

examen de registrabilidad de la solicitud de regrstro; ésta Dirección considera que es un signo que

el

le

las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encont
dentro de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolu
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Resolución."I1 $ ?,
POR I.¿, CUAL SE REVOCAN I.AS FESOLUCIONES N" 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE2O24 Y N" 3773

DE FECFIA 27 DE NOVIEMBRE DE2025 DICTADAS POR I.¿, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-á, MARCA'YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N'
8T63U2O23, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILT.ALBA BERTONI

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

RESUELVE

REVOCAR las Resoluciones No 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024 y N' 3773 de fecha

27 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YOUR

TRAVEL Y ETIQUETA', clase 39, Acta N" 81631/2023, solicitada a nombre de LUANA
PAOTAVILLALBA BERTONI

NOTIFÍQUESE.
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ResoruciónN.0133
POR LA CUAL SE REVOCA}.I LAS RESOLUCIONES N" 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE2O24 Y N" 374
DE FECHA 27 DE NovIEMBRE Dgzozl DIcTADAS poR LA pmncctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA ryOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N"
81636 IZOL3,SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI _---.-

Asunción,31}lAR 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de LUANA PAOLA
MLIá,LBA BERTONI, contra la Resolución N' 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de LUANA PAOLA
VILIá.LBA BERTONI, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la
Resolución N' 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N'3774 de fecha 27 de noviembre de 2025la Dirección de Marcas confirmó en
todas sus partes la Resolución N" 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024. -----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, la representante convencional de LUANA PAOLA VILLALBA
BERTONI expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 12 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024 consid era: "(...) 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 consisten 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 caracteristica 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(...)" La Resolución N" 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025
considera: "(...) el término dominante "TRAVEL" le brinda información clara y directa al consumidor de que
los servicios prestados están relacionados con los viajes, cualquiera sea su medio, mientras que la palabra
"YOUR" simplemente refuerza la idea indicando un posible servicio personalizado(...)".--------

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

un error al alegar que la denominación "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" es un nombre genérico o
designación de los productos comprendidos en la CLASE 43, puesto que la misma consiste en un conjunto
denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución, por lo que necesariamente debe
aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras
que evocan las caracterÍsticas del producto. La doctrina define al signo genérico de la siguiente manera "los

que defrnen no directamente el objeto en causa sino la categoría o el género a los que pertenece el olf
../... es importante considerar que se entiende por marcas evocativas a aquellas que dan al
consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o características de los productoso setvi
distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular(...)" --- - --- - I ----+i--
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Resorución-"-0j S 5
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE2O24Y N'3774
DE FEcHA 27 DE NovTEMBRE DE 2oz5 DTcTADAS poR LA omrccróN DE MARcAS EN EL EXpEDTENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Tá, MARCA ryOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N'
8163612023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI _...-...-

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

Que, al iniciar el análisis 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 del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales

dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia
administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294198

De Marcas.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una

denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la solicitud de

registro de la marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del

nomenclador internacronal, que textualmente describe: "reserva de alojamiento temporal; reserva de

hoteles".

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA"
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que Ia denominación
"YOUR TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se desrgna a los servicios pedidos de la clase

43 del nomenclador internacional. -------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" representa
una creación lingüísüca distintiva. Esta srngularidad emana de la articulación de los elementos visuales,

fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma inglés "YOUR TRAVEL" dan una idea del rubro en el cual
se desempeñará la marca solicitada pero no constituye Ia designación con la que necesariamente se

nombra a los servicros que pretende amparar.-

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es 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 evocaAva es a

p¡gpiedad o caractelís iL o aun de la acüuidad 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 que va a distinguir con ellas.
titular de una marca evocativa deba aceptar, o na pueda impedir, que otras marcas e
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mismas propiedades o caracteristicas."------- --------------'.15
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Resorución*" 0 15 5
POR I..A. CUAL SE REVOCAN [¿,S RESOLUCIONES N" 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE2O24Y N'3774
DE FEcHA z7 DE NovtEMBRE DEzozs DTcTADAS poR LA pmrccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", C[¿,SE 43, EXPEDIENTE N'
8163612023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI _--------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si

existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 43 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda
realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:
VIAIEMOS YA SOLE TRAVEL, Registro N' 590796, a nombre de Fabiana Soledad Silveyra Flores; BL-A.CK

TRAVEL WEEKEND BOARDING GROUB Registro N' 621i03, a nombre de Boarding Pass S.A.; l¡rqy¡¡
LOVER, Registro N' 511927, a nombre de Deisy Lorena Rojas Gimenez;STOCKTRAVEL, Registro N. 609530,

a nombre Diana Maria Beatriz Fernández Alderete; extremo que demuestra Ia coexistencia 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. En ese sentido, la Ley de
Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las
autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en 1a

substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela
igualitarios frente al procedimiento..."

Que, adtcionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
denominación YOUR en color bordo en la parte superior y TRAVEL en combinación de colores bordo y
rosa, con la imagen de un avión que traza su vuelo entre las letras, la cual en conjunto deja una rmpresrón
diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

marca solicitada

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, Io 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 evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, IÍnea de servicios o

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

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al nb encontrarse i
dentro de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocái la Resoluciór¡
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POR LA CUAL SE REVOCAN I..AS RESOLUCIONES N' 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE2O24Y N'374
DE FECFIA 27 DE NovTEMBRE DEzozs DICTADAS poR LA pmpccróN DE MARcAS EN EL ExpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE T.A MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CIASE 43, EXPEDIENTE N'
81636 IZOLS,SOLICITADA POR LUANA PAOI.A. VILLALBA BERTONI

Art.le

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RES UELVE

REVOCAR las Resoluciones N" 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024 Y N' 3774 de fecha

27 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas,

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

TRAVEL Y ETIQUETA", clase 43, Acta N" 81636/2023, solicitada

PAOLAVILLALBABERTONI

Art.3e

ora Genera fltetlna
:d lndustriel¡n 

Gtncrl\ rir ltcP

ión N¡cion¡l de lnttlectu¡-!

marca IfOUR
re de LUANA
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ResoruciónN.0154
POR I..A, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 230 DE FECHA 26DEABRIL DE}OL}DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N"
8I5O2I2OI8 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A.

en contra de la Resolución N' 230 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - - -- - - -- - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2O22 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A. e
tnterpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 230 de fecha 26 de abril de2022, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 29 de junio de 2A22 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expresó agravios;

en fecha 0t de marzo de 2023 esta Dirección declara la rebeldÍa a la parte solicitante, da por decaÍdo el

derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver.----

CONSIDERANDO:

Que, 1a mencionada Resolución considera que "(...)al analizar las marcas en conjunto, se puede notar
que la marca solicitada se halla compuesta en su parte denominativa por 6 vocablos, entre los cuales, los
últimos elementos hacen alusión directa al origen empresarial de la misma, comparten algunas letras en
común pero como es sabido el cotejo marcario debe realizarse en completo. Esta Dirección considera que
la marca solicitada BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distinta a la
marca oponente BONLE y que las mismas podrán coexistir pacÍficamente en el mercado. Que, la marca
solicitada es una marca mixta, que posee un logotipo/distintivo con un diseño y una grafía novedosa que le
brinda aptitud distintiva visual a su marca(. )" ---- --

Que, entre otros argumentos, se agravia elapelante GLORIAS.A. y manifiesta: "(...)Que, primeramente
no es un "CoN/uNTO", es una "RAÍ7", Y EN EL CAS) DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, ES LA
TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una
marca, y en este caso, no es solo LA RAÍ7, slNo MMBIÉN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA s\MILITUD:
BONLATTE . MARCA PETICIONADA BONLE REGISTRO NACIONAL, REGrSTROS INTERNACIONALES Y
SOLICITUDES PREVIAS .../.., QUE EN ESTE CASO, SE TIENEN LA IDENTIDAD DE CUATRO LETRAS EN LA
MISMA DISPOST\ÓN DE LAS DENOMINACIONES .../... Remitiendonos a ambas marcas observamos que las

designaciones SON CUASI IDENTICAS, en este caso, no es que comparten una raiz denominativa,la simple
inserción de las letras AU no constituye elementos diferenciadores suficientes en el caso que nos
enfrenta(...)

Que, la representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY no presentó la contestación del
traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección la declaró en rebeldÍa y tuvo por decaído el

derecho que de¡ó de usar.----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPAI.IY
(solicitada en clase ?9) y lamarca BONLÉ (registrada en las clases 29,32,5, 30, 31). -------------\

Abg) Cnstaldc
Diicltora Gene[ai Tnterina

Dirrcció¡ Nacjonal de Iropiedad Inrcltcrual
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Resolución N'

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'230 DE FECHA 26DEABRIL DE}O¿}DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ',BONLATTE BY TIIE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N"
8 15 O2l2 OI 8 A NOMBF.E DE THE CO CA. COT¿. C OMPANY.

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 "BONL{TTE BY THE COCA-COIA
COMPANYYETIQUETA", clase 29, con la marca oponente "BONLE" en las clases 29,32,5,30,31.

BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (marca so.hcitada)

BONLE (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de 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 principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en fotma arbitaria (7lz¡.'-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BONLATTE BY THE COCA-COLá,

COMPANP y la marca oponente "BONLE", por más que compartan letras no se leen de la misma manera,
tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tlene
seis vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo, Alega la parte oponente acerca de la extrema
similitud en el primer término BONLATTE BONLE, sin embargo esta dependencra administrativa
considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas
derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. Igualmente, dentro de la

denominación de la marca solicitada se hace referencia expresa a su origen comercial: "BY THE
cocA-colA CoMPANY'. - 

--------

LassimilitudesalegadasporeloponentesebasanenquecompartenlasletrasB-O-N-Lyque
ambas terminan en E. En ese sentrdo, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto
del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma alslada. Por ello cabe afirmar que Ia protección
otorgada a la marca registrada BONLE se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así

presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B - O -

N - L - E), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos p
parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca poste4iúfi;pes.Q.a e

diferencien de la marca anterior. ---------.111-------:'-.-'"i-(

i/',f
! ... :

i.-
t'. q

- Diro.llr*cooñffi.
fl [:T[f#:l i: I lrfil],i,;;;; ;

' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi, Editorial: t.exisNexis - Abeledo-Pernrt AÑO: ZO0g
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Resolución N' 0 t
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'230 DE FECHA 26DEABRIL DEaO¿}DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N'
81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho ntarcario no protege prefijos o partículas
Comunescuandonoconstituyenporsímismoselsignodistitltivo

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "(...) La comparación visual de las marcas

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

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

combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes sr6,nos denominativos contienen algunas silabas

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

Que, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las

marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del

consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación "BONLATTE" de la solicitada es una

combinación de la palabra BON del idioma francés que significa BIEN o BUENO y LATTE delidioma inglés

que significa CAFÉ CON LECHE; por su parte, la denominación de la marca oponente "BONLE" es Lln

vocablo de fantasía. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. Vemos así, que el hecho de

compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo
en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en Ia presente resolución. -----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la

denominación BONLATTE en color beige y tamaño preponderante y BY THE COCA-COLA COMPANY en

combinación de colores beige y negro en menor tamaño en el margen inferior derecho, con la imagen de la

representación de una salpicadura de un producto líquido en la parte superior, la cual en conjunto deja

una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a Ia marca

marca solicitada

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencra pacífica entre las

BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", clase 29 y "BONLE", en las clases 29,

: Dirección Nacional de Propiedad Inteleclual (DINAPI), Directrices paro el extttten tle ttutttus en Poraguay. Disponibldiia.:
https://wwu,.dinapi. sov.ov/oor{allv-J/nroniedad-intiustrialArarcas/directrices \lr,r,

$4

Crisraldo

Dirrcción Npionrl de Propirdad Inteleclu:

lillciina
Dirtcción Gctr'ial ic Pro¡ieCa,l Irdusrti:
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ResoruciónN" 0xs4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'230 DE FECHA 26DEABRIL DEaOL}DICTADAPORLA
»MECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'BONIATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N"
81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COI.A COMPANY.

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 dif'erentes entre sí, originales, distintas una de

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

Art.le

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolucrón N' 230 de fecha 26 de abril de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la
"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y
N'81502/2018, solicitada a nombre de THE

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

solicitud de registro de la marca

Expediente

ora Ge

Genctal i¡
Necion¡l de

e¡ina
edad lndusrrial

rd Intelectu¡l
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ResoruciónN. 0 15 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' zzg DEFECHA 26 DEABRIL DEzozzDICTADA poR LA
omrccróN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA 'BONLATTE BY THE COCA.COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N"
81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.

Asunción,31Iv1AR 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLORIAS.A.

en contra de la Resolución N" 229 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de GLORIA S,A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 229 de fecha 26 de abril de2022, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 29 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expresó agravios;

en fecha 01 de marzo de 2023 esta Dirección declara la rebeldÍa a la parte solicitante, da por decaÍdo el

derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)al analizar las marcas en conjunto, se puede notar
que la marca solicitada se halla compuesta en su parte denominativa por 6 vocablos, entre los cuales, los
últimos elementos hacen alusión directa al origen empresarial de la misma, camparten algunas letras en

común pero como es sabido el cotejo marcario debe realizarse en completo. Esta Dirección considera que
la marca solicitada BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distinta a la

marca oponente BONLE y que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Que, la marca
solicitada es una marca mixta, que posee un logotipo/distintivo con un diseño y una grafÍa novedosa que le
brinda aptitud disüntiva visual a su marca(...)" -- -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GLORLA S.A. y manifiesta: "(...)Que, primeramente
no es un "CONJ|JNTO", es una "RAÍT", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, ES LA
TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una
marca, y en este caso, no es solo LA RAiz, slNo TAMBIÉN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA sIMILITUD:
BONLATTE - MARCA PETICIONADA BONLE REGISTRO NACIONAL, REGISTROS INTERNACIONALES Y
SOLICITUDES PREVIAS ,,./... QUE EN ESTE CASO, SE TIENEN LA IDENTIDAD DE CUATRO LETRAS EN LA
MISMA DISPOST\ÓN DE LAS DENOMINACIONES .../... Remitiendonos a ambas marcas observamos que las

designaciones SON CUASI IDENTICAS, en este ceso, no es que comparten una raiz denominativa, la simple
inserción de las letras AU no constituye elementos diferenciadores suficientes en el caso que nos

enfrenta(...)

Que, la representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY no presentó la contestación del

traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección la declaró en rebeldía y tuvo por decaÍdo el

derecho que dejó de usar.----

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

consecuente coexistencia o no de las marcas BONLATTE BY THE COCA

(solicitada en clase 30) y la marca BONLÉ (registrada en las clases 29,32,5,3o,?ti,.
líi

interpuesto, y la

\,- s-\_
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Resolución." U 3 5
poR t¿, cuAL sE coNFIRMA tA. RESoLUctóN N' z2g DEFECHA IIDEABRIL DEzozzDICTADA poR LA
NMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE [¿, MARCA 'BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N"
81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA.COLA COMPANY.

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 objetrvo 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 análisls 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 "BONI"{TTE BY THE COCA-COLA.

COMPANYYETIQUETA", clase 30, con la marca oponente "BONLE" registrada en las clases 29,32,5,30,31.

BONLAIIE BYTHE COCA-COLA COMPANYY ETIQUETA (marca solicitada)

BONLE (marca oponente)

Que, sr bien es cierto que las denominaclones analizadas contienen similifudes 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 Ia resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BONI.ATTE BY THE COCA-COLA
COMPANY" y la marca oponente "BONLE", por más que compartan letras no se leen de la mlsma manera,
tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca soltcitada tiene
seis vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema
similitud en el primer término BONIATTE - BONLE, sin embargo esta dependencia administrativa
considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas
derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. Igualmente, dentro de la
denominación de la marca solicitada se hace referencia expresa a su origen comercial: "BY THE
cocA-colA CoMPANY'. - 

--------

LassimilitudesalegadasporeloponentesebasanenquecompartenlasletrasB-O-N-Lyque
ambas terminan en E. En ese sentldo, como es sabido, la proteccrón de las marcas se extrende 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 BONLE se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así

presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B - O -

N - L - E), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos puede.
parte de otra marca -aún en Ia misma clase- toda vez que la marca posteri

J:"'' 
/ 

'drferenciendelamarcaanterior'-.-----.-.---á.-

' Derecho de Marcas. lorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AñO: ZOO3
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Resorución*. 0 15 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCTóN N" zz9 DE FECHA 26 DE ABRrL DEzozzDICTADA poR LA
onecclÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N"
81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.

En

comunes
tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas

cuandonoconstituyenporsímismoselsignodistintivo.

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N" 25912025: "(...) 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 cc¡incidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo,
los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud
fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el
mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave
para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden
y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sÍlabas comunes y su

combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguienfes srgnos denominativos contienen algunas sílabas

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

Que, corresponde además reallzar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las

marcas en cuestión poseen algún significado particular que perrnita diferenciarlas en la percepción del

consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denomrnación 'BONLATTE" de la solicitada es una

combinación de la palabra BON del idioma francés que significa BIEN o BUENO y LATTE delidioma inglés

que significa CAFÉ CON LECHE; por su parte, la denominación de la marca oponente'BONLE' es Lln

vocablo de fantasía. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. Vemos asÍ, que el hecho de

compartir ciertos elementos, no es suficiente para incllnar la baianza a favor del rechazo, más aún teniendo
en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la

denominaci6n BONLATTE en color beige y tamaño preponderante y BY THE COCA-COLA COMPANY en

combinación de colores beige y negro en menor tamaño en el margen inferior derecho, con la imagen de la

representación de una salpicadura de un producto lÍquido en la parte superior, la cual en conjunto deja

una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

marca solicitada

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencla pacífica entre

BYTHE COCA-COLA COMPANYY ETIQUETA", clase 30 y "BONLE", en las clagés 29,

2 Dirección Nacional de Pro¡riedad Intelectual (DINAPI), l)irettrit'es pato el eromen de »tatras en Puugua.v
httrrs:,"rrvu.dinapi.¡lrrv.P]¡/portal/v-Jlprr4riedad-industriali marcas/dil ectrices

i

[)isponiblc cn

Di,...itrlt*lonrt,l, Iropiedad intelectual
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Resorución*. 0 13 i
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" zz9 DE FECHA aIDEABRTL DEzozzDICTADApoRLA
OMECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA'BONI.ATTE BY THE COCA.COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIEN]E N'
81503/2018 ANOMBRE DE THE COCA.COTA COMPANY. ..-..--.]---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Drrecclón 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 confirmal' la Resolución recurrida.---------

POR TANTO,
T¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 229 de fecha 26 de abrll de 2022 drctada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Littgiosos.

Art.2s ORDENAR Ia prosecución de los trámites de la
"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y

solicitud de registro de la marca

N'81503/2018, solicitada a nombre de THE -COLA

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

', clase 30, Expediente

Ita Gcnrlli Inte¡ina
Dircccíón 0inrr:l di [,...: ]rd I::iurrria
Dire«ioí'Nacional de Propiedad lrreleru:
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Resorución*"0156
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE2O24 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA
CENTRALS.A. ------..-

Asunción,37[i|AR 
Z0?0

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

CENTRAL S.A. en contra de la Resolución N" 1295 de fecha l8 de noviembre de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de2025 se presenta el representante convencional de la firma PAPELERA

CENTRAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1295 de fecha 18 de

noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 28 de julio de 2O25, el representante convencional de la firma PAPELERA CENTRAL

S.A. expresó agravios; en fecha 18 de septiembre de 2025 el representante convencional de la firma

PARFUMS GRES S.A. contestó el traslado de los agravios. En fecha 25 de septiembre de 2025, esta Dirección
dictó la providencia de Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)realizado el cotejo marcario entre la

denominación solicitada 'GREYS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con la marca GRES base de la oposición se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual .../... podemos notar que entre las

denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene
importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en

conjunto. Y desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la
confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (consideran que ambas tienen un mismo
origen de producción). Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase O3 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de
mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una
confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado( . )"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)No es verdad que la marca

solicitada reproduce integramente a la marca registrada. Es manifiesto y se puede comprobar sin una

profunda concentración auditiva y visual que la consonante Y la cual forma parte de la ortografía de la
marca solicitada, asume un rol decisivo para diferenciarlas tanto gráfica como fonéticamente .../...

reproducir significa "copiar; dar una imagen exacta" e Íntegramente significa "enteramente" .../... La marca

solicitada significa en el idioma inglés "gris" y la marca registrada no tiene significado. La diferencia
conceptual es decisiva para diferenciar a las dos marcas .../... En cuanto al argumento de que las marcas
enfrentadas GREYS y GRES fonéticamente pueden confundirse está muy lejos de la verdad. Sorprende que
no se reconozca Ia manifites inconfundibilidad desde el punto de vista fonético, la cual es una diferencia
resaltante entre las marcas en pugna. Para probar el aserto mencionado basta con clar
sucesivamente las marcas GREYS - GRES para contrastar que la pronunciaglffi

,V u\, GOBIERNO r>pr PARAGUÁI
\ll, PARAGUAY REKUAI

atenciónporladjfererlciaqUeporlasenlejanza(..)"---..
la
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ResoruciónN. 0156
POR I..A, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N' 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE2O24 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA
CENTRAL S.A. ...-.---.

Que, Ia parte oponente en su contestación de agravios expresa: "(...)Niego categóricamente estas

aseveraciones pues si bien las marcas enfrentadas en estos autos, GRES vs. GREYS no son exactamente
idénticas, ellas son extremadamente similares entre sí al punto de que ellas se diferencian en tan solo una
letra que la solcitante agrega. En efecto, la solicitante de la marca GREYS simplemente agrega dentro de la

estructura de la marca de mi mandante la letra "Y", adición que es totalmente irrelevante ante una visión en
conjunto .../... Asimismo, las marcas en conflicto poseen casi la misma longitud, con igual cantidad de

sÍlabas y compartiendo la misma parte inicial o radical, simiütudes que pesarán a la hora de ser escuchadas

por el consumidor causando un elevado riesgo de confusión .../... Contradigo diametralmente estas

afirmaciones pues la adición de una sola letra no es capaz de desviar la atención de los consumidores de las

letras en común y tampoco es suficiente como para causar fonéticamente un impacto significativo que
haga que las denominaciones GRES / CREYS no suenen de manera extremadamente similar al leerlas o

escucharlas(...)" -------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas GREYS (solicitada en clase 03) y la marca GRES (registrada en
clase 03).

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 advertrr 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 [a óptica de los eventuales
consumidores. ----------

Que, en ese orden
posibilidad de confusión
oponente "GRES" clase 03.

GREYS

GRES

de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la

li:l:::1:i:1 ::::T::: I11 ::::1 ::*:::i::11: :::11 ::::',

(marca solicitada)

(marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de 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 fotma arbitaria (7<7¡.'------- ----r-.i:-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicrtante 'GREYS" y lu marca
"GRES", por más que compartan letras no se leen de la mrsma manera, tampoco poseen la mi
como se puede notar al cotejar dichas marcas. La adición de la letra "Y" por parte de la

D

Dhrell¡ N¡cion¡lde'

¡ Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledr¡-Perrot RñO: 2003
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ResoruciónN.0136
POR LA CUAL SE REVOCA t.A, RESOLUCION N' 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE2O24 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA
CENTRALS.A. --------.

centro de la denominación tiene como consecuencia que difieran en su estructura ortográfica y por ello
también se pronuncian diferente. -----------

En tal sentido, lorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no pratege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, Ia
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 GRES se extiende al

uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada (las letras: G, R, E, S), 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, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las

marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del
consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación "GREYS",qr" conforma la totalidad de la

marca solicitada es un vocablo del idioma inglés que significa GRIS; por su parte, Ia denominación de la
marca oponente "GRES" es un vocablo de fantasÍa. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual.
Vemos asÍ, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es 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, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre las marcas GREYS en la

clase 03 y la marca GRES en la clase 03. --------

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,
T.A, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUE LVE

Art.ls REVOCAR Ia Resolución N' 1295 de fecha 18 de noviembre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigrosos.

Art.2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud
"GREYS", clase 03, Expediente N" 02573/2024, solicitada a

de registro de la marca

nombre de PAPELERA

' 
'!it9/ción Gencral

- piricciónNacionai

Art.3e NorrFÍQUESE por Céduta. 
Ér
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Resolución."jfi 7
POR I,q, CUAL SE DECIARA OPERADA I.A, CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL DGEDIENTE DE
OPOSICTÓN A I.A SOHCMUD DE REGISTRO DE IJq, MARCA "MIIáN TOYS.', EXPEDIENTE 2345925,
SOLICIIADA POR IMPORTADORA DEALER Sá"

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conka
la Resolución Nro. 166 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marca¡ios
Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha ll de ahril de 2O^ se presenta el representante convencional del oponente inte¡pone
recurso de apelación contra la Resolución No 166 de fecha 6 de marzo de 2O24, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liü giosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agravios el apelante. Notifrquese por cédula. "en fecha 10 de junio de 2O25.

Que, en fecha 25 de marzo de2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os sers meses de la ulüma actuación".

Que, la segunda instancia se acüva con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha tl de abril de 2024

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 10 de junio de 2025, ha transcurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesd por parte del
recurrente.

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

PORTAI{TO,
I.á. DIRECTORA GENERAL INIERINA DE I.A. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en
la solicitud de registro de marca MIIAN TOYS, Expediente Ne 2Y5925, fuj§,
solicitada por IMPORTADORA DEALER S.A.------

ArL 2e ORDENAR la prosecución de támites de la solicitud de registro de marca MILAN
TOYS, Expediente Ne 2345925,9[ggl!, solici

NOTIFÍQUESE por cédula. --------:

rectofa
Di¡tcción (t¡qrrl de

Dirtqsidn ¡iatioo¡l de

Interina
Industrial

lotelectuel

ArU 3e

ER S.A.
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Resorución."-(Ij 3 S
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 1516 DE FEcHA I0 DE JUNIo DE 2025 DIcIADA poR LA
uRpcctóN DE MARCAS EN EL ExpEDIENTE DE soLICITUo oE R¡cisrRo DE LA MARcA "zuMBA",
CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 28I8U2024, SOLICTTADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. _---..

Asunción, 3 j jltAft 
?ll/ñ

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ZUMBA FITNESS,
LLC. contra la Resolución N" 1516 de fecha 10 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------

RES ULTA:

Que, en fecha 29 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de ZUMBA FTINESS,
LLC., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1516 de fecha l0 de junio de 2025
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 11 de septiembre de 2025, el representante convencional de ZUMBA FITNESS, LLC.
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 16 de septiembre de 2025. --*

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2017-1727234 Denominación ZUMBA RECORDS CLASE 4l Registro 474905 Titular Don Noel S.r.l. pYl.
Comentario; Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de
conformidadalarticu]o6pdelaLeyl294/98deMarcas,nohalugara]oso]icitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La jurisprudencia comparada y
la doctrina señalan que el cotejo marcario debe realizarse considerando el signo en su integridad, no de
manera fragmentada. La denominación ZUMBA y ZUMBA RECORDS poseen elementos claramente
diferenciadores, tanto en el plano fonético como conceptual. ZUMBA solicitada por mi representado,
amPara principalmente servicios de educación y entretenimiento en el área del fitness y el ejercicio,
.../...ZUMBA RECORDS, por su pafte, protege servicios de estudio de grabación en todo üpo de medios
(digitales o magnéticos), actividades culturales, entretenimiento y conciertos, orientados especÍficamente
al ámbito de la música y la producción musical. De ello se desprende que, aunque ambas marcas se
encuentren en la clase 41, los secfo¡es de mercado son claramente disüntos: ZIJMBA se vincu]a al
entrenamiento fisico y al fitness, mientras que ZIJMBA RECORDS se refiere al campo musical, discográfrco
y cultural .../... El signo ZUMBA es reconocido intemacionalmente como un método de entrenamiento y
baile fitness, lo que refuerza su individualización en el mercado y lo diferencia aún más de un sello
discográfico como ZUMBA RECORDS(...)" --------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en 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 Ia hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las m
comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confu
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sosüe"," N¡

ten

CZ

o

Cristaldo

Dirrcción drnurl dr llopirdad Indusuial

abg.
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Resorución.'-(L1 3 I
poR LA cuAL sE REVocA L-A, RESoLUCIóN N" 1516 DE FEcHA ro DE JUNIo DE 2025 DIcTADApoRLA
pmrcclóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE sol-lctruD DE REGISTRo DE L¿, MARcA "zuMBA",
CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 28I8U2024, SOLICTTADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. _.----

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

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

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

cuenta las coberturas.----------

Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se aprecia que las mismas tienen en común el primer
elemento de sus denominaciones, la marca base de rechazo utiliza además el término "RECORDS" que hace

referencia a los servicios de grabación de la clase 4l que ampara.

ZUMBA

ZUMBA RECORDS

(solicitada), y

(base de rechazo)

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, de la búsqueda realizada en el sistema informático Institucional se verifican los registros N'
568342 y 568342 de la marca ZUMBA, en las clases 25 y 9 respectivamente, a nombre de ZUMBA FITNESS,

LLC. En virtud del ,qrt. 7' de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee

derechos adquiridos con la denominación de autos, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por

lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le

pertenece.

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ZUMBA", constituye
a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, ZUMBA FITNESS, LLC.; es decir, que la marca

solicitada se identifica con la razón social de la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley
marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de Ia ley citada, la cual se

adquiere desde su primer uso público. En ese sentrdo, estando incluida la solicitud de registro de marca en

el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podrÍa existir mala fe por parte de la misma pues,

solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

marca base de rechazo "ZUMBA RECORDS" registrada para la clase 4l . comprende: " Servicios de estudio de

grabación en todo tipo de medios (digitales o magnéticos) actividades culturales, entretenimiento y
conciertos";mientras que la marca en trámite de registro "ZUMBA" solicita la cobertura para los servicios

de la clase 41: "servicios de educación y entretenimiento, principalmente, c/ases instrucción y
entrenamiento en el área de fitness y ejercicio; servicios educativos relacionados a proporcionar
entrenamiento online, en aulas y otros en el campo de la música sincronizada con programas de
entrenamiento de movimientos de intervalos de alta intensidad cardiovascular; servicios educativos
relacionados a provisión de clases, seminarios, conferencias y talleres en el campo de la música
sincronizada con programas de entrenamiento de intervalos de movimientos de alta intenslt
cardiovascular, y la distribución del material de entrenamiento relacionado con ello; servicios de

membresÍa, a saber, provisión de entrenamiento a los miembros en e.I campo de la música
programas de entrenamiento de intervalos de movimientos de alta intensidad ca

educación y entretenimiento relacionados a impartir c/ases presenciales y online ae aa\lg,ffi

- -fliriccró¡ Nacion¡l de PropicCad lntelcctua
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Resorución."OJ 3 S
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1516 DE FECHA IO DE JUNrO DEzOZs DICTADA pOR LA
ORECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD nT nTcTSTRo DE I.á. MARCA "aIJMB/j,
CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 28I8U2024, SOLICNADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. _--..-

ejercicio." Como se puede observar de Ia cobertura señalada, si bien ambas marcas se encuentran insertas
en la misma clase del nomenclador, los servicios contemplados por las mismas se encuentran dirigidos a
rubros distintos: la solicitada a servicios de educación y entrenamiento en el área del fitness y ejercicios; y
la marca base de rechazo a servicios de estudio de grabación, actividades culturales y de conciertos.

Que, esta Dirección considera importante traer a colación que la marca solicitada efectivamente goza
de notonedad en el mercado, el consumrdor promedio del sector reconocerá la marca "ZUMBA', y la
distinguirá de la marca base de rechazo.

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolución recurrida

Art.ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IÁ, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR las Resolución N' 1516 de fecha l0 de junio de2025 dictadas por la Dirección
de Marcas.

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

Art.3e

Claudia lat«to

Die ctora GenerU Interina
lr:rcctión Gencr¿i CL ProffcCad l:rCuirriel

,)i¡'i¡cün N¡ticnal de Propiedad lnteltctual

clase 41, Acta N' 28\8112024
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Resorución.0a3 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA LÁ, F.ESoLUcIóN N" uoo DE FEcHA 07 DE ocruBRE DEzoz4, DICTADA
poR LA omrcctóN DE ASUNToS MARcARIos LlTIcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLICITUD DE
REGISTRo DE LA MARCA "DILETTÁ", cLASE 16, EXpEDIENTE N" 633l3lzo2t, soLICITADo poR
DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A....--.-.

Asunción, 3 1 lt,IAR 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CMPC TISSUE S.A
contra la Resolución N' 1100 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - -- - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de CMPC TISSUE SA
e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N" 1100 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de CMPC TISSUE SA expresó
agravios; dictándose en fecha 01 de febrero 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 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DILETTÁ y la marca oponente DUALETTE,
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y
conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una
marcada diferencia entre las mismas. Que, al comparar las marcas DILETTÁ y DUALETTE desde el punto de
vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de (as vocales acentuadas y las sílabas
iniciales. Mientras que DILETTÁ finaliza con un acento agudo en la última vocal, lo que le otorga una
pronunciación más marcada en la última silaba, DUALETTE presenta una cadencia más uniforme y suave
adicional, la diferencia entre las sílabas iniciales 'DI'y 'DUA'contribuye a distinguirlas, reduciendo asÍ la
posibilidad de confusión en la percepción.(...)".---

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) el registro para la solicitud de
marca DILETTÁ se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas, además
de atentar contra un derecho adquirido por mi principal -el cual se encuentra tutelado y protegido por el
ordenamiento iurídico marcario-, siendo éste el elemento fundamental para hacer lugar a la presente
apelación y denegar el registro de la Marca Solicitada [...] Finalmente, en virtud de las semejanzas existentes
entre las denominaciones, así como la identidad en los productos de la clase l6 en la que las marcas pugna
buscan abarcar, las posibilidades de confusión aumentan considerablemente impidiéndose con ello una
eventual coexistencia pacífica en el mercado [...] Sumado a lo mencionado, la Señora D)
apreciar la cuasi identidad existente entre las marcas enfrentadas, con un simple cotejo li

É
\*,
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n"rotr"io.,.0 1 5 I
poR t¿, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" lloo DE FECHA 07 DE ocruBRE DEzoz4, DICTADA
poR tA onncclóN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE soI-lcrruD DE

REGISTRo DE rá, MARCA "DILETTá', cLASE 16, EXpEDIENTE N' 633831202r, soLrcITADo poR

DISTRIBUIDORA G.M.B. SA-...-- - -

podrá apreciar el alto grado de confusión en el que se pondrá al consumidor. Sumado a lo mencionado,la
Señora Directora podrá notar la forma en la que están siendo ofrecidas al público consumidor los
productos de ambas marcas, con los etiquetados signos y colores similares, lo que puede ocasionar mayor
confusión a los consumidores de estos productos. [...] El notorio riesgo de confusión entre las marcas es

innegable, la Marca Solicitada reproduce casi idénticamente la marca Oponente, utiliza fuente similar y
además colores similares para la comercialización de su producto. (...)".---

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta: "() Que,conceptualmente, las marcas no
guardan una relación directa entre si DILETTÁ, con origen italiano, evoca una idea de algo "deleitable" o
"apreciado", lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no
sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentandose como una marca más

neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores
asocien o confundan en su uso. Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas

marcas en la clase 16, podrÍa perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La

Ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no
resulten confundibles lo que permitirá su convivencia sin generar riesgo de confusión o asociación
errónea. Entre los protegidos por cada clase 16, respectivamente, no existen coincidencias de género, de
materia prima de elaboración de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplen con
la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear confusión en d público consumidor. El registro es para
c/ases distintas, y pueden coexistir pacíficamente dada las características de cada marca, y los productos
que protege cada una. [...] La resolución debe ser confirmada ya que se halla dentro del marco legaly es

totalmente imparcial, ya que la marca solicitada reúne los requisitos esenciales exigidos por la legislación
marcaria nacional, tales como la novedad y la especialidad y no puede ser rechazada debido a que no se dan
los presupuesto de confundibilidad (...)".---

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre Ia 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 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 y
la marca oponente.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la sohcitud
de registro 'DILETIÍ." (Clase 16) únicamente comparte cuatro de las ocho letras (D-E-T-T)que componen Ia

denominación de la marca oponente registrada "DUALETTE" (Clase 16). No obstante, dichos elementos
comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de
vista fonético, la marca sohcitada se distingue de la oponente por su acentuación aguda en la última sÍlaba,
lo que resulta en denominaciones con acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia,
una apreciación global de las marcas analizadas revela diferencias evidentes, relevantes y f4g)

inL_á
$duslllx

perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letra

l¡tdcctu

observa en el siguiente cotejo:
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Resorución-0 1 5 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N'Iroo DE FEcFTA 07 DE ocruBRE DEzoz4, DIcTADA
poR LA »mrccrót¡ DE ASUNToS I\4ARCARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDtENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRo DE LA MARCA "DILETTÁ', ctASE 16, EXpEDIENTE N 633831202l, soLICITADo poR
DISTRIBUIDORA G.M.B. S.4...-----

OU-EffÁ (marca solicitada), y

DUALET'|E (marca oponente)

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) [...] S" entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas
comunes reviste una especial importancia al comparar rnarcas 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 t (...)". - - - - - - - - - -

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 utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles'Z. En ese sentido, las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en algunos de
sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.------------

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico o

conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en
la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos
claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada "DILETTÁ" es un nombre de origen italano que
significa "amada" o "querida'E. Por su parte, la marca oponente "DUALETTE" no posee un significado
conceptual especÍfico o directo para el público en general, lo que podrÍa considerarse como un término de
fantasía. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre sí, lo
que refuerza su adecuada diferenciación y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusión o
asociación en el público consumidor.-----------

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conTunto,
son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo
eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ------------

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. forge Otamendi
" El contenido conceptua.l es de importancia determinante para

en su libro "Derecho de Ma
deci di r un a i n c onfundi b ik

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Drectrices lrqrct el exanzen de mat'cas en Paraguay. pp. 147 y 266
https:/i lvww.dinani.gor,.pyintntal/v3/nrooiedad-industrial/marcas/dircctriccs

'zSánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.20'13.
I lrttps://rvrvrv.u,isdonr I ib.orq/cslnanrcsldi lctta
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Resoruciónoa5 I
POR IA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'11OO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEZO24, DISTADA
POR TA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I.¿. MARCA "DILETTÁ", CIASE 16, EXPEDIENTE N' 6338312021, SOLICITADO POR
DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A...--..-

diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y
luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, ellas no son susceptibles de
causar confuslón en el consumidor.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A., ya cuenta con el registro de las marcas 'DONA DILETTA
Clase 29, Registro N"552404; "DONA DILETTA" Clase 30, Registro N"552405; 'DONA DILETIA" Clase 35,

Registro N'553057. Por ende, el ütular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una
denominación similar y se encuentra coexisüendo con las mÍrcas oponentes, por lo que la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexrstencia entre
marcas: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. [Jna 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.Ia mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.'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 confuslón 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 INDUSTRTAL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 1100 de fecha 07 de octubre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"DILETTÁ", Clase 16, Expediente No 63383t2O21, solicitada a nombre de
DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-. - - - -...

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.----- ----- \- \

Art.le

Art.2e

t 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo perrot,20t7 -
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Resorución.ü-fui lü
poR LA cuAL sE coNFIRMA Lá. RESoLUcIóN N" uol DE FECHA 07 DE ocruBRE DEzoz4,DIcrADA poR
LA DIRECCTÓN OEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I.-A. MARCA "DILET'IA", CIá,SE 35, EXPEDIENTE N' 63385/202I, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA
c.M.B. S.A.----------

Asunción, 3 I l,ll/tI? ?n7e

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CMPC TISSUE S.A
contra la Resolución N' ll0l de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de CMPC TISSUE S.A
e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1101 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de CMPC TISSUE S.A expresó
agravios; dictándose en fecha 0I de febrero de 2025 Ia 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 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DILETTÁ y la marca oponente DUALETTE,
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y
conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una
marcada diferencia entre las mismas. Que, al comparar las marcas DILETTÁ y DUALETTE desde el punto de
vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de las vocales acentuadas y las sílabas
iniciales. Mientras que DILETTÁ finaliza con un acento agudo en la úlüma vocal, lo que le otorga una
pronunciación más marcada en la última sÍlaba, DUALETTE presenta una cadencia más uniforme y suave
adicional, la diferencia entre las sílabas iniciales 'DI'y 'DUA'contribuye a distinguirlas, reduciendo así la
posibilidad de confusión en la percepción.(...)".---

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) el registro para la solicitud de
marca DILETTÁ se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas, además
de atentar contra un derecho adquirido por mi principal -el cual se encuentra tutelado y protegido por el
ordenamiento jurídico masrcario-, siendo éste el elemento fundamental para hacer lugar a la presente
apelación y denegar el registro de la Marca Solicitada [...] de permitirse el registro de la marca "DILETTÁ" en
la clase 35, ello causaría la dilución del poder distintivo de la marca "DUALETTE". La dilución de una marca
se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica lo cual genera el debilitamiento le la
fuerza distintiva de la misma. [...] Sumado a lo mencionado, la Señora Di$ctora podrá

Di¡r'ctora Gcncrsllnrerine
liÉtción Gtntral de Propicdad Indusrriat

Abg.

i)itección Nacion¡l de Propiedad lnrelecrua

identidad existente entre las marcas enfrentadas, con un
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alto grado de confusión en el que se pondrá al consumidor. Sumado a lo mencionado,la Señora Directora
podrá notar la forma en la que están siendo ofrecidas al público consumidor los productos de ambas

marcas, con los etiquetados signos y colores similares, lo que puede ocasionar mayor confusión a los
consumidores de estos productos. [...] El notorio riesgo de confusión entre las marcas es innegable, la
Marca Solicitada reproduce casi idénticamente la marca Oponente, utiliza fuente similar y además colores
similares para la comercialización de su producto. (...)".---

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta: " (...) Que, conceptualmente, las marcas no
guardan una relación directa entre si DILETTÁ, con origen italiano, evoca una idea de algo "deleitable" o
"apreciado", lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no
sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentandose como una marca más
neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores
asocien o confundan en su uso. Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas

marcas en la clase 35, podrÍa perjudicar los rhtereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La

Ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no
resulten confundibles lo que permitirá su convivencia sin generar riesgo de confusión o asociación
errónea. Entre )os protegidos por cada clase i5, respectivamente, no existen coincidencias de género, de
materia prima de elaboración de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplen con
la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear confusión en el público consumidor. El registro es para
clases distintas, y pueden coexistir pacificamente dada las caracterÍsticas de cada marca, y los productos
que protege cada una. [...] La resolución debe ser confirmada ya que se halla dentro del marco legal y es

totalmente imparcial, ya que la marca solicitada reúne los requisitos esenciales exigidos por la legislación
marcaria nacional, tales como la novedad y la especia)idad y no puede ser rechazada debido a que no se dan
los presupuesto de confundibilidad (...)".----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en 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 determrnar 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 y
la marca oponente.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la solicitud
de registro "DILE"tTfr (Clase 35) únicamente comparte cuatro de las ocho letras (D-E-f-Dque componen la
denominación de la marca oponente registrada "DUALETTE" (Clase 16). No obstante, dichos elementos
comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de
vista fonético, la marca solicitada se distingue de la oponente por su acentuación aguda en la última sílaba,
lo que resulta en denominaciones con acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia,

0

una apreciación global de las marcas analizadas revela diferencia¡ evrdentes, r,

perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estru
observa en elsiguiente cotejo: -/l*-#-.-)

y fácrlmente
tal como se
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OU-fffÁ (marca solicitada), y

DUALETTE (marca oponente)

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 suficientemente cercano paÍa que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son .sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sÍlabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN t (...)". - - - - - - - - - -

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 utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"2. En ese sentido, las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en algunos de
sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.------------

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico o
conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en
la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos
claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada "DILETIÁ" es un nombre de origen italiano que
significa "amada" o "querida'a. Por su parte, la marca oponente "DUALETTE" no posee un significado
conceptual específico o directo para el público en general, lo que podrÍa considerarse como un término de
fantasía. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre sí, lo
que refuerza su adecuada diferenciación y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confuslón o
asociación en el público consumidor.-----------

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suflciente ni mucho menos de
considerable o srgnificativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conlunto,
son disímiles, origtnales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo
eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor. ------------

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendl en su libro "Derecho de Marca{
"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una incoyfua.di-bilidi

á':'í.''/,'\.
rDitección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dircclrices para el exanten de mattas en Paragnv.pp.
httos://lvrvrv.dinaoi. sor'.py/portal/v3/proniedad-indus¡'ial/rnarcas/di rectrices
I Sánchez Herero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción.2013.
r https://u,rvw,u,isdonll ib.ors/cs/nanrcs/di lctta
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diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y

luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, ellas no son susceptibles de

causar confusión en el consumidor.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A., ya cuenta con el registro de las marcas "DONA DILETTA"
Clase 29, Registro N'552404; "DONA DILETTA" Clase 30, Registro N'552405; "DONA DILETTA" Clase 35,

Registro N'553057. Por ende, el ütular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una
denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------------

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

registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.'o.

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

CONFIRMAR la Resolución N" ll01 de fecha 07 de octubre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecucrón de trámites de la solicitud de registro de la marca
re de

DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.- - - - - - - - -

Aft.3E NOTIFÍQUESE por Cédula.----- z--i;
F¿mbl

rl

Art.le

Art.2e

,*'',1$r':ml

t "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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