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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 610 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 Y Ne 3308
DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KARAT", Clase 33, EXPEDIENTE N° 57291/2023, SOLICITADO POR
LA MADRILENA, S.A. DE C.V, +-+-2sctssmemmrammsmname ot et e smm e smm e m st s m st smammen

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “KARAT", Clase 33,
Expediente N° 57291/2023, solicitada a nombre d&e LAMAD A.DE CY, =---

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Ne 610 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 Y N@ 3308
DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KARAT", Clase 33, EXPEDIENTE N* 57291/2023, SOLICITADO POR
LA MADRILENA, S.A. DE C.V, --rssscscrssasnsamsassmsasnsansnsasensnsanenas

canales de comercializacién, puntos de venta y publico consumidor, incrementando asi las probabilidades
de asociacion o confusion entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, —------------oesemoemnmincacaes

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, /a
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera™. —------s-s=sssssssenssmnsssmmssmmmmsmmmr s e

Adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “Ja teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacién marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste, Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el ptblico consumidor ya no sabra el origen de los
_pFGdUCfﬂS (_..)_"I e b it e i e o e e i i e

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacidn con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
T8 11114 11 st

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la conclusion de que no es viable
la coexistencia pacifica, por tanto, corresponde confirmar las resoluciones recurridas, —---------===---=s-=----

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resolucmnes Ng 610 de fe-cha 26 de mare

' Compendia de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia; ZDQ&.’:* o
! OTAMENDI, Jorge. DERECHD DE MARCAS, Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Mexis. Argentina: 2012, Hﬂ._‘_E‘si_r
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DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
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comprobar del examen de la memoria descriptiva, mientras que la marca registrada se encuentra amparada
a “Productos comprendides en la clase 33, tales como vinos y vinos espumantes” de la clase 33../..el titular
del registro marcario TIERRAS DE ARMENIA CLOSED JOINT-STOCK COMPANY. no haya procedido a
oponerse a la presente solicitud.../Que, ademds, acompario a esta presentacion registros de Jas marcas de mi
mandante LA MADRILENA, 5.A. DE C.V,, registradas en El Salvador, Honduras y Costa Rica (..)"-------------

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro
“KARAT" (Clase 33) y la marca registrada “KARAS Y ETIQUETA” (Clase 33). —------=--eresrmmsmmminasaasiccaans

Que, efectuado el cotejo ortogrifico de ambas denominaciones, se advierte que las primeras cuatro
letras "KARA" constituyen el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la
solicitud incorpora la letra “7" al final del vocablo, mientras que, la marca base de rechazo finaliza con la
letra “S", circunstancia que no resulta suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y
diferenciada. En el aspecto fonético, la coincidencia es igualmente significativa, dado que el término
predominante conserva su identidad sonora y seri el elemento que permanecera en la memoria del
consumidor. Finalmente, desde la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea, sin que la
modificacion de la letra final “7" por “S” en la marca solicitada introduzca un significado distinto que
permita excluir el riesgo de confusion 0 as0CIACION. — === rrmr e e

KARAT (marca solicitante), y
KARAS YETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca *KARAT" pretende obtener la cobertura para productos de la Clase 33, especificamente
de: “Vodka” Por su parte, la marca base de rechazo “KARAS Y ETIQUETA" posee la cobertura de los
siguientes productos de la clase 33 del nomenclador internacional: *... Productos comprendidos en la clase
33, tales como vinos y vinos espumantes”. De ello se desprende claramente que las coberturas no resultan
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N¢ 610 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 Y N2 3308
DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KARAT", Clase 33, EXPEDIENTE N° smumzs SOLICITADO POR
LA MADRILENA, S.A. DE C.V, ==eessnssnsammnsmasammnsseescccnaneecannasaaes

Asuncién, 10 SEP 2028

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelaciéon en subsidio interpuesto por la representante
convencional de LA MADRILENA, S.A. DE C.V, contra las Resoluciones N2 610 de fecha 26 de marzo de 2025
y N2 3308 de fecha 29 de octubre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, y; --======s-sssssesmssmsemmennnnns

RESULTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de LA MADRILENA, S.A.
DE C.V, e interpone Recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N2 610
de fecha 26 de marzo de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.---=-=-======ssssmssmrmoomnsommaneo o

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de
reconsideracion y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolucion N® 3308 de fecha 29 de
octubre de 2025, se confirma la resolucion N2 610 de fecha 26 de marzo de 2025, —----===---ncseemcmannanaeas

Que, en fecha 30 de octubre de 2025, se concede la apelacion interpuesta, -==-==s«=-sssmsrsmecmsenerncsaana.

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025, el representante convencional de LA MADRILENA, S.A. DE
C.V.. expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 1 de diciembre de 2025, —---=-smesemm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N¢ 610 de fecha 26 de marzo de 2025, considera que: “(..) Que habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de Ia
marca: Expediente 2022-2247757 Denominacion KARAS Clase 33 Registro 550015 Titular TIERRAS DE
ARMENIA CLOSED JOINT-STOCK COMPANY [AM] Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrén tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de
confusién entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no
halugarslo solititedn {.) . —————r=rremeresessnessreesannesane s e sams s e n e St a s aa s S A e

Que, la Resolucion N2 3308 de fecha 29 de octubre de 2025, considera que: “(...)..se observa que entre
la marca solicitada “KARAT" y la marca base del rechazo “KARAS” existe una similitud relevante, que podria
generar riesgo de confusién. Analizada la cuestion, si bien la presente solicitud termina con la letra “T" a
diferencia de la marca base de rechazo que termina con la letra *S", desde un plano fonético puede notarse
que existe una cuasi identidad sonora innegable al momento de pronunciar las mismas. Ademds, cabe
resaltar que la presente solicitud no posee ningtin otro elemento distintivo propio./ ..En consecuencia, esta
Direccién concluye que las similitudes entre "KARAT" y "KARAS" impiden que la marca solicitada cumpla
con los requisitos necesarios para ser acreedora de la proteccidn solicitada. —-------==z=-z-rsosesmmmasmssoaneas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 619 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PARAZ",
CLASE 5, EXPEDIENTE N* 69084/2023, SOLICITADO POR HEISECKE & CIAS.A.Cl, —-- e

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “PARAZ" Clase 5 y la marca denominativa base de
ke THEPARAAT ClaR B s emonnromsric s ms o st s e oo e e s e

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “PARAZ" reproduce en el mismo orden, las qltimas cinco letras que conforman la denominacién
de la marca antecedente "HEPARAAS". No obstante, la marca solicitada finaliza el vocablo con la letra *S”, lo
cual le otorga una estructura grifica y fonética significativamente abrupta. Mientras que “HEPARAAS" inicia
con el prefijo "HE" y ademas agrega una letra “A” en el vocablo "PARAAS” otorgindole asi una estructura
CATBODETISEIER - et st siomsnions v s B N A S S e e i S

PARAZ (solicitada), y
HEPARAAS (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende, no representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial,
por si sola, no es suficiente para generar confusién en el seno del publico consumidor, pues, en su
conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que
permitiria su diferenciacion en el Mercado, -=-«=«=s«sssemmr

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

balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
oL L T

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 confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se o ha reconocidp. ™, =--«==xeemmmceseeni L

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respectq a-taeehertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendeda misma chse del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto e tigure !\ dra de ptorgar

: -.f:.l ""L I o B i_.TI'::"l-'
.;..-.-'!.-

" Sancher Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley, Asuncion. 2013,
* *DERECHO DE MARCAS® — Jorge Otamendi. 9° Ed_ CABA, Abeledo Perrat, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 619 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PARAZ",
CLASE 5, EXPEDIENTE N° 69084/2023, SOLICITADO POR HEISECKE & CIA SA.C.L

Asuncion, ][] SEP 2078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de HEISECKE & CIA
S.A.C.L, contra la Resolucion N2 619 de fecha 26 de marzo de 2025, dictada por la Direcciéon de Marcas, y; —--

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de HEISECKE & CIA
S.A.CL, e interpone Recurso de apelacién contra la Resolucion N2 619 de fecha 26 de marzo de 2025,
dictada por la Direccién de Marcas. ——-=--s=r=sesrmmsermmmeee e e e st e s et s e e et e

Que, en fecha 30 de junio de 2025, se concede la apelacion interpuesta, —---=--===-===s=ssomssmemoneees

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de HEISECKE & CIA 5.A.C.L, expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 1
de agusto B U2 . e m oo o e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion mencionada considera que: *(..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2019-1973659 Denominacion HEPARAAS Clase 5 Registro 499960 Titular Prosalud Farma Sa. [PY],
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". —-===-=--=-=-snsmseeee

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: %(..) La diferencia gramatical entre la
marca PARAZ y la marca HEPARAAS, es evidente y hacen que de ella resulte una diferencia tanto fonética
como visual: PARAZ, es una denominacion compuesta por 2 silabas, en tanto que la marca HEPARAAS estd
compuesta por 4 silabas. Luego de la pronunciacion de cada marca, se percibe con absoluta claridad que Ia
sensacion auditiva que cada uno de los conjuntos genera resulta absolutamente distinta, lo que impide que
se produzca un supuesto riesgo de confusion que permita fundamentar la denegacion del registro
BRI (o} e e s S s e A S e S S

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
pmductns 0 SErvicios. Sm embargo, se emuentran reguladas en la propia ]Eglslacmn rmarcaria, cmrtas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 619 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“PARAZ",
CLASE 5, EXPEDIENTE N°® 69084/2023, SOLICITADO POR HEISECKE & CIA S.A.C.L

registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante “PARAZ", es una denominacién novedosa, y al NO
existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que
abarcan coberturas de productos en dicha €lase. -«

Ademas, se debe tener presente que tratindose de productos de la clase 5, el consumidor final
promedio normalmente presta mayor atencion al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de
productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. —---------=--=---=mssmeooocooee

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 619 de fecha 26 de marzo de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas, -« --eeemr oo e

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
"PARAZ", clase §, Expediente N® 69084/2023, solicitada a nombre de HEISECKE &

e Claudia Panlels Crisaald
ireciora benefal Intering
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1554 DE FECHA24 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AURAS Y
ETIQUETA", Clase 1, EXPEDIENTE N® 79590/2023, SOLICITADO POR NOOA CIENCIA E TECNOLOGIA
AGRICOLA LTDA. --=s-memmrmsmsmsmmenm s ssnnsonssnessnn s s s pmas o D

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el derecho
P 1 T e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“AURAS Y ETIQUETA" (Clase 1) y la marca registrada *"AURA” (Clase §). ======enssseme e

Que, efectuado el cotejo ortogrifico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo “AURA*
constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud “AURAS™
reproduce integramente la expresion “AURA”, con la incorporaci6n de la letra “S" al final, circunstancia que
no resulta suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el aspecto fonético, la
coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserva su identidad sonora v
serda el elemento que permanecerd en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva
conceptual, ambos signos evocan la misma idea, sin que el agregado de la letra “§”en la marca solicitada
introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusion o asociacion.----------===2zseeea-

AURASY ETIQUETA (marca solicitante), y
AURA  (marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la
distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud
de la marca "AURAS" pretende obtener la cobertura para productos de la Clase 1, especificamente de:
“Fertilizante compuesto; Fertilizantes nitrogenados; Compuestos orgdnicos [fertilizantes|: Fertilizantes;
Fosfatos [fertilizantes|; Preparaciones fertilizantes; Sales (fertilizantes]; Superfosfatos [fertilizantes]; turba
[fertilizante]; Acelerador quimico; Urea [fertilizante]". Por su parte, la marca base de rechazo “AURA” posee
la cobertura de los siguientes productos de la clase 5 del nomenclador internacional: * Fungicidas, herbicidas,
pesticidas, preparaciones para destruccion de alimarias. ", De ello se desprende claramente que las coberturas
no resultan idénticas y no corresponden a la misma clase, pero pertenecen al negocio agro tecnolégico. En
efecto, las marcas analizadas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirin los
mismos canales de comercializacion, puntos de venta y publico consumidor, incrementando asi las
probabilidades de asociacion o confusion entre la marca solicitada y la marca oponente. ««---ecseremienaannes

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, fa similitud
general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los
efemenms semejantes o de la xemejante df.spr:mcmn de esos Efemem‘ﬂs Fundamenta esta regla ern que en
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1554 DE FECHA24 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AURAS Y
ETIQUETA", Clase 1, EXPEDIENTE N® 79590/2023, SOLICITADO POR NOOA CIENCIA E TECNOLOGIA
AGRICOLA LTDA, -+---tetveasnsesesssmsssasassmsasanissasnns s smsams st m e asmsms st ses e m e e ae s anas s s e s

Asuncian, 1 ﬂ SEP 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de NOOA CIENCIA E
TECNOLOGIA, contra la Resolucion N2 1554 de fecha 24 de octubre de 2024, dictada por la Direccién de
Marcas, }r; ____________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de NOOA CIENCIA E
TECNOLOGIA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1554 de fecha 24 de octubre
de 2024, dictada por 1a Direccion de Mangas, ------=-s-mssemsmm et s s s e e

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
intﬁ.‘rpu&&tﬂ. _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 15 de julio de 2025, la representante convencional de NOOA CIENCIA E TECNOLOGIA
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en
fecha 21 d'E }u]iﬂ de 2025. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.} Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado fa existencia en dicha clase de fa marca: Expediente 2016-
1637660 Denominacion AURA Clase 5§ Registro 434732 Titular BASF SE [DE] Comentario: Que ambas
denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en clases
refacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores. - por lo que de conformidad al articulo 6°
de 2 Ley 1294/98 de Marcas, no ha fugar a Jo solicitado (... )" -=------====r=mmm oottt

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: . ) s/ bien las marcas "AURA” y
“4URAS" comparten una raiz fonética, presentan diferencias suficientes tanto a nivel fonético, ortogrifico
como visual, especialmente al considerar la forma en gue han sido presentadas ante la Direccion. / la marca
"AURAS" ha sido solicitada con un logo distintivo, compuesto por un disefio grifico particular gue le confiere
una identidad visual tinica y reconocible... / la marca registrada "AURA" es estrictamente denominativa, sin
ningtin elementos grifico o estilizacion gue influya en la percepcion del consumidor (... ) «-«==sssmssmmnsanecses

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpues[g‘ .........................................................................................................................

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legi
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la ho

considerasd

rrmela Lrist ahili
meral Tntectaa
Lyd Lnditria
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1554 DE FECHA24 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AURAS Y
ETIQUETA", Clase 1, EXPEDIENTE N°® 79590/2023, SOLICITADO POR NQOA CIENCIA E TECNOLOGIA
AGRICOLA LTDA, ---===e==-- e e

no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la
segunda puede ser una Imitacion de [a primera™, «---=----==xeere e e e e

Adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas comao la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi,
en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teoria de la dilucion ha sido creada para defender la relacion
marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. 5i se permite que coexistan con
ésta otras marcas jguales, el publico consumidor ya no sabrd el origen de los productos (. )" ==+=es=seessansnens

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marca, situacion
que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor
pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, -----------

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccidn arriba a la conclusion de que no es viable
la coexistencia pacifica, por tanto, corresponde confirmar la resolucion recurrida - -------ccsseecsmnns

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1554 de fecha 24 de octubre de 2024, dictada por la
Direccion de MaTTaS, ==«rsseescessosssmiosmssemosssssnssssssmsssnsssssssmssstotsssssssssssssssnss

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AURAS Y ETIQUETA",
Clase 1, Expediente N® 79590/2023, solicitada a nombre de NOOA CIENCIA E
TECHNOLOGIA AGRICOLA LTDA. :

Art.32  NOTIFIQUESE .--seeomeosmessesmecmsnanscanofadi.

! Compendio de Doctring de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio, Colombie, 2005,
f OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenot Alres, Abeledo Perrot Lexis Nexis Argentina, 2012, 8va. Ed. Pig. 458
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 405 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 79818/2023, A NOMBRE
DE GRUPO SANTA ROSA S.RLL. ----=-=csssmeemmocncannennenes e S —

AMERICANO", SON INEXISTENTES, los cambios arguidos en la denominacién cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una “DENOMINACION NUEVA" o “NOVEDOSA®, y
MUChO MEN0S ESPECIAL". —--rrmrmm e e s s

Que, entre otros argumentos, contesta el solicitante y manifiesta: *(...) el término “HELADITO" no es
susceptible de apropiacién exclusiva, conexcepcidn de los casos en los cuales se encuentre combinado con
otros elementos, tal es el caso de "HELADITO AMERICANO", en que la proteccion sélo fue conferida al
CONJUNTO MARCARIO, no a los vocablos "HELADITO" y "AMERICANO" de forma independiente. / La
adversa alega también una posible “confusién directa e indirecta”, debemos descartar ambas ya que las
marcas enfrentadas son claramente distinguibles una de otra, el hecho de compartir el vocablo
"HELADITO" no es causal automiética de confusion... (...)" —==«=sscetmimtmm e s s s m s s an

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya
existente (oponente), las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas.----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna *DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA" (solicitante) vs “HELADITO
AMERICANO" (oponente) comparten el vocablo “HELADITO" pero no se leen de la misma manera, como se
puede notar al cotejar dichas marcas. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas
denominativas como para afirmar que existe algin riesgo de confusion. «--=----------eeremmrme e

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario, “DITO HELADITO HELADOS" y
etiqueta constituye un signo mixto integrado por un elemento figurativo consistente en el vocablo “DITO”
en letras minusculas, color amarillo y un cono de helado en vez de la letra “I", més abajo y en un tamano
reducido, también en minusculas, cursiva y color verde se observan los vocablos “HELADITO HELADOS",
mientras que la marca oponente consiste (inicamente en la denominaciéon "HELADITO AMERICANO". Por
ello, ambas presentan diferencias apreciables en su estructura, configuracion y presentacién visual es el
signiﬂcadu conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. Si bien ambos signos-eamparten

{rpid _.|'_'.'l

gl b ilmiels
.I..-_||..I1|'.|:'|..
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 405 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 79'5181’1{]2‘3 ANOMBRE
DE GRUPO SANTA ROSA S.R.L. -----+evesscencsnsnisacesnneennssannsonnsennsaseananaances mesmcmseecmeseanes

Asuncién, 10 SEP 7078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MERCADO
PLUS S.A., en contra de la Resolucion N° 405 de fecha 29 de abril de 2025, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LIIGIoS0S, ¥; =======ssmmmrm s e e e e e s sl sl

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de MERCADO PLUS S.A.,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 405 de fecha 29 de abril de 2025, dictada
por la Direccitén de Asuntos Marcarios Litigios0s, -===-«==s=msemmmemmmm oo oo sencsn s ss s ssansansans

Que, en fecha 11 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 12 de agosto de 2025, el representante convencional de MERCADO PLUS S.A., expreso
agravios; dictindole en fecha 13 de agosto de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley y, en fecha 19
de septiembre de 2025, la representante convencional del solicitante contesté agravios y, en consecuencia,
llama autos para resolver en fecha 25 de septiembre de 2025, ------------=--==ssnsrrommmmmnsnnn oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) haciendo un anilisis minucioso en conjunto de
las marcas en controversia podemos notar que la marca solicita DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA y
la marca oponente HELADITO AMERICANO gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin
expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./... Del analisis en
conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresion muy diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre Jas
mismas./ ... si bien es cierto que comparten algunas letras en comtin, también es cierto que ese hecho no
puede inducir al consumidor a error o confusion. / .. la marca solicitada "DITO HELADITO HELADOS™
cuenta con una etiqueta cuyo disefio es distintivo y original, los que la diferencia claramente de la marca
oponente. Al analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos aspectos
confieren a la etiqueta una identidad tinica, reforzando su diferenciacién respecto a la marca oponente. Por
lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusion grafica o visual que justifique la
Omsjf}an_ o o o e e - R R R R R T R EEEESS NS SSsssSsssssssssSssssss s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %.) Que en el pdrrafo
precedentemente citado del Considerando de la Resolucion recurrida encontramos que se ha omitido la
Clasificacién de Niza del registro del oponente, la cual corresponde para la misma clase, asi como para los
mismos servicios conforme se puede constatar../ Que es un punto totalmente obviado por el inferior, dado
que, al poseer idénticas raices, mas idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margo del

“DITO™) + IDEWJM.D DE CLASES Y EXCLUSIVIDAD DE PRODUCTO = ENFIL PYBLICO
CONSUMIDOR / Entre las denominaciones “DITO HELADITO HELADOS'Y ETI h
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 405 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 79818/2023, A NOMBRE
DE GRUPO SANTA ROSA SR.L, ---s=---- S

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su oponente, por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormernte expuesto, corresponde confirmar la resolucion recurrida, ----«-=remmrrmmmmmm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 405 de fecha 29 de abril de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIgios0s, -==«-s==s=s=ss=cssmmreemm e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "DITO
HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 3!'._}_. EXPEDIENTE N°® 79818/2023, A

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 405 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 79818/2023, A NOMERE
DE GRUPO SANTA ROSA S.R.L, =-ssresnasesees rnmemanareanasannas

helados

Que, si bien ambas denominaciones comparten la secuencia inicial "HELADITO", difieren en su
longitud y composicién, pues la marca registrada se encuentra conformada por dos vocablos "HELADITO" y
“AMERICANO", mientras que la solicitada incorpora tres elementos denominativos y un componente
grifico que contribuye a otorgarle una identidad propia dentro del conjunto marcario, ------«---s--sssssemeeens

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro *“Derecho de Marcas”
nos dice: “El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de Ja
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 publico consumidor podra recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejaré llevar por otras similitudes graficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,
ellas no son susceptibles de causar confusion en el consumidor, ------=sssemmmmmmmmmm e

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en comin, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el grifico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen a la distincion y posible coexistencia de las marcas en conflicto.--------==-===ssmmmoesememmcennnaacnanes

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.” Asi, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposicién planteada, mas atn teniendo en cuenta los demés elementos analizados en
conjunto en la presente resolUCION. ===-==rrssmrrrmrme e e e e

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,

I sanchez Herrero, Andrés. “Confisidn de Marcas® Editonial La Ley. Asuncidn, 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1809 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CITYRAY",
CLASE 12, EXPEDIENTE N* 89074/2023, SOLICITADO POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.--

sobre su marca "CITYRAY" razén por la cual la solicitud en estudio no puede ser la excepcion al derecho
internacionalmente otorgado a su favor, demostrandose con ello que mi comitente al solicitar su marca en
nuestro pais lo hace de buena fé y sin intencién de perjudicar el derecho de terceros. (... )" —------—----—---

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, currespnnde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la aptica de los eventuales
COMSUITI OIS, < e e e e e s s s m e e e e e e

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “CITYRAY" reproduce en el mismo orden, la denominacién de la marca antecedente *CITY™, No
obstante, la marca solicitada adhiere el término “RAY”, lo cual le otorga una estructura grafica y fonética
significativamente mas extensa. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un analisis
semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la
denominacion de la solicitada esta conformada por un vocablo del idioma inglés: “CITYRAY", que significa
“rayo de ciudad o rayo urbano’, lo que anade una carga semantica y por ende fonética claramente diferente
a la que podria atribuirse a la adversa “CITY" un vocablo en inglés que refiere simplemente a *ciudad”. —----

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo “CITY", no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra, de distinta extension y dejan una impresion muy diferente que
aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la
diferencia existente entre |as MiSmas: ==« s mrm s e

CITYRAY (solicitada), y
CITY (base de rechazo)

Que, el vocablo “CITY" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis,
ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N*® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa -Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto

de elementos, la proteccién de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de LSO CcomUn 0 NECesario en el COMEBITID”, ««==res s e

Que, ahondando ain mas en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacion al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comin y menciona “Una
pam'c-:da d:' uso comin no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre emplec 'y no puede
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1809 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CITYRAY",
CLASE 12, EXPEDIENTE N° 89074/2023, SOLICITADO POR ZHE]JIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.--

Asuncion, ] 0 SEP E[}Eﬁ

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ZHEJIANG
GEELY HOLDING GROUP CO,, LTD.. contra la Resolucion N® 1809 de fecha 13 de noviembre de 2024,
dictada porla Diteccion de Marcas, ¥ «n-=srerrrssseestrssmssarticastassessnrensarsceinescassanssrsestisnmmssemmesnnsesse

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2025 se presenta el representante convencional de ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO., LTD., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Reselucion N 1809 de fecha
13 de noviembre de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, «=-----====-s=sssmmmsmm e

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
ApelaciON NEIPAIESED, == sreserrrererminrecintre e s s s e e e e

Que, en fecha 7 de enero de 2026, el representante convencional de ZHEJIANG GEELY HOLDING
GROUP CO., LTD. expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 30 de enero de 2026, —---merm e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resclucion considera que: *.) habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de [a citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2017-1729069 Denominacion CITY Clase 12 Registro 453862 Titular Honda Motor Co,, Ltd. [JP], Comentario:
Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.../.. No ha lugar a lo solicitado”. —--------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “en lo que respecta a la
conformacién de las denominaciones, tenemos que la marca pretendida por mi mandante “CITYRAY™
cuenta con un tnico termino que la conforma, siendo asi una denominacion simple, la cual se divide en
tres silabas CI-TY-RAY y a todas luces es mds extensa que la marca base del rechazo... De ellos podemos
destacar que a todas luces las denominaciones en estudio NO SON IDENTICAS Y CONFUNDIBLES entre si
por el simple hecho de compartir la raiz CITY en sus denominaciones, con lo cual afirmamas que las mismas
logran impactar de manera distinta en la mente del publico consumidor./... es importante resaltar que la
denominacién "CITYRAY" de mi representada, es entendida como un todo, y si atendemos su significado
derivado de la traduccion al espariol, tenemos que el termino hace referencia a “El Rey de la Ciudad” o
“Rayo de Ciudad", haciendo alusion a su estilo y aptitud para el entorno urbano.. Por estd razon, es que
estamos en posicion de afirmar gue el publico consumidor no caeria en confusién o asociacién alguna, ya
gue las marcas son altamente nuran'as ¥ d;’stiﬂgmb.‘es entre s.f en base a sus efemenms diferenciadores y al
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1809 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CITYRAY",
CLASE 12, EXPEDIENTE N* 89074/2023, SOLICITADO POR ZHE]JIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.--

POR TANTO,
La Directora General De La Propiedad Industrial (Interina):
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1809 de fecha 13 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas, ----«-====s-mmsmmmm s e s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“CITYRAY™, clase 12, Expediente. N* 89074/2023, solici
GEELY HOLDING GROUP CO., LTD, ---------- e s

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, -------------->
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PARAGUAY

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1809 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CITYRAY",
CLASE 12, EXPEDIENTE N° 89074/2023, SOLICITADO POR ZHE]IANG GEELY HOLDING GROUP CO,, LTD.--

confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de
uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-----

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontacion es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad
estd demostrada en el anilisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de
fantasia, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién,
de ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor, --------------

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo cuya traduccion es “rayo de
ciudad®, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta
los demis elementos analizados en conjunto en la presente resolucion. —----=-=s=mmeemrosremmme oo

Que, adicionalmente, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas
en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, del cotejo se
evidencia que el solicitante presenta sus productos limitados a un sector bien determinado: “.. Vehfculos de
locomocién por tierra, aire, agua o ferrocarril; vehiculos eléctricos; motores eléctricos para vehiculos
terrestres; coches eléctricos de combustible a pila; cajas de cambios para vehfculos terrestres; Auto Hibrido;
carrocerias de automéviles; volantes para autos; elevadores de compuerta trasera [partes de vehiculos
terrestres]; chasis de automévil; mecanismos de propulsién para vehiculos terrestres; coches propulsados
por hidrégeno; coches eléctricos; Coches eléctricos enchufables; Carros; capés para motores de
automéviles; coches sin conductor; coches auténomos; neumiticos para ruedas de vehfculos; frenos para
vehiculos, comprendidos en Ia clase 12 (DOCE)..", mientras que la marca base de rechazo protege en la
misma clase: “..Aparatos para locomoci6n por tierra, aire o agua inchiyendo carros motores, vehiculos de
motor de dos ruedas, partes y accesorios de éstos incluidos en clase Int. 12 y todos los articulos™ Del cotejo
de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor méas desprevenido podra confundir de
T TS, O RO POI GG, s i st S it L st S S R e A s

Que, es relevante tener en consideracion que la firma ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.,
titular de la marca solicitada CITYRAY, cuenta con registros en el extranjero conforme manifestaciones
obrantes en el expediente administrativo. Asi, el solicitante simplemente desea extender a nuestro pais, los
derechos adquiridos que ya posee en el signo solicitado, —----essssmmmsmmmmmmmnmmmenanees s sn s e

de su antecedente, por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las misms

' Binchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editonial La Ley. Asuncion, 2013
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3744 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUMANA
GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100085/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

campo de busqueda de empleo, el desarrollo profesional, la comercializacién libre, habilidades para
entrevistas y talleres de investigacién, servicios de capacitacién del personal.” —---------

Que, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que: “Se considerard que un elemento tiene
un cardcter distintivo bajo o débil si se refiere a las caracteristicas de los productos y servicios sin llegar a
ser meramente descriptivo de estos. Si el elemento solo evoca los productos o servicios de manera
imaginativa o indirecta, el signo tendria un cardcter distintivo débil o bajo, pero podria funcionar como
marca.” . Entonces, aun si la expresion “HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" sugiere e induce la idea del
concepto de talento humano, esa evocacion indirecta no la convierte en descriptiva y, por el contrario, las
propias Directrices reconocen que un signo evocativo puede funcionar como marca. —--==-==sssmseseaeanns

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *“HUMANA GLOBAL Y
ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacién usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a
los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, =« e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA"
representa una creacion linghistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, — ===« e

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

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

marca solicitada

homana

global
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3744 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA
GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 100085/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

Asuncion, | [) SEP 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ELEVE PARAGUAY
S.A., en contra de la Resolucion N® 3744 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de
Marcasr }r: - e e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de ELEVE
PARAGUAY S.A., e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N° 3744 de fecha
21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccidn de Marcas,-------==-=-=ssmssmmmmmmmmm o

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelaciin MEErpUestn. st s T E L o P A IR AT SR TR RSe R AS RS S S NSy ea e mes e n sy

Que, el representante convencional de ELEVE PARAGUAY S.A. expresa agravios en fecha 3 de febrero
de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Direccion llama Autos para Resolver,-------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (.. )habiéndose realizado el examen de registrabilidad de Ia
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. ) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., En
consecuencia no ha lugar a o solicitado(... )", ——==========s=smmmm e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..) la denominacion "HUMANA
GLOBAL Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 41, que es
donde busca proteccion mi mandante. Ademas, tanto la mas calificada doctrina como la undnime doctrina
sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento.
/ Atendiendo a que, desde un punto de vista literal y directo, la incorporacion del calificativo "HUMANA”
no resulta descriptiva en refacién con servicios determinados. El signo HUMANA GLOBAL no describe de
manera immediata ni necesaria una caracteristica, cualidad o funcién de servicio alguno. En consecuericia,
dicho signo debe ser considerado un término de fantasia, y no un signo genérico. / Si se realizara una
interpretacion mas restrictiva, la marca solicitada seria EVOCATIVA, ya que se podria suponer el tipo de ser
evocativa que busea identificar.. (.. )" —=-<e-=ssesemsrensersemme et e nns e s e e e e S s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly ) L e B

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3744 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *HUMANA
GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 100085/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3744 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la
Direccitn de Marcas. -----=-===-sssssssasmsosetmmstamams s sm s s s e n s e s n e s s s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 100085/2024, solicitada a nombre de
ELEVE PARAGUAY S.A, —------- : = ; ;

Art.32  NOTIFIQUESE. --------s-soesermesmrmesmemsanes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3745 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUMANA
GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100088/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

permanente, servicios relacionados con el empleo a saber, servicios de colocacién laboral, desarrollo
profesional, contratacién de empleo, e informacion general del empleo a terceros, servicios de gestién de

Que, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que: “Se considerard que un elemento tiene
un cardcter distintivo bajo o débil si se refiere a las caracteristicas de los productos y servicios sin llegar a
ser meramente descriptivo de estos. Si el elemento solo evoca los productos o servicios de manera
imaginativa o indirecta, el signo tendria un cardcter distintivo débil o bajo, pero podria funcionar como
marca.” . Entonces, aun si la expresion *HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" sugiere e induce la idea del
concepto de talento humano, esa evocacion indirecta no la convierte en descriptiva y, por el contrario, las
propias Directrices reconocen que un signo evocative puede funcionar como marca, —--======+====s====s====-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “HUMANA GLOBAL Y
ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién *"HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a
los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional.--««=«sse e oo

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA"
representa una creacion lingiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, —----somre s

Que, esta combinacién 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 geneérica 0 deseriptiva.------====-=====msm s msmmmm e

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cuale
deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marc A5 e

marca solicitada

homana

global
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3745 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *HUMANA
GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100088/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

Asuncion, 1 U SEP ZJZE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ELEVE PARAGUAY
S.A., en contra de la Resolucion N* 3745 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de
Mar:as1 y: O e e 8 T

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de ELEVE
PARAGUAY S.A., e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N° 3745 de fecha
21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.------=---===s==s=ssrrmsmmmmmmmrmm oo oo

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelaciOn INterpuesho  —= e e s e ss sr s e s SR S ST ms AP RERS eEa s ey s ae Aty TR R e

Que, el representante convencional de ELEVE PARAGUAY S.A. expresa agravios en fecha 3 de febrero
de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Direccion llama Autos para Resolver.-------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..)Jhabiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacidn 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., En
consecuencia no ha lugar alo solicitado(...)". ——===-=========ssemrssmemtn e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) la denominacién "HUMANA
GLOBAL Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 35, que es
donde busca proteccion mi mandante. Ademds, tanto la mds calificada doctrina como la unanime doctrina
sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento.
/ Atendiendo a que, desde un punto de vista literal y directo, la incorporacion del calificativo "HUMANA"
no resulta descriptiva en relacion con servicios determinados. El signo HUMANA GLOBAL no describe de
manera inmediata ni necesaria una caracteristica, cualidad o funcién de servicio alguno. En consecuencia,
dicho signo debe ser considerado un término de fantasia, y no un signo genérico. / Si se realizara una
interpretacién mas restrictiva, la marca solicitada seria EVOCATIVA, ya que se podria suponer el tipo de ser
evocativa que Busca JdentBICar... (... )" —=== oo e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los

registro de la marca “HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA" fue presentada para cub ;,f
del nomenclador internacional, que textualmente describe: “..Gestién emprgsarig
empresas, trabajos de oficina, servicios de agencia de empleo, servicios de age
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3745 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUMANA
GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 100088/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3745 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la
Dikeccitn de Marcas: s rmseessemarrenemn e snseemmegoosuussenipa s s snsnse nmmsnns s ssmmanen semm

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“*HUMANA GLOBAL Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 100088/2024, solicitada a nombre de

ELEVE PARAGUAY S.A. e e

Art, 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3746 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *RED
HUMANA Y ETIQUETA”", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100090/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY
S.A. memsesnssasecnssssssenseansennsnneans

registro de la marca “RED HUMANA Y ETIQUETA™ fue presentada para cubrir sepvicios de la clase 41 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “..Servicios educativos ¥ de capacitacion, impartir
capacitacion en técnicas de negocios, de empleo y tecnologia de oficina, ofrecer capacitacién en el campo
de busqueda de empleo, el desarrollo profesional, la comercializacién libre, habilidades para entrevistas y
talleres de investigacion, servicios de capacitacion del personal, ™ —-------—---sseemmmmmemmee et

Que, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que: “Se considerard que un elemento tiene
un caracter distintivo bajo o débil si se refiere a las caracteristicas de los productos y servicios sin llegar a
ser meramente descriptivo de estos. Si el elemento solo evoca los productos o servicios de manera
imaginativa o indirecta, el signo tendria un cardcter distintivo débil o bajo, pero podria funcionar como
marca.”. Entonces, aun si la expresion "RED HUMANA Y ETIQUETA" sugiere e induce la idea del concepto
de talento humano, esa evocacion indirecta no la convierte en descriptiva y, por el contrario, las propias
Directrices reconocen que un signo evocativo puede funcionar como marca, —-----=-=======ssssemmmsaoseaama

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “RED HUMANA Y ETIQUETA"
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacién usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién
“RED HUMANA'Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios dela
clase 41 del nomenclador iInternacional, — -« s e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "RED HUMANA Y ETIQUETA" representa
una creacion lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora, —---==mceememmm et e e e

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta difere
deja una impresian diferente, aportando este elemento cierta distintividad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3746 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED
HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100090/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY
SA. i e i e M S S L RS T —— . -

Asuncion, 1 U ‘:En q'r]?:

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ELEVE PARAGUAY
S.A., en contra de la Resolucion N® 3746 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de
MENCRS, J; ——noicmmsimretnaeom e ot om s i 2 oA b an b S Sea e e e am e A e e d S s S e S kS S e s S s e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de ELEVE
PARAGUAY S.A., e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N° 3747 de fecha
21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas,-=----======r===ssressmmommms oo

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedit el recurso de
APl e i PR, i Rl st e v s A i s M AN S SN SR S W e A S e

Que, el representante convencional de ELEVE PARAGUAY S.A. expresa agravios en fecha 3 de febrero
de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Direccion llama Autos para Resolver.-------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...Jhabiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitadof...)". —=-+==-=r=+=ssssasraessmesssansnncammmeceemmaaomarioconisrnsesnnsssanennasnsas

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) la denominacién "RED
HUMANA Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 41, que es
donde busca proteccién mi mandante. Ademas, tanto la mas calificada doctrina como la unanime doctrina
sastienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento.
/... la marca solicitada se compone de dos palabras, en letras caracteristicas y con una etiqueta distintiva,
que se compone de colores también caracteristicos../ Atendiendo a las acepciones del término "RED"
conforme al Diccionario de la Real Academia Espariola, ninguna de ellas admite, desde un punto de vista
literal y directo, la incorporacién del calificativo “HUMANA'. En consecuencia el signo RED HUMANA no
describe de ninguna manera inmediata ni necesaria una caracteristica, cualidad o funcién algun servicio,
por lo que debe ser considerado un término de fantasia y no un signo genérico. / Si se realizara una
interpretacion mas restrictiva, la marca solicitada seria EVOCATIVA, ya que se podria suponer el tipo de ser

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
R . <= e e e e e e R S e S B e e S RS AR e b S n

producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del si
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3746 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED
HUMANA Y ETIQUETA”", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 100090/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY

marca solicitada

red
huomana

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

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion de la marca
solicitada es si la palabra es de uso comin en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segtin la busqueda
realizada en el sistema informético de la Institucién, se encuentran registradas, en la misma clase, las
marcas: RED REGGIO ALLIANCE, Registro N* 621577, RED BEX BE EXPONENTIAL, Registro N° 606987,
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta
Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
T B 1 B

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 3746 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas, —----------=-===c=ccscsicssssscnssssmsssssnssassannssunssannsssesssammssmarannssemnn=

Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca *RED
HUMANA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 100090/2024, solicitada a nombre de ELEVE
PARAGUAY S.A, —-------=-=mmmeeeene- S

Art. 32 NOTIFIQUESE. ------sseeeremsemmmnnnnss s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3747 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RED
HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100093/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY
S mamemmesasmesasssssasmasssmsssssssssisssessesiessssesssseessessaaatesnssnnanre

registro de la marca “RED HUMANA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la glase 35 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: *.gestién empresarial, administracién de
empresas, trabajos de oficina, servicios de agencia de empleo, servicios de agencias de empleo temporal y
permanente, servicios relacionados con el empleo a saber, servicios de colocacién laboral, desarrollo
profesional, contratacién de empleo, e informacién general del empleo a terceros, servicios de gestién de
personal, servicios de gestién de recursos AUMAnN0.” —-«-=-ss«sssessmm et

Que, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que: “Se considerard que un elemento tiene
un cardcter distintivo bajo o débil si se refiere a las caracteristicas de los productos y servicios sin llegar a
ser meramente descriptivo de estos. Si el elemento solo evoca los productos o servicios de manera
imaginativa o indirecta, el signo tendria un caracter distintivo debil o bajo, pero podria funcionar como
marca.". Entonces, aun si la expresion “RED HUMANA Y ETIQUETA" sugiere e induce la idea del concepto
de talento humano, esa evocacién indirecta no la convierte en descriptiva y, por el contrario, las propias
Directrices reconocen que un signo evocativo puede funcionar como marca, —---«=---=--=ssssmmsmrmmensnrennns

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “RED HUMANA Y ETIQUETA"
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“RED HUMANA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la
clase 35 del nomenclador internacional, ——=-«-ssesse e smm e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “RED HUMANA Y ETIQUETA" representa
una creacion linghistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. — -s e

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como mareas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades o caracteristicas.”
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3747 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RED
HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100093/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY
SA. S ramenean e -

Asuncian, ? 0 EEP E']Eﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ELEVE PARAGUAY
S.A., en contra de la Resolucion N°® 3747 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de
Ma'rcasr }r: S

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de ELEVE
PARAGUAY S.A., e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N° 3747 de fecha
21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.------=-====s=ssssmeseemmesme e oo

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apelaciion HerPUesto. s serss ot et et et s e e e e e i S

Que, el representante convencional de ELEVE PARAGUAY S.A. expresa agravios en fecha 3 de febrero
de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Direccion llama Autos para Resolver.-------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(.. Jhabiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". —==r-=m=rrsmmmrmmem e et ee et enes s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) la denominacién “RED
HUMANA Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 35, que es
donde busca proteccion mi mandante. Ademas, tanto la més calificada doctrina como la unanime doctrina
sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento.
/ .. la marca solicitada se compone de dos palabras, en letras caracteristicas y con una etiqueta distintiva,
que se compone de colores también caracteristicos../ Atendiendo a las acepciones del término "RED"
conforme al Diccionario de la Real Academia Espafiola, ninguna de ellas admite, desde un punto de vista
literal y directo, la incorporacion del calificativo “HUMANA”. En consecuencia el signo RED HUMANA no
deseribe de ninguna manera inmediata ni necesaria una caracteristica, cualidad o funcién algiin servicio,
por lo que debe ser considerado un término de fantasia y no un signo genérico. / 5i se realizara una
interpretacion mds restrictiva, la marca solicitada seria EVOCATIVA, ya que se podria suponer el tipo de ser
evocativa que busca identificar.. (\..)" ==s==sreesremrsmsrrrsssrsnereaonranan e sesen s ase e s sen s e s s s s e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
E D I B e e e B R S S e e A A S S R P A A BRSO

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

constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del gig
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de aut
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3747 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED

HUMANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100093/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY
SA. —-- it s s b s

marca solicitada

red
homana

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

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion de la marca
solicitada es si la palabra es de uso comin en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segiin la busqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, se encuentran registradas, en la misma clase, las
marcas: REDINSA RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A. Registro N” 615674; RED BEX BE EXPONENTIAL,
Registro N° 606985, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, por
ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual
pueda madurar en eSO, ——-cevscsreiresr et e snt rrantn e s s e s e et e s mna e et e e e e

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 3747 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la
] g L s L e R

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “RED
HUMANA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 100093/2024, solicitada a nombre de ELEVE

Art. 32




DIRECCION NACIOMAL DE

(‘t PROPIEDAD % GOBIERNO vix | PARAG Al
EE;I‘HE.‘I;ECTUAL PARAGUAY  REKUAI

Resolucién N‘_O_g 6 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3748 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUMANA
TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE N°
100096/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A, —«+s-ssssastsssassanassesmsarssans

“..gestién empresarial, administracién de empresas, trabajos de oficina, servicios de agencia de empleo,
servicios de agencias de empleo temporal y permanente, servicios relacionados con el empleo a saber,
servicios de colocacion laboral, desarrollo profesional, contratacién de empleo, e informacion general del
empleo a terceros, servicios de gestién de personal, servicios de gestion de recursos humano.” —«««---«-«---

Que, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que: *Se considerard que un elemento tiene
un cardcter distintivo bajo o débil si se refiere a las caracteristicas de los productos y servicios sin llegar a
ser meramente descriptivo de estos. S5i el elemento solo evoca los productos o servicios de manera
imaginativa o indirecta, el signo tendria un cardcter distintivo débil o bajo, pero podria funcionar como
marca.". Entonces, aun si la expresion "HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y SLOGAN) Y
ETIQUETA" sugiere e induce la idea del concepto de talento humano, esa evocacion indirecta no la
convierte en descriptiva y, por el contrario, las propias Directrices reconocen que un signo evocativo
puede fUNCIONAT COMO MEITA, —=rrmm e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HUMANA TALENT SOLUTIONS
(DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar,
debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita.
En ese sentido, tenemos que la denominacion “HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y
SLOGAN) Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35
del nomenclador internacional. -« esem e e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "HUMANA TALENT SOLUTIONS
{DENDMIN&CIGN Y SLOGAN) Y ETIQUETA" representa una creacion linglistica distintiva. Esta
singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideolégicos que trascienden su
significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. —---==-ss=sssessesaaeeaas

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

Que, al respecto, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titufar de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades o caracteristicas.”
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3748 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUMANA
TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ET[QUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N°
100096/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

Asuncion, 1 D SEF 21‘325

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ELEVE PARAGUAY
S.A., en contra de la Resolucion N° 3748 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccién de
Marcas‘ }l:‘ — ] LSS

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de ELEVE
PARAGUAY S.A., e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N° 3748 de fecha
21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.----«-- s

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
AP elacion IMEEIPUESED..-=-===rmre e e e e e nm e s s e e

Que, el representante convencional de ELEVE PARAGUAY S.A. expresa agravios en fecha 3 de febrero
de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Direccion llama Autos para Resolver.-------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: (.. )habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o descnibir alguna caracteristica del producto o servicio., En
consecuencia no ha lugar a 1o solicitado]..), —==esmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Ja denominacién "HUMANA
TALENT SOLUTIONS Y ETIQUETA" no constituye un signo genérico para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 35,
que es donde busca proteccién mi mandante. Ademds, tanto la mds calificada doctrina como la unénime
doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el
juzgamiento. / Atendiendo a que, desde un punto de vista literal y directo, la incorporacion del calificativo
"HUMANA" no resulta descriptiva en relacion con servicios determinados, el signo HUMANA TALENT
SOLUTIONS no describe de manera inmediata ni necesaria una caracteristica, cualidad o funcién de
servicio alguno. En consecuencia, dicho signo debe ser considerado un término de fantasia, y no un signo
genérico. / Si se realizara una interpretacion mas restrictiva, fa marca solicitada seria EVOCATIVA, ya que se
podria suponer el tipo de ser evocativa que busca identificar.. (...)" ——-«ssesessmmmnm e eaas

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INEBIPUESHD. ~=vnmemmme s e e e e et e e e e e e ST S e e e S e e S e me s ee e s e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se K
registro de la marca 'I-IUMM-[A TALENT SOLUTIONS (DEN{JMIN&CI{'."JN Y
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3748 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUMANA
TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, E){PEDIENTE N"
100096/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY 5.A. —----- e ea——— -- -

marca solicitada

homana

talent solutions

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (0 productes) que provienen de Una MiSMa EMPresa, --=--=-=sssssssssemrmnmmsaeennannnns

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion de la marca
solicitada es si la palabra es de uso comiin en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segtin la biisqueda
realizada en el sistema informético de la Institucién, se encuentran registradas, en la misma clase, las
marcas: empli Talent Partner (slogan), Registro N® 641776; STRATEGIC & TALENT, Registro N° 428245;
EDISON MEDICAL SOLUTIONS, Registro N2 638067, YAGUARETE PACKAGING SOLUTIONS, Registro N°©
626149, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta
Direccién no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
MAQUIAL BN TBZISIT0, —-eosemm e e e e et s e oo s

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3748 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la
Direcciinde Marcas, ~----rossressensarenmsmmosssneesnsessnnsmmsssresnreemas e smacs sseneem e ——— e

Art, 202 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
*HUMANA TALENT SOLUTIONS {DENDM[N&C]QN Y ANY-Y ETIQUETA", clase 35,
Acta N*® 100096/2024, solicitada a nombre de ARAGUA - Fommzennens
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3749 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUMANA
TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N°
100099/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A. ——=s--ssssscssrsssmssnmasansssansesasannnnsanssssnsesansannsens

capacitacion, impartir capacitacién en técnicas de negocios, de empleo y tecnologia de oficina, ofrecer
capacitacion en el campo de busqueda de empleo, el desarrollo profesional, la comercializacién libre,
habilidades para entrevistas y talleres de investigacion, servicios de capacitacion del personal.” —+=======-=--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “HUMANA TALENT SOLUTIONS
(DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar,
debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita.
En ese sentido, tenemos que la denominacion “HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y
SLOGAN) Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41
B e L et Ta o r e O —————

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “"HUMANA TALENT SOLUTIONS
(DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA" representa una creacién lingiistica distintiva. Esta
singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideologicos que trascienden su
significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. —------=-seesreemencaeeans

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

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

en el que se basa esta afirmacién 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, 0 no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto
deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca,-----------------=--------

marca solicitada

homana

talent solutions

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Lg
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolgZ
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la nag
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3749 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUMANA
TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y SLOGAN) Y EnQUEm- CLASE 41, EXPEDIEN'I‘E N°®
100099/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A.

Asuncion, 1 E SEF EFEE

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ELEVE PARAGUAY
S.A., en contra de la Resolucién N° 3749 de fecha 21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de
Mamaﬁl et b T T

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de ELEVE
PARAGUAY S.A., e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N° 3749 de fecha
21 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.-««----sesemmsm s

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apelacion INterPuesto..--==mmmm e e e e

Que, el representante convencional de ELEVE PARAGUAY S.A. expresa agravios en fecha 3 de febrero
de 2026. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2026 esta Direccion llama Autos para Resolver.-------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (... J)habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Mareas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., En
consecuencia no ha lugar a Jo solicitadof... ) — e seeem s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Ja denominacién "HUMANA
TALENT SOLUTIONS Y ETIQUETA" no constituye un signo genérice para LOS SERVICIOS DE LA CLASE 41,
que es donde busca proteccién mi mandante. Ademds, tanto la mas calificada doctrina como la undnime
doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el
Juzgamiento. / Atendiendo a que, desde un punto de vista literal y directo, la incorporacién del calificativo
“HUMANA" no resulta descriptiva en relacién con servicios determinados, el signo HUMANA TALENT
SOLUTIONS no describe de manera inmediata ni necesaria una caracteristica, cualidad o funcién de
servicio alguno. En consecuencia, dicho signo debe ser considerado un término de fantasia, y no un signo
genérico. / Si se realizara una interpretacion mas restrictiva, la marca solicitada seria EVOCATIVA, ya que se
podria suponer el tipo de ser evocativa que busca identificar... (...)7 ——«sesssmmmmmm e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominactﬁn con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3749 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUMANA
TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA®, CLASE 41, E]{PEDIENTE N®
100099/2024, SOLICITADA POR ELEVE PARAGUAY S.A, —------

para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una mMiSMa EMPresa, -----««-=-==s=s=rsrremmmmmrsmaamnns

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3749 de fecha 21 de noviembre de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas, —=--smss e s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“HUMANA TALENT SOLUTIONS (DENOMINACION Y SLOGAN) Y E'I'IQUE'I‘A clase 41,
Acta N® 100099/2024, solicitada a nombre de ELEVE PARAGLIAY S A, —-----seuee- -

Art, 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 33 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
ACCESS", CLASE 16, EXPEDIENTE N® 105490/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S AE.C.A, —---

producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ELITE ACCESS" fue presentada para cubrir servicios de la glage 16 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: *..papel cartén y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; material de encuadernacién; fotografias; articulos de papeleria;
adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; miquinas de
escribir; articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién o material didéctico (excepto
aparatos); materias plisticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;
clichés de imprenta...”, —---«-==sssasseesecmensamennnnananrnnns S ————

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ELITE ACCESS" resulta genérica
para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién “ELITE
ACCESS” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 16 del
nomenclador INternacional, — == e

Que, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro “ELITE ACCESS" representa una creacién
lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora, mmsesss s e et et s

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacién 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

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK
S.A.E.CA., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la blisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE,
clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160; SUDAMERIS ELITE
TITANIUM, clase 16, Registro N? 575161, extremo que demuestra que el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. Por consiguiente, la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de una marca que ya le pertenece, que no
modifican sustancialmente su identidad visual ¥ fonética, -=-===«===sssamsmmmemmm e

que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16/
. . I
de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta

por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a |
en ella que fuesen de uso comiin o necesario en el COMErcio”, —-«---===--=zxemcuzceeee 3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 33 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
ACCESS", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105490/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.CA, —---

Asuncion, 1[! SEP ?i]?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.AE.C.A, contra la Resolucion N° 33 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.AE.CA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N2 33 de fecha 7 de enero de 2026,
dictaida por la Direccin de Marcas, - ranasiomsiisntesessrssmmasinsesesoimmrommsrins inmmn s rayss

Que, en fecha 23 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
inte-rpuesrﬂl .........................................................................................................................

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de SUDAMERIS BANK 5.A.E.CA.,
exprest agravios. Esta Direcci6n tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de mayo de 2026, — === cmmmmmmmemm e oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art, 2 inc. ) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”. —««--«-==s=srmssmresmmmnne oo ce s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) El signo "ELITE ACCESS™ no
encuadra en tales supuestos. Dicha denominacién no permite al consumidor identificar de manera
inmediata el tipo de producto , su finalidad, su contenido, ni sus caracterfsticas técnicas o mateniales. En
consecuencia, no cumple funcién descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que
constituye, en todo caso, una expresion de caracter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente/
.. la expresién “ELITE ACCESS" carece de relacion directa y especifica con productos de la clase 16, tales
como papeleria, impresos o publicaciones./ Aun cuando los vocablos que integran el signo posean
significados conocidos, su combinacién no configura una expresion usual ni necesaria en el comercio para
designar o describir productos de la Clase 16. / .. el término "ELITE" no es empleado como una mera
expresién descriptiva, sino como denominacion identificatoria de un segmento especifico dentro de la
estructura comercial de SUDAMERIS BANK... / La expresion “ELITE ACCESS" sera percibida por el publico
como la identificacién de una linea o programa vinculado a ese segmento, y no como una descripcion de
los productos de la clase 16, reforzando su funcién distintiva como indicador de origen empresarial(...)” —-

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que 3es

denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un product@=0 semvicio:
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente sedesigha”al
.‘..' "kw_;'
N
r‘\-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 33 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
ACCESS", CLASE 16, EXPEDIENTE N" 105490/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S AE.CA. —--

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 33 de fecha 7 de enero de 2026 dictada por la Direccion de
MEFCES. T R P TR T A T T e —

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *ELITE
ACCESS”, clase 16, Acta N° 105490/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 34 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
PREMIUM?®, CLASE 16, EXPEDIENTE N°® 105511/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. —---

constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ELITE PREMIUM" fue presentada para cubrir servicios de la clase 16 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: *..papel cartén y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; material de encuadernacién; fotograflas; articulos de papelerfa;
adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de
escribir; articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién o material didictico (excepto
dparatos); materias pldsticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;
clichés de Imprenta...”, —-«----seuemmee e - --

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ELITE PREMIUM" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “ELITE PREMIUM” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos
de la clase 16 del nomenclador internacional - ===

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ELITE PREMIUM" representa una creacion
linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
iferenCIAdOra. - rmmme e e e e

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

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

mismas propiedades 0 CAraCterfStiCas. ™ -==========rssmammt et s sas s am st et e e et e s nem s

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK
S.AAE.CA., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segun la biisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE,
clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160; SUDAMERIS ELITE
TITANIUM, clase 16, Registro N 575161, extremo que demuestra que el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. Por consiguiente, la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versién de una marca que ya le pertenece, que no
modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, =--====s=ss=ssssmmssmmm e

Que, siendo asi, los vocablos “ELITE" y “PREMIUM" devienen irrelevantes
deben ser desechados del anilisis ya que los vocablos de uso comin pueden s
que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente e ?tﬁ.%

WO

el.cotejo marcarig
oo K il

e

de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una {-nqiﬁ-ra.;
W AT

por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderdia los elemen

en ella que fuesen de uso comiin o necesario en el CoMercio”, —-------===-znmsweeezSu

B A Sl e e e
——
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 34 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
PREMIUM?", CLASE 16, EXPEDIENTE N® 105511/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S AE.CA. —---

Asuncion, ] 0 5[5} 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.A.E.C.A., contra la Resolucién N® 34 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.AEE.CAA,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 34 de fecha 7 de enero de 2026,
dictada por fa Diteccion de Mameas: s iesimistrismpnes e e s et s

Que, en fecha 23 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L it

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.AE.CA.,
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de Mayo de 2026, —--=--===rsmmmsmmmma e e s e e S LS s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”, —--«++-===s==reesmrsssssrmsmmssanassiasa s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) El signo "ELITE PREMIUM" no
encuadra en tales supuestos. Dicha denominacién no permite al consumidor identificar de manera
inmediata el tipo de producto , su finalidad, su contenido, ni sus caracteristicas técnicas o materiales. En
consecuencia, no cumple funcién descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que
constituye, en todo caso, una expresion de cardcter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente/
.. Ia expresién “ELITE PREMIUM" carece de relacion directa y especifica con productos de la clase 16, tales
como papeleria, impresos o publicaciones./ Aun cuando los vocablos que integran el signo posean
significados conocidos, su combinacién no configura una expresion usual ni necesaria en el comercio para
designar o describir productos de la Clase 16. / .. el término "ELITE" no es empleado como una mera
expresidn descriptiva, sino como denominacion identificatoria de un segmento especifico dentro de la
estructura comercial de SUDAMERIS BANK.. / La expresién "ELITE PREMIUM" serd percibida por el
publico como la identificacién de una linea o programa vinculado a ese segmento, y no como una
descripcion de los productos de la clase 16, reforzando su funcién distintiva como indicador de origen
L ) e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 34 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ELITE
PREMIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N* 105511/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK SAECA, —---

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 34 de fecha 7 de enero de 2026 dictada por la Direccién de
MATCAS, — === s e e e el S e b e e e e e e i e SR S e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "ELITE
PREMIUM", clase 16, Acta N° 105511/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 35 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
PREMIUM?", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105514/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK SAECA. —----

procesamiento de pagos por tarjeta de crédito y de débito, la emisién de cheques de viaje; servicios de
financiacién y de crédito, por ejemplo, préstamos para viajes; servicios bancarios en linea...” -----=-=+===---==--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ELITE PREMIUM" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “ELITE PREMIUM" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos
de la clase 36 del nomenclador internacional.---------=s-emmem e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ELITE PREMIUM" representa una creacion
lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. Aunque los componentes léxicos “ELITE" y “PREMIUM” pudieran interpretarse, en su
estado aislado, como términos de uso comiin o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con
los elementos complementarios inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante, —------

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del
titular SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segn la
busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las
marcas: SUDAMERIS ELITE, clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro
N*® 575160, extremo que demuestra que el vocablo ELITE es de uso comun en el rubro y ademis, el titular de
la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. Por
consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de una marca que
ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, --------===-===sasssssmeeeeees

Que, siendo asi, los vocablos “ELITE" y “PREMIUM" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y
deben ser desechados del analisis ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin
que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998
de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto
por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos
en ella que fuesen de uso comiin o necesario en el COMErcjo------=-=srrsremrsremmznes e

dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan mg
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundig:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 35 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
PREMIUM®", CLASE 36, EXPEDIENTE N*® 105514/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK SAE.CA. —----

Asuncion, | D d.FP EU:G

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.A.E.C.A,, contra la Resolucion N° 35 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; —--

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.AE.CA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 35 de fecha 7 de enero de 2026,
dictada por la Direccion de Marcas, -«--«s«sssssssmm st

Que, en fecha 23 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
R I T i e e o 4 el i i bt A s e o e sy S i s

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.AECA.,
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de mayo de 2026, —----=--mmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Mareas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”, — --------=-=--cnnssemsmmmmsn e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) El signo "ELITE PREMIUM" no
encuadra en tales supuestos. Dicha denominacién no designa los servicios comprendidos en la clase 36 ni
describe sus caracteristicas esenciales, tales como su naturaleza, modalidad o condiciones especificas. En
consecuencia, no cumple con la funcion descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino
que constituye, en todo caso, una expresion de cardcter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva
suficiente. / .. la expresién “ELITE PREMIUM" no permite identificar de manera directa un servicio
financiero especifico, ni define con precision su naturaleza, alcance o contenido. (...)" ——==<=ssssssmesmmssaaaas

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
B B RETR, == om sore o o s e e e e i e i b i basts

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ELITE PREMIUM" fue presentada para cubnrwﬂe la
internacional, que textualmente describe: “.servicios bancarios;
financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de al
como casas o apartamentos destinados a un uso residencial; transferen
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 35 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
PREMIUM?", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105514/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.AE.CA. —----

caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma eMPresa, -------sssseaeweee

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N* 35 de fecha 7 de enero de 2026 dictada por la Direccion de
MATCAS, —mmmm e e

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “ELITE
PREMIUM?", clase 36, Acta N° 105514/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 79 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
ADVANTAGE", CLASE 16, EXPEDIENTE N°® 105515/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. —-

constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ELITE ADVANTAGE" fue presentada para cubrir servicios de la clase 16 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: *.papel cartén y articulos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernacion; fotografias; articulos
de papeleria; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico; material para artistas; pinceles;
maquinas de escribir; articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién o material didictico
(excepto aparatos); materias plisticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de
imprenta; clichés de imprenta...". =mmasenesnes memmememsseeassesinees

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ELITE ADVANTAGE" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacién usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién “ELITE ADVANTAGE" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 16 del nomenclador internacional, —---==s==ssmsemmm e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ELITE ADVANTAGE" representa una
creacion lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. —=ssseses e e

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

Que, al respecto, el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacién 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
MISIMas Propiedades 0 CaraClerIStICas, " = -==== == ssmr e et e

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK
S.AE.CA., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la bisqueda realizada en el
sistema informético de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE,
clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160; SUDAMERIS ELITE
TITANIUM, clase 16, Registro N2 575161, extremo que demuestra que el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. Por consiguiente, la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versién de una marca que ya le pertenece, que no
modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, --------=msmmmmmmm e

Que, siendo asi, los vocablos “ELITE” y “ADVANTAGE" devienen irrelevantyﬁﬁﬂ‘ﬁn{ep prdrcario y
deben ser desechados del analisis ya que los vocablos de uso comiin pueden sgp ;
que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el
de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqukta t
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 79 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
ADVANTAGE", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105515/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A ECA. —-

Asuncién, 1 () SEP 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.A.E.C.A, contrala Resolucion N° 79 de fecha 8 de enero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, vy, —-

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.AE.CA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 79 de fecha 8 de enero de 2026,
dictarda por fa Direccion de Mancas: s arimmimtrimias e s s e ieau s sesasasran e

Que, en fecha 23 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
T g v L T sttt

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.AECA.,
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
eni fecha 20 de mayo de 2026, —--——-=-—-r===rmsem s s e et e s Sea e e e s s e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art, 2 Inc. ) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger., En consecuencia no ha Jugar a lo solicitado”, —«++=~+~=+=-==sss=ssrssenmrmmasmramanmanasnassniasnnasanneas

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) EI signo “ELITE ADVANTAGE”™
ne encuadra en tales supuestos. Dicha denominacién no permite al consumidor identificar de manera
inmediata el tipo de producto, su finalidad, su contenido, ni sus caracteristicas técnicas o materiales. En
consecuencia, no cumple funcién descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que
constituye, en todo caso, una expresion de cardcter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente/
.. la expresién “ELITE ADVANTAGE" carece de relacién directa y especifica con productos de la clase 16,
tales como papeleria, impresos o publicaciones./ Aun cuando los vocablos que integran el signo posean
significados conocidos, su combinacién no configura una expresion usual ni necesaria en el comercio para
designar o describir productos de la Clase 16, / .. el término “ELITE" no es empleado como una mera
expresién descriptiva, sino como denominacion identificatoria de un segmento especifico dentro de la
estructura comercial de SUDAMERIS BANK.. / La expresion “ELITE ADVANTAGE" serd percibida por el
piiblico como la identificacion de una linea o programa vinculado a ese segmento, y no como una
descripcion de los productos de la clase 16, reforzando su funcién distintiva como indicador de origen
B Al . ) = e e e R A B e e S e e P i o

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
intE‘I'F!L]EStD. ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que n
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 79 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
ADVANTAGE", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105515/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANKSAECA. —-

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 79 de fecha & de enero de 2026 dictada por la Direccion de
T T o LT T L E LT T

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “ELITE
ADVANTAGE", clase 16, Acta N° 105515/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK
SALBIC A, mssmnivisnmsiisssmmsssosaensensndb ek s i P

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 80 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
TITANIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105518/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.AE.CA. —---

constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
preducto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ELITE TITANIUM" fue presentada para cubrir servicios de la clase 16 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: *..papel cartén y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; material de encuademnacién; fotografias; articulos de papelerfa;
adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de
escribir; articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién o material didéctico (excepto
aparatos); materias plisticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de m:prenm,
clichés de imprenta...”. —--+---=+==-=sss=ssusues

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ELITE TITANIUM" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “ELITE TITANIUM" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos
de la clase 16 del nomenclador Internacional.-------- - eee e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ELITE TITANIUM" representa una creacion
lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenCiadora, —=seseseeme et

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

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

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK
S.AE.CA., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, seg(in la blisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE,
clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N* 575160; SUDAMERIS ELITE
TITANIUM, clase 16, Registro N¢ 575161, extremo que demuestra que el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. Por consiguiente, la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra versién de una marca que ya le pertenece, que no
modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, «------smmrmmme s

Que, siendo asi, los vocablos “ELITE" y “TITANIUM" devienen lrrelevantgrpfm‘a—\gbtej [
deben ser desechados del analisis ya que los vocablos de uso comtin pueden fer u.hlﬁ:adc-sﬁ‘hr
que nadie pueda intentar monopalizarlos, tal y como lo expresa claramente e !m ﬂa; ey
de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una eti

por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera
en ella que fuesen de uso comiin o necesario en el COMErcio”, — -« -=sr=msmmmmmeemosiiee.. '“"""."'l._"“""'.".".
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 80 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
TITANIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105518/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S AE.CA. —---

asuncien, 10 SEP 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.A.E.C.A., contra la Resolucién N° 80 de fecha 8 de enero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.A.E.CA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 80 de fecha 8 de enero de 2026,
dictada por 1a Direccitn die Marcas - -rcssmasimmetnismusssminsspromssommimreitessmiopmmnsssesnaser st osm nne

Que, en fecha 23 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
Ly et

Que, en fecha 12 de mayo de 2026, el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.AE.CA.,
expreso agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de mayo de 2026, —-----=smesrmmmeimm e e e oo e s Se s S fa e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. €) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”. —---=--ss====-==- S S it s RN R S e b

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(.) El signo “ELITE TITANIUM" no
encuadra en tales supuestos. Dicha denominacion no permite al consumidor identificar de manera
inmediata el tipo de producto , su finalidad, su contenido, ni sus caracteristicas técnicas o materiales. En
consecuencia, no cumple funcién descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino que
constituye, en todo case, una expresién de cardcter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva suficiente/
.. la expresién “ELITE TITANIUM" carece de relacién directa y especifica con productos de la clase 16, tales
como papeleria, impresos o publicaciones./ Aun cuando los vocablos que integran el signo posean
significados conocidos, su combinacién no configura una expresién usual ni necesaria en el comercio para
designar o describir productos de la Clase 16. / ... el término “ELITE" no es empleado como una mera
expresion descriptiva, sino como denominacién identificatoria de un segmento especifico dentro de la
estructura comercial de SUDAMERIS BANK... / La expresion “ELITE TITANIUM" ser percibida por el
ptiblico como la identificacién de una linea o programa vinculado a ese segmento, y no como una
descripcién de los productos de la clase 16, reforzando su funcion distintiva como indicador de origen
e U i o o

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia quejfios conveca,gfirmangue Liha
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto & 110, o fiisima,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 80 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ELITE
TITANIUM", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 105518/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S AE.CA. —---

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 80 de fecha 8 de enero de 2026 dictada por la Direccion de
MO TS, = mrr e r s s o e e e eSS R

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “ELITE
TITANIUM", clase 16, Acta N® 105518/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK
303 o LR S S ——

Art. 32 NOTIFIQUESE.-----+=-=-ssssssseromssnmnnnnns e -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 111 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
ACCESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N® 105525/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.AE.CA, —----

)1

constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ELITE ACCESS” fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “.servicios bancarios; servicios de seguros; negocios
financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales
como casas o apartamentos destinados a un uso residencial; transferencia electrénica de fondos, el
procesamiento de pagos por tarjeta de crédito y de débito, la emision de cheques de viaje; servicios de
financiacién y de crédito, por ejemplo, préstamos para viajes; servicios bancarios en linea..." -========x===s====-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ELITE ACCESS” resulta genérica
para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion “ELITE
ACCESS” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 36 del
nomenclador INtermacional. -« s e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ELITE ACCESS" representa una creacion
lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. Aunque el componente léxico “ELITE” pudiera interpretarse, en su estado aislado, como
término de uso comin o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con “ACCESS” inyecta una
dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante, — -

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento.efectivo de la marcaen
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.-=-==-«-rssmrmmmsrmmm e

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

mismas propiedades 0 CaracteriStiCas. "= --+-<===s=s=ssrsrrrm e sttt e nnans

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK
S.AE.CA., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segun la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE,
clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N°® 575160, extremo que
demuestra que el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo
denominaciones parecidas. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion
de otra version de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y
T Lo R

Que, siendo asi, los vocablos “ELITE® y “ACCESS" devienen irrelevan‘g &l g Glejo’ marcaro y
deben ser desechados del anilisis ya que los vocablos de uso comiin puedefser g8lizadog libremente, 4in

que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente et Ar
de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiquets u olFo NgLo Sampuesto,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 111 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
ACCESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N*® 105525/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S AECA. —----

Asuncion, 1 [l SEP Zﬂﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.A.E.C.A,, contra la Resolucidn N° 111 de fecha 9 de enero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.ALE.CA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 111 de fecha 9 de enero de
2026, dictada por la Direccion de Marcas, -«==-=-sssss=msssmm s e e e e

Que, en fecha 23 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
jnterpuegtg1 .........................................................................................................................

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.AE.CA.,
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de miayn de 2026, ——-—s-cmsrmmimme i s e i e st e e e e e f e e s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de fa
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”, ——=--+===ss=ssersammmmsemcmntmae et annn s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) El signo “ELITE ACCESS” no
encuadra en tales supuestos. Dicha denominacién no designa los servicios comprendidos en la clase 36 ni
describe sus caracteristicas esenciales, tales como su naturaleza, modalidad o condiciones especificas. En
consecuencia, no cumple con la funcion descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino
que constituye, en todo caso, una expresion de cardcter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva
suficiente. / .. la expresion "ELITE PREMIUM" no permite identificar de manera directa un servicio
financiero especifico, ni define con precisién su naturaleza, alcance o contenido./ 5i bien la denominaciéon
puede sugerir una idea de acceso a servicios exclusivos ello no equivale a describir una caracteristica de/
servicio en forma directa, inmediata y objetiva, tal como exige la norma. En este sentido, el signo requiere
un proceso interpretative por parte del consumidor. / ... el término “ELITE” no es empleado como una mera
expresion descriptiva, sino como denominacion identificatoria de un segmento especifico dentro de la
estructura comercial de SUDAMERIS BANK , asociado a servicios diferenciados y propuestas de valor
dirigidas a un determinado perfil de clientes, conforme surge de la informacién institucional del propio
] O

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
il"ltEI'P'l.l'E'Stﬂ. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que ot
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto @ sery
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 111 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
ACCESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105525/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.AE.CA. —----

por un conjunto de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos
en ella que fuesen de uso comiin o necesario en el COMercin”. —=--=-====s=smmmmmm s

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 111 de fecha 9 de enero de 2026 dictada por la Direccién de
MAICAS, — == mmmmmm e e o n e s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “ELITE
ACCESS", clase 36, Acta N® 105525/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK
W o off R —————— T ——
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 36 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
TITANIUM®, CLASE 36, EXPEDIENTE N°® 105528/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A, —---

constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ELITE TITANIUM" fue presentada para cubrir gervicios de la glase 36 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “.servicios bancarios; servicios de seguros; negocios
financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales
como casas o apartamentos destinados a un uso residencial; transferencia electrénica de fondos, el
procesamiento de pagos por tarjeta de crédito y de débito, la emisién de cheques de viaje; servicios de
financiacion y de crédito, por ejemplo, préstamos para viajes; servicios bancarios en linea...”.---=-------------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ELITE TITANIUM" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “ELITE TITANIUM" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos
de la clase 36 del nomenclador internacional. ===« e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ELITE TITANIUM" representa una creacién
lingtiistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. Aunque el componente léxico “ELITE" pudiera interpretarse, en su estado aislado, como
término de uso comun o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con “TITANIUM" inyecta
una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante, — --------<cseme e

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

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

Que, al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre del titular SUDAMERIS BANK
S.A.E.CA., que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segun la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: SUDAMERIS ELITE,
clase 36, Registro N° 573820; SUDAMERIS ELITE TITANIUM, clase 36, Registro N° 575160; SUDAMERIS ELITE
TITANIUM, clase 16, Registro N® 575161, extremo que demuestra que el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones parecidas. Por consiguiente, la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, que no
modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.

Que, siendo asi, los vocablos “ELITE" y “TITANIUM" devienen irr
deben ser desechados del anilisis ya que los vocablos de uso comiin p
que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramergt
de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una‘eti
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 36 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
TITANIUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 105528/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S.A.E.CA. —---

Asuncion, 1[} SE? E[]EG

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.A.E.C.A., contra la Resolucion N° 36 de fecha 7 de enero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de SUDAMERIS BANK
S.AE.CA,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 36 de fecha 7 de enero de 2028,
dictada porla Direccitn de Marcas. -===-=sssssssrnsmsramecmsn e et te ek e nen s st e s st es na neas

Que, en fecha 23 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
i i

Que, en fecha 11 de mayo de 2026, el representante convencional de SUDAMERIS BANK S.AE.CA.,
expreso agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de mayo de 2026, —=--s=sssemmsmmemme e e o s n e s et e s s s m s e s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: (...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”. —------===-===s=s==nssmmmsocamcommanstninnimiastann e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) El signo “ELITE TITANIUM" no
encuadra en tales supuestos. Dicha denominacién no designa los servicios comprendidos en la clase 36 ni
describe sus caracteristicas esenciales, tales como su naturaleza, modalidad o condiciones especificas. En
consecuencia, no cumple con la funcién descriptiva en los términos exigidos por la norma invocada, sino
que constituye, en todo caso, una expresion de cardcter evocativo o sugestivo, con aptitud distintiva
suficiente. / .. la expresion “ELITE TITANIUM™ no permite identificar de manera directa un servicio
financiero especifico, ni define con precision su naturaleza, alcance o contenido./ Si bien la denominacion
puede sugerir una idea de acceso a servicios exclusivos ello no equivale a describir una caracteristica del
servicio en forma directa, inmediata y objetiva, tal como exige la norma. En este sentido, el signo requiere
un proceso interpretativo por parte del consumidor. / ... el término “ELITE" no es empleado como una mera
expresion descriptiva, sino como denominacion identificatoria de un segmento especifico dentro de la
estructura comercial de SUDAMERIS BANK , asociado a servicios diferenciados y propuestas de valor

dirigidas a un determinado perfil de clientes, conforme surge de la informacidn institucional del propio
0] o T

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que no 5€ "‘l.ruca, ":ﬁ .
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto ur:[&;rﬁ.r ; [
F ﬁ{* A L]
| -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 36 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELITE
TITANIUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 105528/2024, SOLICITADA POR SUDAMERIS BANK S A E.CA. —---

por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos
en ella que fuesen de uso comtin o necesario en el COMErcin”, —-+===s==mremssmmmmm e

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 36 de fecha 7 de enero de 2026 dictada por la Direccion de
MaTCaS, —===m = mm s e e e et e e SR s AL s ss s A s Essssna s s nn

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “ELITE
TITANIUM", clase 36, Acta N° 105528/2024, solicitada a nombre de SUDAMERIS BANK
ST e e ———a .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 449 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111168/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. --------

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “BIO HYBRID" Clase 12 y la marca mixta base de
rechazo "ECO HYBRID” Clase 12, --+--srmmrmmmme s s s s s e

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominacién
de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término “ECO”, lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente disimiles. Asimismo, en el caso de autos,
corresponde realizar un andlisis semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas
analizadas. En este caso, el vocablo “HYBRID" es considerado en relacién con motores y sistemas de
propulsion vehicular, que evoca directamente la caracteristica hibrida de los productos. En consecuencia,
dicho elemento no puede ser considerado, por si solo, como determinante de la similitud conceptual entre
los signos. La diferenciacién conceptual se encuentra principalmente en los términos “BIO" y *ECO”, que
remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biolégico, natural u organico; y el
segundo, a lo ecolégico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si
bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnologia hibrida aplicada al ambito vehicular,

proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.---------------=--ssereeeeaceaes
BIO HYBRID (solicitada), y
ECO HYBRID (marca base de rechazo)

Que, desechando el anahsis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy
distintivas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de la etiqueta de la marca
antecedente, vemos que le OtOrga Un Cardcter Propio. —--=---==s=s=ssrremmmmmmsssssssas s e nanereensean s nns

Marca antecedente

ECO MY

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola,
no es suficiente para generar confusion en el seno del publico consumidor, pues, en su conjunto, las
marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferenciacion en e] Mercado. ===--seseesss e e aaaa

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones “BIO
HYBRID", (solicitada) “ECO HYBRID" (oponente), comparten la silaba “HYBRID", existen_otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin |a buﬂeﬁg caljr
sistema informitico de la Institucion, ademis de la marca solicitante y las mar r
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 449 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111168/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.--------

Asuncion, 1 E- SE' E'-Iih

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.., contra la Resolucion N2 449 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥ ----=--=s=sssesssesm s e eesesSssssosstisissesssansasinas

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 449 de
fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, ------=--=====s==ssrmsemmemmmmmmm e

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
INLETPUESIO. sscemmammsrmmums st s e A e T T A ——

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., expreso agravios, Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026, --------==-=======ss=ssssmmmsoems et s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1354893 Denominacion *“ECO HYBRID™ Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-==-=-=----=--=-------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: (.. )BIO HYBRID (marca solicitada)
ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy
diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso comtin... (..)" --===------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
B P Y s e e R e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en saconjuntg
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arzgje 'fa wm&‘e )
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 449 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 12, EXPEDIENTE N* 111168/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS A

Art. 32 NOTIFIQUESE .-----==sssssssmsssscmmeaaecae o B ey e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 449 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 12, EXPEDIENTE N°® 111168/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.--------

PARAGUAI
REKUAI

encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N® 533919 y CSH
CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N*® 625623; extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las
mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente, ---------ss==secemmsmmomissiiomimniaa s

Que, siendo asi, el vocablo “HYBRID" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el anilisis, ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella
que firesen de uso comun o necesario en el CoMercio”, —---==--—=—r— r=—rr—r-rrmremr et taan e aas

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas adn teniendo en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la
presente re T L0 oy 5 ) T

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 confusién es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido. ™, «-««-+«sssessmssersrssssrnnnnsnnreneoece o

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

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 449 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la
Direccion de MarCas, —=--«==ss=smess e e o e s s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “BIO
HYBRID, clase 12, Expediente N® 111168/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. —-==-===-==rsrsmmmrmsomsssmesemmmmennzzas -

' Sanchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn, 2013
! “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamends. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 450 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 35, EXPEDIENTE N® 111172/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.--------

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “BIO HYBRID” Clase 35 y la marca mixta base de
rechazo “ECO HYBRID Y ETIQUETA™ Clage 12, -------ses e mmm e e

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “BIO HYBRID” reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominacién
de la marca antecedente “ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término “ECO", lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente disimiles. Asimismo, en el caso de autos,
corresponde realizar un andlisis semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas
analizadas. En este caso, el vocablo *"HYBRID" es considerado en relacién con motores y sistemas de
propulsion vehicular, que evoca directamente la caracteristica hibrida de los productos. En consecuencia,
dicho elemento no puede ser considerado, por si solo, como determinante de la similitud conceptual entre
los signos. La diferenciacion conceptual se encuentra principalmente en los términos “BIO" y *ECO", que
remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biolégico, natural u organico; y el
segundo, a lo ecologico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si
bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnologia hibrida aplicada al ambito vehicular,

proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-------===--emeememeeeececcoos
BIO HYBRID (solicitada), y
ECO HYBRID (marca base de rechazo)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy
distintivas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto, vemos que la etiqueta de la marca antecedente le
OO g U CAT O T PrO P — == m s s oo e e e e e

Marca antecedente
hybrid |

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola,
no es suficiente para generar confusién en el seno del pablico consumidor, pues, en su conjunto, las
marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferenciacion en el Mercado, - -ssmrmrrrs e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente “ECO HYBRID Y ETIQUETA" en la clase 12 tiene la siguiente ipci
~Automdviles, camiones, buses de motor, minibuses, automéviles 4x4, cami a5
utilitarios deportivos, motores para vehiculos terrestres, manijas de las p
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 450 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 111172/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,.--------

Asuncion, 1 0 SEP ?U?E

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.., contra la Resolucion N2 450 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la
DAreeciOrE the NIBETIS, J; o s oo o o s o o B A S A B S e e N S i i e e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N? 450 de
fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas., --=-=--=-===ssssssmsmmmmms e ccane e

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
I oo 0 v e i e T T S e e e

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., expresé agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026, ------==--+===r=rormrmcenenssmsoncnaennan s e s s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %) Que, habiéndose realizade la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1354893 Denominacién “ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR|
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".--=----------------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..)BIO HYBRID (marca solicitada)
ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy
diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso comuin... (...)7 -==-===+==--

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
intEI-PUE'Stﬂ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a constituir una marca.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 450 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 1111722024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.--==-=-=

Que, siendo asi, el vocablo “HYBRID" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el analisis, ya que los vocablos de uso comtin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopaolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la proteccién de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso comiin 0 NECesario en el COMEIEID”, —---- - - e

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mis aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
presente It 0] L 1 ] T

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 confusién es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™. ----=====smemem e

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 450 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la
Direccidn de Marcas. —----=--=-===s=sssmessmmema et e s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca “BIO
HYBRID", clase 35, Expediente N® 111172/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., —---ses---s-ersumsmreeioss P

Art.32  NOTIFIQUESE s rrormoomoemommeneeae

! Sinchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncian, 2013,
' "BERECHO DE MARCAS® - Jorge Otamendl. 9* Ed.. CaBA, Abeledo Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 450 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111172/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.--------

y dispositivos de seguridad para automoviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automdviles,
bombas de aire (accesorios de automdviles), indicadores de direccion para automdviles, dispositivos
antirrobo para automdviles, paragolpes para automoéviles, carrocerias de automéviles, parabrisas, asientos
de seguridad para nifios para ser usados en automéviles, volantes para automdéviles, tablero de indicadores
para automéviles, ruedas para automdviles, fundas para asientos de automdéviles, cinturones de seguridad
para vehiculos, vehiculos eléctricos.-"; mientras que la marca en tramite de registro *BIO HYBRID" solicita
en la clase 35 la cobertura de gervicios: “..Comercializacion (por cualquier medio) de piezas y componentes
de vehiculos; comercializacién (por cualquier medio) de vehiculos; comercializacién de vehiculos;
publicidad:  comercializacién ~ (por  cualquier medio) de  sistemas  hibridos  de
propulsién/motorizacién/propulsién de automéviles; sistemas de movilidad; sistemas de tecnologia
automotriz; sistemas de electrificacion de automotriz sostenible; movilidad eléctrica, electrificacién del
sutemovil, vehiculos eléoiie0s.”, — s e s e e

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

pacifica entre la marca antecedente y la marca solicitante, --=---==-sseesemeseeereeen oo e e

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con oltros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre Jos productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aun cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar gue pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el caracter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén
clasificados en la misma clase NCL .. )7 -=-mmmrmmmmrm s e e e st e s s s s e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en los nomencladores en cuestion. Si bien es cierto que entre las denominaciones “BIO
HYBRID", (solicitada) *ECO HYBRID" (oponente), comparten la silaba “HYBRID", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la biisqueda realizada en el
sistema informitico de la Institucion, ademas de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se
encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRIDA. clase 35, Registro N® 594736; HYBRID SYNERGY
DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Reghtr{: N® 625&23 que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que maly
oponente pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya c ®

! Direccion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Dirvcirices parn of exmmien de marear en Puraguay, p. 2 'Qlfpumiﬂq@}
Iettpss s dinapigone prvdpontaliv U propiedwd -indusicial murcas diregtnges el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 451 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",

CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111176/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
1) o7 VR — .

coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente,------=---==-s-ssrmememmanenn.

Que, siendo asi, el vocablo “HYBRID" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N* 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando Ja marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un

conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso comiin 0 NECESArio en el COMEITIO”, ~==++=====n=mrmmrmremmereream e s s s e s sama s ns e e nne

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas® explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mis aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
PrESENEE FESO U N, =rmmmee e

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 confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se o ha reconocido.™, ---========reemrmes e

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

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

Art. 12 REVOCAR la resolucidon N2 451 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas. «===-==s=s=smresm e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *BIO
HYBRID", clase 37, Expediente N® 111176/2024, suhclt bre de STELLANTIS

Art.32  NOTIFIQUESE .-----------srssmmreesme s rssmeanans

* 8anchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editonal Las Ley, Asuncidn, 2013,
! *DERECHD DE MARCAS® - |arge Otamends, 3° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 451 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",

CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111I76/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
LTDA.

"Automéviles, camiones, buses de motor, minibuses, automéviles 4x4, camionetas, minivans, vehiculos para
utilitarios deportivos, motores para vehiculos terrestres, manijas de las puertas del automdévil, bolsas de aire
y dispositivos de seguridad para automéviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automéviles,
bombas de aire (accesorios de automdviles), indicadores de direccién para automéviles, dispositivos
antirrobo para automéviles, paragolpes para automéviles, carrocerias de automéviles, parabrisas, asientos
de seguridad para nifios para ser usados en automdéviles, volantes para automéviles, tablero de indicadores
para automdviles, ruedas para automcviles, fundas para asientos de automéviles, cinturones de seguridad
para vehiculos, vehiculos eléctricos.-"; mientras que la marca en tramite de registro “BIO HYBRID" solicita
en la clase 37 la cobertura de servicios: “..Lavado de vehiculos; limpieza de vehiculos; lubricacién de
vehiculos; mantenimiento y reparacién de automdéviles; pulido de vehiculos; servicios de reparacién de
averias de vehiculos; tratamiento antioxidante para vehiculos; servicios de centros de diagnéstico de
vehiculos [servicios de mantenimiento/reparacién de automdviles]; carga de baterfas de vehiculos;
asistencia técnica para automéviles, vehiculos y productos de transporte terrestre.... " —-===-========zs=s=sazae

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

pacifica entre la marca antecedente y la marca solicitante. -«----«s=s=ssessmmasmmsmmes s s e

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, atin cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el caricter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén
clasificados en Ja misma clase NCL 9(... )5 =ommmmremmt e e et s s

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador de la marca antecedente. Si bien es cierto que entre las
denominaciones “BIO HYBRID", (solicitada) “ECO HYBRID" (oponente), comparten la silaba “HYBRID",
existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la
btisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, ademas de la marca solicitante y las marcas

! Direccion Nacional de Propiedad Tnl;:!u:mnl (DINAPL, Dvrectrices para of examen de marcas oo Paroguy, p. 230,
Lot vy i gy pyportalie srial marcas ‘direcinces
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 451 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111176/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
LTDA.----

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “BIO HYBRID" Clase 37 y la marca mixta base de
rechazo “ECOHYBRID Y ETIQUETA" Clasge 12, ~-=-=csscmmse et

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada *BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominacion
de la marca antecedente "ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término “ECO", lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente disimiles. Asimismo, en el caso de autos,
corresponde realizar un analisis seméntico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas
analizadas. En este caso, el vocablo “HYBRID" es considerado en relacién con motores y sistemas de
propulsion vehicular, que evoca directamente la caracteristica hibrida de los productos. En consecuencia,
dicho elemento no puede ser considerado, por si solo, como determinante de la similitud conceptual entre
los signos. La diferenciacion conceptual se encuentra principalmente en los términos “BIO" y "ECO", que
remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biolégico, natural u orgénico; y el
segundo, a lo ecologico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si
bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnologia hibrida aplicada al ambito vehicular,

proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.--s-ssssseemsemnmnane.
BIO HYBRID {(solicitada), y
ECO HYBRID {marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy
distintivas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto, vemos que la etiqueta de la marca antecedente, le
otorga un caracter propio y notoriamente disiimnil e e

Marca antecedente

B byorid

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola,
no es suficiente para generar confusion en el seno del publico consumidor, pues, en su conjunto, las
marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferenciacion en el mercado, === eseeem e

~ Que, desechanda el anétiais fonético-gramatical, queda pendienl:e dirimir respecm a la cobertura de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 451 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 37, EXPEDIENTE N° 11l176/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
[Ty>Y WS

Asuncién, T [) SEP 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.., contra la Resolucion N2 451 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥; -===s==ssssssmssemmrsomsnrssnsoansssssans sassmaassessasns s s assseansssrsesn st nbesn st ass s ie e s

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 451 de fecha
26 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas. ---========r=sssmsm oo e

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
lnterpuestﬂ i e e e B e e e e e e e e e e

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026, -==--===-==srmrrmmmmr e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1354893 Denominacién “ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...) -=-==s=emresmreeeas

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: (.. JBIO HYBRID (marca solicitada)
ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy
diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso comun... {..)" ---==-==----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
8 Rt e ettt ettt ettt ettt sttt ot

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de conside viabh
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o | niereses, t

iz . Ve
derecho a constituir una marca. _ " R S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 452 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID”,
CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111179/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
B A L

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “BIO HYBRID" Clase 42 y la marca mixta base de
rechazo “ECO HYBRID Y ETIQUETA” Clase 12, -------smmmm e e

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominacion
de la marca antecedente “ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término YECO", lo
cual le otorga una estructura grifica y fonética significativamente disimiles. Asimismo, en el caso de autos,
corresponde realizar un anilisis semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas
analizadas. En este caso, el vocablo *HYBRID" es considerado en relacion con motores y sistemas de
propulsion vehicular, que evoca directamente la caracteristica hibrida de los productos. En consecuencia,
dicho elemento no puede ser considerado, por si solo, como determinante de la similitud conceptual entre
los signos. La diferenciacion conceptual se encuentra principalmente en los términos “BIO” y “ECO", que
remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biolégico, natural u organico; y el
segundo, a lo ecologico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si
bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnologia hibrida aplicada al ambito vehicular,
proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales,---------==-----ecssssacanean

BIO HYBRID {solicitada), y
ECO HYBRID {marca base de rechazo)

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy
distintivas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto, vemos que la etiqueta de la marca antecedente, le
otorga un caracter propio y notoriamente disimil: — s oo

Marca antecedente

mbﬂ |

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola,
no es suficiente para generar confusion en el seno del pablico consumidor, pues, en su conjunto, las
marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferenciacion en el mercado.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 452 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1lI79/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
3 Y

Asuncion, 1 0 CEP EUEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.., contra la Resolucion N2 452 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la
Direccion de Marcas, Y; =»-=«-se=essseesm e et o e f oot s s s s

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 452 de fecha
26 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas. ----=---=-ersmesemsemmmseosmsammssas s

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuflstn1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., expresé agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026, =--===-=-======-r=rmrerermeorreremserenasssnnannnnararma e e e aane oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1354893 Denominacién “ECO HYBRID® Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-===ss=sssseseseecens

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(.)BIO HYBRID (marca solicitada)
ECO HYBRID (marca registrada). puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy
diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso comun.. (...)" -----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad




DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO vrt ‘ PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N‘_O_g_ 7 7

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 452 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111179/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
LT DA eresinies S —

coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente.------«--seseeeececeeee.

Que, siendo asi, el vocablo “HYBRID" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el anilisis, ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa *Cuando Ja marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un

conjunto de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uUso comUin 0 NECESArIO €N &] COMEIEID”, -==-====r=====rssmssmmasmneaennsmmsasmsrennsmnansmnsmansnnnnn

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero heche de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, més atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
PrESENTE FESOIUCION, ~mrmmre e e

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 confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no 0 ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™. ---==-====ssssemm e

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

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

Art. 12 REVOCAR la resolucién N2 452 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas. «=«--s-seeeemmmmmmmm ettt

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “BIO
HYBRID", clase 42, Expediente N® 111179/2024, solicitada a nombre de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. —--------=seseass

Art.32  NOTIFIQUESE .--------sssecscmmmmesenns

' Sanchez Herrero, Andrés. “*Confusidn de Marcas™ Editonal La Ley. Asunci
' *DERECHO DE MARCAS" - [orge Otamends, 9° Ed,, CABA, Abeledo Perrot, 2017 - ||
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 452 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID",
CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111179/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
LTDA. . etsesmtissasessassssesressesesseriaeres -

- Automéviles, camiones, buses de motor, minibuses, automéviles 4x4, camionetas, minivans, vehiculos para
utilitarios deportivos, motores para vehiculos terrestres, manijas de las puertas del automovil, bolsas de aire
y dispositivos de seguridad para automoviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automdviles,
bombas de aire (accesorios de automéviles), indicadores de direccién para automdviles, dispositivos
antirrobo para automéviles, paragolpes para automéviles, carrocerias de automéviles, parabrisas, asientos
de seguridad para nifios para ser usados en automéviles, volantes para automdéviles, tablero de indicadores
para automéviles, ruedas para automdviles, fundas para asientos de automdviles, cinturones de seguridad
para vehiculos, vehiculos eléctricos.-"; mientras que la marca en tramite de registro "BIO HYBRID" solicita
en la clase 42 la cobertura de servicigs: “.Automatizacién industrial [desarrollo, instalacién y
mantenimiento de sistemas]; proyectos de automatizacion industrial; proyecto de ingenieria del automévil;
investigacién tecnolégica; todos los servicios anteriores relacionados con sistemas de
propulsién/motorizacién/propulsién hibrida de automéviles; sistemas de movilidad; sistemas de tecnologia
automotriz; sistemas de electrificacién automotriz sostenibles; movilidad eléctrica, electrificacién del
automiovil, vehiculos eldctions. .. |, — s mm e e e e

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

pacifica entre la marca antecedente y la marca solicitante, «==-====seremmmmmmr e

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podrin
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, atun cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el caracter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén
clasificados en Ja misma clase NCL 9(...) 7 ======m=smmmmmmrm s e e e s et s s e wm s m s e e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador de la marca antecedente. Si bien es cierto que entre las
denominaciones “BIO HYBRID", (solicitada) “ECO HYBRID" (oponente), comparten la silaba “HYBRID",
existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segun la
biisqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, ademas de la marca solicitante y las marcas
oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNER ?. K,

Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N® 625623, extremo qu arfyuesira ,h'

Fi !

! Direceion Macional de Propicdad Intelectual {DINAPT), Evrecirices pare ef examen de muvcas on anmmup 230 Di‘wlt'm
wttps s Cwewrwditapd gov.py portal v 3 propredad-industi ol marcas direcinses
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 453 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111185/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA,-----ssssrsssseesresasssanssnmsammanmeanesnsnns S —

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea v, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca mixta “BIO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12 y la marca mixta base de
rechazo "ECO HYBRID Y ETIQUETA" Clage 12, ----x=srrrmmrmmssm e s

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "BIO HYBRID” reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominacién
de la marca antecedente *ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término “ECO", lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente disimiles. Asimismo, en el caso de autos,
corresponde realizar un anilisis seméantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas
analizadas. En este caso, el vocablo "HYBRID" es considerado en relacién con motores y sistemas de
propulsion vehicular, que evoca directamente la caracteristica hibrida de los productos. En consecuencia,
dicho elemento no puede ser considerado, por si solo, como determinante de la similitud conceptual entre
los signos. La diferenciacion conceptual se encuentra principalmente en los términos “BIO" y “ECO", que
remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biolégico, natural u orgéanico; y el
segundo, a lo ecologico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si
bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnologia hibrida aplicada al ambito vehicular,

proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.----==---s=ssasseaiao.
BIO HYBRID (solicitada), y
ECO HYBRID {(marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy
distintivas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de la etiqueta de la solicitud de
marca en cuestion, vemos que le otorga un caracter propio y notoriamente disimil a la marca antecedente; -

Marca solicitante

Marca antecedente

BV hybrid

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se lee
manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia j

no es suficiente para generar confusion en el seno del publico consumi
«"'m-
).f




DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD (f}cnnmmom PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucién N‘m 7 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 453 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA®, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111185/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA. - -

Asuncion, 1 H EEP ESFE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.., contra la Resolucion N2 453 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥; --==-=-ss=essemmssesssvemimer oo et et s mRa s emme s Ase e e Seoa S Sa RS pa s s

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 453 de fecha
26 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, -=--=-==-===s=ss=ssssssomsosimsam oo

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuestﬂ‘ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., expresé agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y
Hama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026, -------====+==sssanssesnsnsmsmmnnnan e e s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-135489% Denominacion "ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-======rreeeeazeeas

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..)BIO HYBRID (marca solicitada)
ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L R e e e P e s S R

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 453 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111185/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA. e e rmeemee e

x

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N¢ 453 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas. --==«==-====ssers s e

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “BIO
HYBRID Y ETIQUETA, clase 12, Expediente N® 111185/2024, solicitada a nombre de
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. —---»—====

Art.3¢8  NOTIFIQUESE .-wsr-sressssesssamanssssanaseneee st SR SN | AR S—
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 453 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 111185/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA, -----nseonssssnsmsussssansarssasensasasnen
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marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferensiaciinen el MEPeadD, ot e e e e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones “BIO
HYBRID"®, (solicitada) “ECO HYBRID" (oponente), comparten la silaba “HYBRID", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, ademas de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se
encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12, Registro N® 533919 y CSH
CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N* 625623; extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las
mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente.----------==--s=rmmmsmmmrmr e e

Que, siendo asi, el vocablo “HYBRID" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella
que firesen de Uso comiin 0 NECESario en e].COMEITID”, -=-es+smmsssmstmmratosraenenn e e et eeae s sa s s sra st s aaaannsenes

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el dinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente !'mpfr'c‘a gue esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
P BT OGO URTHONY, ot s i i s i i i o S e S i e VS M 2 S B S A S S0

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro

' Sinchez Herrero, Andrés. "Confusicn de Marcas™ Editorial La Ley, Asuncidn. 2013,
! *DERECHO DE MARCAS® — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.--resesesessssmmensases ammraeaeaens e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca mixta “BIO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca mixta base de
rechazo "ECO HYBRID Y ETIQUETA” Clase 12, «sesemmammmm e e

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "BIO HYBRID” reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominacién
de la marca antecedente “ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término *ECO", lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente disimiles. Asimismo, en el caso de autos,
corresponde realizar un analisis semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas
analizadas. En este caso, el vocablo “HYBRID" es considerado en relacion con motores y sistemas de
propulsion vehicular, que evoca directamente la caracteristica hibrida de los productos. En consecuencia,
dicho elemento no puede ser considerado, por si solo, como determinante de la similitud conceptual entre
los signos, La diferenciacion conceptual se encuentra principalmente en los términos “BIO" y “ECO", que
remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biolégico, natural u orgnico; y el
segundo, a lo ecologico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si
bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnologia hibrida aplicada al ambito vehicular,

proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales,------s-sssccscencccis
BIO HYBRID {solicitada), y
ECO HYBRID {marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy
distintivas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de la etiqueta de la solicitud de
marca en cuestion, vemos que le otorga un caracter propio y notoriamente disimil a la marca antecedente: -

Marca solicitante

vy unvoebDM

Marca antecedente

ECO VTS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Asuncion, 1 [i SEP 026

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.., contra la Resolucion N2 454 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la
Direccion de Marcas, Y, =««essseeessesss s mn s sme e nm s e e s e e e o e e s s s

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 454 de
fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas. =---=--==---=-ssssssemsmsommansmmmaasaa

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuesto_ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026, «-======-s==sresmssmsremcesremorm oo pease s enees

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1354893 Denominacion “ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR|]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (... )".--=--=-===sssssseess

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(... )BIO HYBRID (marca solicitada)
ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy
diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso comiin... (..)" =-=====-==+-

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de l;unmder r+vigbilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos u;ﬂ}terez-.ei I Wi
derecho a constituir una marca. e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
¥ ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA, =--=s==ssezsstessnsnsasensssasmnsssnssmamsssenmsaamsammsamens o
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Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en los nomencladores en cuestion. Si bien es cierto que entre las denominaciones “BIO
HYBRID", (solicitada) "ECO HYBRID" (oponente), comparten la silaba “HYBRID", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, ademas de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se

encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRIDA, clase 35, Registro N¢ 594736; HYBRID SYNERGY
DRIVE, clase 12, Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N°® 625623; extremo que

demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente.-------«--=-----.

Que, siendo asi, el vocablo “HYBRID" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el andlisis, ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un

conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella
que fuesen de Uso Comiin 0 NECesario en el COMEICID”. ~~+= =rsrrmmmm et

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mis atin teniendo en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la
Presente reSOlUCION, =«==sssrsee e e s s e e

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 confusién es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al-ne-enc ' :
de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revacafﬁrescﬁilf' { R

(2 \

& )
!i iy

* Sdnchez Herrero, Andrés. *Conflusidn de Marcas” Editonal La Ley, Asuncidn, 2013,
! *DERECHO DE MARCAS" - jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrat, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 35, ExPEDIEm‘E N° 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.--==--=====

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
dtf'ErEHCTac!nn en E‘I I'I'IE‘]'CEI:I'U. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente “ECO HYBRID Y ETIQUETA" en la clase 12 tiene la siguiente descripcion de productos
Automéviles, camiones, buses de motor, minibuses, automdéviles 4x4, camionetas, minivans, vehiculos para
utilitarios deportivos, motores para vehiculos terrestres, manijas de las puertas del automévil, bolsas de aire
y dispositivos de seguridad para automéviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automéviles,
bombas de aire (accesorios de automdviles), indicadores de direccién para automédviles, dispositivos
antirrobo para automéviles, paragolpes para automéviles, carrocerias de automéviles, parabrisas, asientos
de seguridad para nifios para ser usados en automéviles, volantes para automéviles, tablero de indicadores
para automéviles, ruedas para automéviles, findas para asientos de automéviles, cinturones de seguridad
para vehiculos, vehiculos eléctricos.-"; mientras que la marca en tramite de registro "BIO HYBRID Y
ETIQUETA" solicita en la clase 35 la cobertura de servicios: “..Comercializacién (por cualquier medio) de
piezas y componentes de vehfculos; comercializacién (por cualquier medio) de vehiculos; comercializacién
de vehfculos; publicidad; comercializacién (por cualquier medio) de sistemas hibridos de
propulsién/motorizacién/propulsion de automdviles; sistemas de movilidad; sistemas de tecnologia
automotriz; sistemas de electrificacién de automotriz sostenible; movilidad eléctrica, electrificacién del
automévil, vehfculos electricos. . —-----===—--mrem s e e e

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

pacifica entre la marca antecedente y la marca solicitante, -------------osmsmmsmmss s

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre Jos productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aun cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el srgujente caso, la Oficina podria constatar que pueden

! Direccion Macional de Propiedad Intelectunl (DINAPT), Direcirices para ef exemen de mervas en Paraguay, p. m::mlﬁﬁﬁ'
Jtrpas cwanw dinng. gov, o porta v 3 propicdad -industonl marcas disctrices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 454 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111189/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.---- SRS E——

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELYVE:

Art. 12 REVOCAR la resolucién N? 454 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la
Direccidin de Marcas, -=+-««=sssssussstnmmmmmsmmmisnnnsssnasnn s ss e s ss s s e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “BIO
HYBRID Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 111189/2024, solicitada a nombre de
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LFDA. —-ree-tis-ssmesssszasmsesesmenseamneseaeans
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N*® 111191/2024, SOLICITADO POR ETELLAN’HS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA. e S i

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca mixta “BIO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 37 y la marca mixta base de
rechazo “ECO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 12, -« -ee o e e

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominacién
de la marca antecedente *ECO HYBRID", No obstante, la marca antecedente adhiere el término “ECO”, lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente disimiles. Asimismo, en el caso de autos,
corresponde realizar un analisis semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas
analizadas. En este caso, el vocablo "HYBRID" es considerado en relacion con motores y sistemas de
propulsion vehicular, que evoca directamente la caracteristica hibrida de los productos. En consecuencia,
dicho elemento no puede ser considerado, por si solo, como determinante de la similitud conceptual entre
los signos. La diferenciacion conceptual se encuentra principalmente en los términos “BIO" y “ECO", que
remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biolégico, natural u orgénico; y el
segundo, a lo ecologico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si
bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnologia hibrida aplicada al ambito vehicular,
proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.---------=------seeemmmeene

BIO HYBRID (solicitada), v
ECO HYBRID (marca base de rechazo)
Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy

distintivas que las hacen mds inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de la etiqueta de la solicitud de
marca en cuestion, vemos que le otorga un caracter propio y notoriamente disimil a la marca antecedente: -

Marca solicitante

Mareca antecedente

(ECO VTS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N*® 111191/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Asuncion, ] ﬂ SE? E[}EE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.., contra la Resolucion N2 455 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la
Direccion de Marcas, y; «-=-ssssressesrmmmromimtoss e ss s e s s s s e s s s s e e s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 1l de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 455 de fecha
26 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, —=-==---====seemmmmsmmmmm e

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
IAERTPAREDDL wvorivs miusams sntu i ans ok e s S b e SR LR S b R e e e A S AR AR S e s p s e SR

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., expresd agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026, -=-====r======smemssm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1354893 Denominacion “ECO HYBRID™ Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"--===--==-=-===-=--=--

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(.)JBIO HYBRID (marca solicitada)
ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy
diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el término HYBRID que es de uso comuin... (...)" ===-======--

QQue, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iI'ItEI'PUEEtD. .........................................................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registm de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la yiahilidad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111191/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVELS
BRASIL LTDA.

denominaciones “BIO HYBRID", (solicitada) *ECO HYBRID" (oponente), comparten la silaba “HYBRID",
existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la
biisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, ademas de la marca solicitante y las marcas
oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12,
Registro N° 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente.-----------==----=smeeemeeene

Que, siendo asi, el vocablo “HYBRID" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el andlisis, ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un

conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso ComuUN O NECesario €N el COMErCIn”, «=-« - tsr e s s s s mn s s

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

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 confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™. «--«==sesseemmmsmmnsme e

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 455 de fecha 26 de fe
Direccion de Marcas. --=----r=rssssemmcmmmnaiii 4

! Sanchez Herrero, Andrés. “Confursion de Marcas” Editorial La Ley, Asuncin. 2013,
! "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9* Ed. CARA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 111191/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVELS
BRASIL LTDA - =sessssesessssaserscssasssssssusemnsesmemsasmsnsamsmsmscns

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferenciacion en el mercado, — e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente "ECO HYBRID Y ETIQUETA”" en la clase 12 tiene la siguiente descripcion de productos
~Automéviles, camiones, buses de motor, minibuses, automéviles 4x4, camionetas, minivans, vehiculos para
utilitarios deportivos, motores para vehiculos terrestres, manijas de las puertas del automévil, bolsas de aire
¥ dispositivos de seguridad para automdviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automdviles,
bombas de aire (accesorios de automdviles), indicadores de direccion para automoviles, dispositivos
antirrobo para automéviles, paragolpes para automéviles, carrocerias de automdviles, parabrisas, asientos
de seguridad para nifios para ser usados en automéviles, volantes para automéviles, tablero de indicadores
para automdéviles, ruedas para automéviles, fundas para asientos de automdviles, cinturones de seguridad
para vehiculos, vehiculos eléctricos.-"; mientras que la marca en tramite de registro “BIO HYBRID Y
ETIQUETA" solicita en la clase 37 la cobertura de servicios: “..Lavado de vehiculos; limpieza de vehfculos;
lubricacién de vehfculos; mantenimiento y reparacién de automoviles; pulido de vehiculos; servicios de
reparacién de averias de vehiculos; tratamiento antioxidante para vehiculos; servicios de centros de
diagndstico de vehfculos [servicios de mantenimiento/reparacién de automdviles]; carga de baterfas de
vehiculos; asistencia técnica para automdviles, vehiculos y productos de transporte terrestre....”. —-----------

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

pacifica entre la marca antecedente y la marca solicitante, «--s==--s=ssssemsrmmmmmmemamm s cranssr et ns e e

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: *(..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, lIa Oficina podrd determinar que en ciertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, ain cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el caracter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén
clasificados en la misma clase NCL 9(...)". ------ e B S e e ne e e s s

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibili
coexistencia previa en el nomenclador de la marca antecedente. Si bien esici

! Direccidn Nacional de Propicdad Intelectual (DINAPL, Dvrectrives para of examen de marcas en Paroguay, p #ﬂ quﬂuﬂtﬁt i
Bittpesswowowy dinai gons pyvoporals 3 propiedad- industrial marcps slivecinees o g ___gﬂ-'
w0 _'-l__.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 455 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA', CLASE 37, EXPEDIENTE N* 111191/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
T B by Y R S R e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “BIO
HYBRID Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N® 111191/2024, solicitada a nombre de
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. —--=-~s-csssrsmmmessnsrmrs oo

Art. 32 NOTIFIQUESE .---------------- L B
.""I.r-":‘ " r——"--;_\_\_\‘\':l =
||:'r |. % ! '.'-'-.I
\ {\i’} ' ;}I
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA’, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.--++=--sssssesamemeamenes

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca mixta “BIO HYBRID Y ETIQUETA" Clase 42 y la marca mixta base de
rechazo “ECO HYBRID Y ETIQUETA” Clase 12, -<---nsrrremesm e s

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “BIO HYBRID" reproduce en el mismo orden, el segundo vocablo que conforma la denominacion
de la marca antecedente *ECO HYBRID". No obstante, la marca antecedente adhiere el término “ECO", lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente disimiles. Asimismo, en el caso de autos,
corresponde realizar un andlisis semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas
analizadas. En este caso, el vocablo “HYBRID" es considerado en relacién con motores y sistemas de
propulsion vehicular, que evoca directamente la caracteristica hibrida de los productos. En consecuencia,
dicho elemento no puede ser considerado, por si solo, como determinante de la similitud conceptual entre
los signos. La diferenciacion conceptual se encuentra principalmente en los términos “BIO” y “ECO", que
remiten a conceptos distintos: el primero, a aquello relacionado con lo biolégico, natural u organico; y el
segundo, a lo ecologico, ambiental o vinculado con la eficiencia y el menor impacto ambiental. Por tanto, si
bien ambos signos evocan conjuntamente la idea de una tecnologia hibrida aplicada al ambito vehicular,
proyectan conceptos diferenciados a partir de sus respectivos elementos iniciales.-----=----=====ssesmmseececea.

BIO HYBRID {(solicitada), y

ECO HYBRID (marca base de rechazo)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy
distintivas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de la etiqueta de la solicitud de

marca en cuestion, vemos que le otorga un caracter propio y notoriamente disimil a la marca antecedente: -
Marca solicitante

Marca antecedente

GV hyoria.

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se Ir.-en de la misma
manera, ni representan la misma idea Lunceptual Desde esta perspectwa |.i coingcj
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA, --------- -

Asuncién, 1 [ SEP 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.., contra la Resolucion N2 456 de fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la
DIireccion de Marcas, y; ==«===r===sssessmm oo 6 8 S S nas s sseoe o

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de STELLANTIS
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 456 de
fecha 26 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, -------=-=--s=ssmmsmmmssimmmmmmssns s

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
jnterpuestﬂl ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, el representante convencional de STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., expresd agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 2 de junio de 2026, +==<=ssssmssmsnsansamsrnnssacreeamnssanasnnsnnanesnsommmsnssoeensss

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1354893 Denominacion *ECO HYBRID" Clase 12 Registro 486987 Titular Kia Corporation [BR|
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugara lo solicitado (...)"--=---------------=-

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..)BIO HYBRID (marca solicitada)
ECO HYBRID (marca registrada), puede notarse con facilidad que se trata de dos denominaciones muy
diferentes./En la actualidad se halla tan difundido el términe HYBRID que es de uso comtn... {...}" ---==-------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas

la viabilidad

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

derecho a CONSLEUIT UN@ MArca, ---=----==<ssssamsssmmmmsmmss e e il oo Ao e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
¥ ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador de la marca antecedente. Si bien es cierto que entre |as
denominaciones “BIO HYBRID", (solicitada) *ECO HYBRID” (oponente), comparten la silaba “HYBRID",
existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, seguin la
busqueda realizada en el sistema informético de la Institucion, ademas de la marca solicitante y las marcas
oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: HYBRID SYNERGY DRIVE, clase 12,
Registro N* 533919 y CSH CHERY SUPER HYBRID, clase 12, Registro N° 625623; extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente, -------------s-seemeeeneennns

Que, siendo asi, el vocablo "HYBRID" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un

conjunto de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella
gue fuesen de USO COMIIN 0 NECESArIo N e COMEITID”. «=- =< =mrnn oot e

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
presente 4 =1 e L1 Lo o 1 T S e

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 confusidn es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™, -« cemmmm e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un 51gnu que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encnnrrar:; serta dehtro
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar lar I, foeeeeenngonn

* Banchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas® Editonal La Ley. Asuncidn, 2013,
' *"DERECHO DE MARCAS" - jarge Cramends, 9° Ed.. CARA, Abeledo Perror, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVELS
BRASIL LTDA, ~=--nensmresressemememrmemssesemnmemenes

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferenciacion en el mercado, ~=---ssrrmrermrrr e e e e e

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente “ECO HYBRID Y ETIQUETA" en la clase ]2 tiene la siguiente descripcion de productos
Automéviles, camiones, buses de motor, minibuses, automéviles 4x4, camionetas, minivans, vehfculos para
utilitarios deportivos, motores para vehiculos terrestres, manijas de las puertas del automévil, bolsas de aire
y dispositivos de seguridad para automoviles), limpiaparabrisas, capot para motores de automoviles,
bombas de aire (accesorios de automéviles), indicadores de direccién para automéviles, dispositivos
antirrobo para automéviles, paragolpes para automéviles, carrocerias de automéviles, parabrisas, asientos
de seguridad para nifios para ser usados en automéviles, volantes para automdviles, tablero de indicadores
para automdviles, ruedas para automdviles, fundas para asientos de automéviles, cinturones de seguridad
para vehiculos, vehiculos eléctricos.-"; mientras que la marca en tramite de registro *BIO HYBRID Y
ETIQUETA" solicita en la glase 42 la cobertura de sepvicios: “..Automatizacién industrial [desarrollo,
instalacién y mantenimiento de sistemas]; proyectos de automatizacién industrial; proyecto de ingenieria
del automovil; investigacién tecnologica; todos los servicios anteriores relacionados con sistemas de
propulsién/motorizacién/propulsién hibrida de automéviles; sistemas de movilidad, sistemas de tecnologia
automotriz; sistemas de electrificacién automotriz sostenibles; movilidad eléctrica, electrificacién del
automdvil, vehfculos elctricos.... " — === e e

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

pacifica entre la marca antecedente y 1a marca solicitante. «««s=ssersssersmmesansmessmmsmmssansinre s s em s seses

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: *(..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrd determinar que en ciertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, atun cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar qu.-: pued{'n
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el cardcter diferente y no competitivo e sdlIctos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que rgducms detén
clasificados en la misma clase NCL 9. )7 —=---mrmmmmmmm e e

/

! Direceidtn Macional de Propiedad Intelectual (DTN APT), Direcrrices pava of examen de mavcay en Pavagueay, p, 230 I'Jiqmii:I;
lumngc i linapi g povtalie propiedad-industrial mareas diregroges '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 456 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIO HYBRID
Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 111195/2024, SOLICITADO POR STELLANTIS AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA. -

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

Art. ]2 REVOCAR la resolucion N2 456 de fecha 26 de febrero de 2026 dictada por la
Direccion de Maras, -« -« -« -se-esme e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “BlO
HYBRID Y ETIQUETA, clase 42, Expediente N® 111195/2024, solicitada a nombre de

STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. —s"—\ -------------------------
;"-\_\

Art. 32 NOTIFIQUESE .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1189 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PIU BELLA KIDS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98128/2021, SOLICITADO POR
ANALIA CABALLERD,----+--==s=sss=mmmmmsmssameamanas

pertinente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el registro concedido para la Marca Base de Oposicion y
conforme a las prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de la marca
Piu Bella Kids se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas.../..El hecho
de que la Marca solicitada haya sido depositada para identificar productos de la clase 3, los mismos
productos que la Marca Base de Oposicién aumenta ain mds las razones para denegar dicha solicitud,
puesto que no solo resultan sumamente similares en su aspecto denominativo, sino que también los
productos que desea proteger son 10§ MISMOS(... )" =======s=ssstmmate et s ss s e s sa e s e e m e ene

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusi6n entre la solicitud de registro
“Pit Bella Kids" (Clase 35) y la marca oponente “PLUSBELLE” (Clase 03), --=---==+s=ssssasssmmmssmsmsiaannncaaaas

Que, al efectuar el examen gripgrafico comparativo, se advierte que si bien ambas marcas comparten
seis letras que conforman sus respectivas denominaciones, dicha coincidencia resulta insuficiente para
generar confusién, ya que, consideradas en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras
denominativas, configuran signos claramente diferenciables. De igual manera, desde el punto de vista
fonético, las diferencias sefialadas, generan una secuencia de sonidos e impresiones auditivas diferentes en
L1 cﬂn]untﬂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pio Bella Kids (marca solicitada)

PLUSBELLE (marca oponente) !}
|

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " senalan cuanto
sigue: "(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basal en un analisis del numero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonide de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacidn particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los ng.ien tes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con 5. de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior
posterior ALEOSAN (... ) wensemessm et e s s s e s s e A SEREE

' Diirecciin Macional de Propicdad Intelectual {DINAPT), Biree rm:r.:-',mm of examen de marcas en Paraguay, pp. 147 ¥ 266 . Disponible enf” 7'

lups s wewews i oy pry-prooisl ' 3 proge edid - indisstria Vimarcas (divegbiges
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1189 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PIU BELLA KIDS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98128/2021, SOLICITADO POR
ANALIA CABALLEROQ.-------=s=sss=srmmmmmethonn s mmemm e eeeaaaeae

Asuncion, ] ] ':Fi" MR

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ALICORP HOLDCO
ESPANA S.L. por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolucion N° 1189 de fecha 08 de
noviembre de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y,; «-==ss=s=srrrmmramrrrmeramssnseanes

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de ALICORP
HOLDCO ESPANA S.L. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 1189 de fecha 08 de
noviembre de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos,-=-=--=ss-sssassmesesmmssssmmsnnsanns

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuest'l ------------------- -.,--_T ...............................................................................................
Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 el representante convencional de ALICORP HOLDCO
ESPANA S.L. expresd agravios; dictindose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se
tiene por presentado el escrito de expresién de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el
término de l'E'}" .....................................................................................................................

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
ANALIA CABALLERO por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para resolver en fecha 29 de abril de 2025.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético e
ideolégico. Esta direccién considera que, aunque las mismas compartan pequeros aspecto en comun, en su
r:ﬂnjunm son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentﬂs para evitar el registro de la

solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta direccion
considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas el articulo 2° de la Ley de marcas N° 1294/98 (...)"i===rr=rmrmwessmmmemessse s s s s

Que, se agravia la apelante ALICORP HOLDCO ESPANA S.L., y entre otros argumentos expresa: “(...)
Debe tener en cuenta la Sefiora Directora que la marca PLUSBELLE es una marca notoria. El Sefior Director
omitié sefalar la notoriedad de la Marca Base de Oposicion en el mercado pertinente.../.. Plusbelle es una
marca de cosméticos mas conocida como champt y acondicionador de pelo, aparte de dicho producto
tiene una linea de jabones de tocador. Es reconocido mundialmente, con venta en Argennna Umguay
Paraguay, Bolivia, Chile, Perti, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haiti y los Estados Umdas Posiciondndose Ia
marca dentro del ranking de marcas, seleccionado entre lo ganadores en la cate :4__
junto con la marca “Mar” y “Lux"../..No cabe duda de que la marca PLUSBEQLE :

I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1189 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PIU BELLA KIDS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98128/2021, SOLICITADO POR
B B T o LB L S —

PARAGUAI

> REKUAI

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1189 de fecha 08 de noviembre de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----=--=-==sssmmmmmmm e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *Pid
Bella Kids", Clase 35, Expediente N° 98128/2021, solicitada a nombre de ANALIA
CABRLLIID st s i i e i s il o s i s P L Ll 0

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,----------ss-reens
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1189 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PIU BELLA KIDS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98128/2021, SOLICITADO POR
ANALA CABALLERO.-----

Que, de igual manera, resulta fundamental la evaluacién de la coexistencia previa en las clases del
nomenclador correspondientes a la marca solicitada y la marca oponente, para descartar la
confundibilidad. En este sentido, la verificacion en el sistema informatico institucional revela la existencia
de diversos registros vigentes con estructuras similares a la marca solicitada *Pit Bella Kids™ (Clase 35) y la
marca oponente "PLUSBELLE" (Clase 03), tales como: BELLADERM FEMME, Clase 35, Registro N°® 579758 a
nombre de DALLAS 5.A.; BELLA VITA OCCHIALIL Clase 35, Registro N® 380143 a nombre de FENICIA
IMPORT & EXPORT; PLUSCOSMETICA DUO COLOR, Clase 03, Registro N° 585945 a nombre de CESAR
RAUL DAVILA CABREJOS; PLUS CREAM, Clase 03, Registro N® 643050 a nombre de INDUSTRIA LA
POPULAR, S.A.; PLUSPAN, Clase 03, Registro N°® 562559 a nombre de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
PARA MEDICINA (DPM) 5.R.L.; BELLA AURORA, Clase 03, Registro N® 640160 a nombre de IMC MED
COSMETICS, S.A.; BELLACOTTON, Clase 03, Registro N°® 434295 a nombre de FLEXICOTTON IND. COM.
ARTIGOS DE HIGIENES PESSOAL S/A; Por consiguiente, la coexistencia de tales signos constituye un
antecedente objetivo que atenta el alcance distintivo y excluyente de los elementos comunes invocados
por la oponente, por lo que mal podria pretender impedir el registro de la marca solicitada cuando ella
misma coexiste con diversos antecedentes marcarios que incorporan componentes semejantes dentro del
mismo ambito de proteccién, debiendo el andlisis centrarse necesariamente en la impresion de conjunto
que producen las denominaciones enfrentadas, ----=-=-sses e

Que, esta Direccién considera oportuno traer a colacidn los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™. En tal
sentido, se observa que la mera coincidencia de ciertas letras en la estructura denominativa de los signos no
constituye un motivo determinante para disponer la denegacion del registro, en atencion a los demas
factores valorados en la presente resolucidn.ssssessersrsessnsasnsnassnnscnensonosnnnmsnaensnaseses sanenaeanennmsansaasnean

Que, ahondando en el analisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso “La circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en comtin, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria otorgando excesivo
pr;wfegm sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com,, Sala I, 18/06/91, Bizin,

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

! 8anchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn. 2013. . I

' Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas | requisitos de fondo para ef examen de marcas ; armonizacion delderecho de ¥

marcas en ¢l MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel A, v Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2004, 367 piginas. /
s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1190 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PIU BELLA KIDS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98119/2021, SOLICITADO POR
B B o T B 2L T U ———~

pertinente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el registro concedido para la Marca Base de Oposicién y
mnfanne a fas prohibiciones J'ega:‘es mencr'unadas anten'm‘meme el registro para la snﬁ-:‘:'rud de la marca

de que la Marca solicitada haya sido depositada para identificar productos de la clase 3, los mismos
productos que la Marca Base de Oposicién aumenta aiin mds las razones para denegar dicha solicitud,
puesto que no solo resultan sumamente similares en su aspecto denominative, sino que también los
productos que desea proteger son [0s MISMOS(... ) === ==rmmrmmm e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I P T, === = e e e e e S e o e e e e s s s s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro
“Piti Bella Kids" (Clase 03) y la marca oponente “PLUSBELLE” (Clase 03). ---+----==--conmsmemmmmmee oo

Que, al efectuar el examen griografico comparativo, se advierte que si bien ambas marcas comparten
seis letras que conforman sus respectivas denominaciones, dicha coincidencia resulta insuficiente para
generar confusion, ya que, consideradas en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras
denominativas, configuran signos claramente diferenciables. De igual manera, desde el punto de vista
fonético, las diferencias senaladas, generan una secuencia de sonidos e impresiones auditivas diferentes en
S R

Pit BellaKids (marca solicitada)
PLUSBELLE (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: “(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los s;gmenh:-s
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior C
POSterior ALEOSAN (... ) menesseme e e s N S

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual {DINAPL, Directrices pura of examen de marcay on Paraguay, pp. ]-I-il jr 266 Dagpnmbl.c onie |
IiapsE v iniga ey gy poclal 'y 3 propaedicd- industopl maregs diteginces

o,
ey



DIRECCHON HACIONAL DE

4% PROPIEDAD i } GOBIERNOvr. | PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resc]uciﬁnhog BL 3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1190 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PIU BELLA KIDS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98119/2021, SOLICITADO POR
ANALIA CABALLERO.--+--

Asuncion, 11 SEP 7076
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ALICORP HOLDCO
ESPANA S.L. por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolucién N* 1190 de fecha 08 de
noviembre de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LILIGIOS0S, ¥ --------seeosmemssesssmmnmmonaa.

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de ALICORP
HOLDCO ESPANA S.L. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1190 de fecha 08 de
noviembre de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.----======sssrsaszmrassnresrensnnense-s

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
interpuestu_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 el representante convencional de ALICORP HOLDCO
ESPANA S.L. expreso agravios; dictandose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se
tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el
R R ey

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
ANALIA CABALLERO por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para resolver en fecha 29 de abril de 2025.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético e
ideolégico. Esta direccion considera que, aunque las mismas compartan pequerios aspecto en comuin, en su
conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de [a
solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia entre las mismas no sea posible.../... Que, la marca
solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta direccion
considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas el articulo 2° de la Ley de marcas N* 1294/98 (..} -==--=====s==ssmmsmssmnoommsssnomsnsssesena s ann e nnenee

Que, se agravia la apelante ALICORP HOLDCO ESPANA S.L. y entre otros argumentos expresa: “(...)
Debe tener en cuenta la Sefiora Directora que la marca PLUSBELLE es una marca notoria. El Sefior Director

marca de cosméticos mas conocida como champt y acondicionador de pelo, aparte de dicho producto
tiene una linea de jabones de tocador. Es reconocido mundialmente, con venta en Argentina, Uruguay,

i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1190 DE FECHA 08 DE NOVIEMERE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PIU BELLA KIDS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98119/2021, SOLICITADO POR
ANALIA CABALLERO, simciiscin s soad ity e L0 >

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1190 de fecha 08 de noviembre de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIoS0s, «-=--=--=sssmsmm s

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “PiG
Bella Kids", Clase 03, Expediente N° 98119/2021, solicitada a nombre de ANALIA
e b e i

Art. 32 NDT!FEQUESE por Cédula. Rt S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1190 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PIU BELLA KIDS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98119/2021, SOLICITADO POR
FSTND 7Y oF V-V B D 1 - [o Y —

Que, asimismo, resulta fundamental evaluar la coexistencia previa dentro del nomenclador solicitado
como criterio para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificacion en el sistema informatico
institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras similares a la marca
solicitada *Pi0 Bella Kids" (Clase 03) y la marca oponente “PLUSBELLE" (Clase 03), tales como:
PLUSCOSMETICA DUO COLOR, Clase 03, Registro N° 585945 a nombre de CESAR RAUL DAVILA CABREJOS;
PLUS CREAM, Clase 03, Registro N® 643050 a nombre de INDUSTRIA LA POPULAR, S.A,; PLUSPAN, Clase
03, Registro N° 562559 a nombre de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (DPM) SRL,;
BELLA AURORA, Clase 03, Registro N® 640160 a nombre de IMC MED COSMETICS, S.A.; BELLACOTTON,
Clase 03, Registro N® 434295 a nombre de FLEXICOTTON IND. COM. ARTIGOS DE HIGIENES PESSOAL S/A;
Por consiguiente, la coexistencia de tales signos constituye un antecedente objetivo que atenda el alcance
distintivo y excluyente de los elementos comunes invocados por la oponente, por lo que mal podria
pretender impedir el registro de la marca solicitada cuando ella misma coexiste con diversos antecedentes
marcarios que incorporan componentes semejantes dentro del mismo ambito de proteccion, debiendo el
analisis centrarse necesariamente en la impresion de conjunto que producen las denominaciones
0 1 L= - 1

Que, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas”™ explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con olros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™. En tal
sentido, se observa que la mera coincidencia de ciertas letras en la estructura denominativa de los signos no
constituye un motivo determinante para disponer la denegacion del registro, en atencion a los demas
factores valorados en |a presente reso i i . -« e

Que, ahondando en el analisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso “La circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan Ia misma particula en comtin, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monapolioc CN Fed. Civ. y Com., Sala i, 18/06/91, Bizin,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conju 0, existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuésto, correspgnde
confirmar la resoluciOm recurtida, -—=s—sserserrmr e g it (SN Sat 2y

* Banchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncion. 2003
' Derecho de marcas: procedimiento administrativo de regitro de marcas ; requisitos de fordo para el examen de marcas ; armonizacion del derecho de
marcas en el MERCOSUR, Martinez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse, Ediciones La Rocca, 2000, 367 paginas.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 558 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92894/2021, SOLICITADA POR HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTAGAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA.

pueden coexistir pacificamente, sin riesgo algo. Por otro lado, no se debe perder de vista que EL PUBLICO
CONSUMIDOR DE COSMETICOS, presta enorme atencién al momento de comprar los productos en
cuestion. Asi, la jurisprudencia ya ha hecho esta diferencia entre personas que compran cosméticos y otras.
Las primeras, elijen cuidadosamente las marcas de preferencia y no toman al azar un producto por
otro../..La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos también ha obviado pronunciarse acerca de que, tal
como lo hemos demostrado en la instancia inferior, las marcas ahora enfrentadas ya coexisten
paciicamente en Bragil (... ) - e e e e

Que, el representante convencional de GRISI HNOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
manifiesta en su escrito de contestacion del traslado de los agravios: *(..) Niego categéricamente que solo
algunas letras de las marcas enfrentadas coincidan pues la casi totalidad de las marcas de propiedad de mi
mandante son reproducidas en la marca cuyo registro se solicita en autos, pues la solicitante tan solo
sustituye la letra *|" de aquelias por la letra "H", siendo ambas consonantes y de muy similar fonética,
agregando como letra final otra letra, la *V", la cual no constituye un elemtgno que sea capaz de otorgar el
cardcter diferencial que sea suficiente como para distinguir la una de las otras y que, consecuentemente,
sea capaz de tornar viable su registro. Por ellop, es justamente ante una vision de conjunto (MAHAV/MAJA)
cuando pueda percibirse que ambas marcas son extremadamente similares entre si, por loq ue la impresion
dejada por la primera, la pedida es pricticamente igual a la dejada por la segunda, las ya registradas a favor
de mi principal, (...} - ==r===nrrmrm e e e e e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TP 0. ~ mme e

Que, al iniciar el anilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca mixta solicitada
“MAHAV Y ETIQUETA" (Clase 03) y la marca mixta oponente “MAJA Y ETIQUETA" (Clase 03) pueden o no
ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales consumidores. --------------

Que, al realizar el andlisis ortogrifico de las marcas en pugna, se advierte que ambas comparten |a
secuencia de tres letras (M-A-A), distinguiéndose por la consonante central (H/] ) y la inclusion de la letra
“V"al final de la marca cuyo registro se solicita. En cuanto al anilisis fonético, debe tenerse en cuenta el
nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion. En efecto, ambas son
denominaciones son bisilabas, el sonido de la pronunciacién de los elementos es distinta, (HAV en
contraposicion a JA). Bajo tal perspectiva, los elementos comunes sefialados resultan insuficientes para
inducir a confusién, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus co ;
denominativas, configuran signos claramente diferenciables, tal como se comprfieba a contingacion:--------

MAHAV (marca solicitada), y

MAJA (marca oponente)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 558 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92894/2021, SOLICITADA POR HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTAGAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA.-----=-+--=ssszrssmmmsmmmmenamnne

Asuncién, 17 SEP 7078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA. contra la Resolucion N° 558
de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; =--====-=========s===-

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA. e interpone recurso de
apelacion contra la Resolucion N* 558 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la direccion de asuntos
MAICANOS LItIGI0S0S, -~--=n===s= = emme st e

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
APelaCion INEEIPUESED. «-nrmmrmert e e e e e e n e e n e e se s te e

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de HANDS COMERCIO
INDUSTRIA E IMPORTAGCAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA. expresé agravios; dictandose en fecha 09
de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios
y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-------=---smsemmmmmmme e

Que, en fecha 15 de febrero de 2024 el representante convencional de GRISI HNOS, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE contesto el traslado de los agravios. Esta Direccién dictd la providencia
de Autos para Resolver en fecha 19 de febrero de 2024.-------=-me e mmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) existen posibilidades de confiisién entre fas mismas,
podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podria causar
confusion en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el analisis de las partes de los signos en pugna, lo
que realmente importa es la vision de conjunto. ¥, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire
de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como la indirecta
(considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién) . Que, debemos tener presente que ambas
marcas tienen por objeto distinguir los mismos productos de la clase 03 y tales hechos hacen que los
criterios para su admisibilidad sean mds rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas con
registro previo. Que esta Direccion considera que la marca solicitada no retine las condiciones basicas
esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y angfﬂahdﬂd mqwﬂms
indispensables para el registro de una marca (... ) . -=====«=====smmmm s s

Que, se agravia el apelante HANDS COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PRODUTOS
COSMETICOS LTDA., y entre otros argumentos expresa: "(..) La Sefiora Directora podra rapidamente notar
que la A-quo no ha realizado el anilisis de forma adecuada, ya que las marcas DEBEN SER ANALIZADAS EN




{é PROPIEDAD @ GOBIERNO pri. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
i\ O 4
Resolucién N'O b G

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 558 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92894/2021, SOLICITADA POR HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA.-===--ss==nsses

acompaniada de pequefias figuras tipo rombo en color negro evocando brillo, sobre un fondo blanco. Por
su parte, la marca oponente "MAJA Y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta en formato rectangular vertical,
con un fondo escuro y un marco interior de lineas claras. En la parte superior se observa la figura de una
mujer con vestido y abanico realizando una postura de baile, mientras que en la parte inferior aparece la
denominacion “Maja”, representada en una tipografia estilizada de trazos curvos. En consecuencia, la
configuracion grafica de ambas etiquetas produce impresiones de conjunto claramente diferenciadas,
reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociacién o confusion desde el punto de vista
VHEEIE, m= v nomes nomes mamen s s ot s me s s ol oy i g e e e e

marca solicitada marca oponente

Mahayv

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General arriba a
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podrin coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida. «-----===«scsooeocmmem e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 558 de fecha 09 de agosto de 2023 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litiglos0s. -—------mmmmrm s e

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “MAHAV Y
ETIQUETA", Clase 03, Expediente N° 92894/2021, solicitada a nombre de HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA, --------------

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 558 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MAHAV Y ETIQUETA®, Clase 03, EXPEDIENTE N°® 92894/2021, SOLICITADA POR HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA.

DIRECCHON NACIONAL DE
@} PROPIEDAD {f} GOBIERNO pr1 | PARAGUALI

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

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.” Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
presente resoluciin. --m-—-r—rrsremerrere e e reree e e e e e e e e e

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un andlisis conceptual de los signos
confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacion o contenido
conceptual susceptible de incidir en su percepcion global. Al respecto, de acuerdo con la informacién de la
pagina web oficial de la marca solicitada *"MAHAV™, su pronunciacion seria “Md-Ha-Vi* 'y su origen se
vincularia con el vocablo arabe “maha”, referido literalmente a “ciervo™o "antflope”, asociado asimismo con
la elegancia y la belleza®. Por otro lado, la marca oponente "MAJA" constituye un adjetivo de uso comtn en
Espafia para hacer referencia a una persona agraciada, simpatica o con atractivo’. De este modo, ambas
denominaciones poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.-------------

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas™ nos dice:
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
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”. Por tanto, los signos enfrentados generan en el publico
consumidor impresiones conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera
significativa cualquier eventual riesgo de confusion o asociacion indebida respecto del origen empresarial
de los productos identificados.--s=esmrsesmmrrommrsmncnne e sams s s s e et s e s e e e e

Que, ademas de todo lo mencionado, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca
solicitada, resulta esencial considerar la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompaiia.
En efecto, se observa que a la marca *"MAHAV Y ETIQUETA" posee una etiqueta conformada por su
denominacion “MAHAV" en letras mayusculas y minisculas negras con una tipografia particular,

! Direccidm Nackonal de Propiedad Intelecal (DINAPL, Direcirices para ef examen de marcas en Paraguay, pp. 147, 266, Disponibi

bt Swew s dimap gov e portal 'y 3 progiedid-industrial 'meancas ireetriges

! Banchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013,
Y bt v mhagon. b guem-somos;

* s ecow e sty cony finst-nome-meaning malutgeo-lang=cs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 557 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92892/202], SOLICITADA POR HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA.--- - -

pueden coexistir pacificamente, sin riesgo algo. Por otro lado, no se debe perder de vista que EL PUBLICO
CONSUMIDOR DE COSMETICOS, presta enorme atencién al momento de comprar los productos en
cuestion. Asi, la jurisprudencia ya ha hecho esta diferencia entre personas que compran cosméticos y otras.
Las primeras, elijen cuidadosamente las marcas de preferencia y no toman al azar un producto por
otro../..La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos también ha obviado pronunciarse acerca de que, tal
como lo hemos demostrado en [a instancia inferior, las marcas ahora enfrentadas va coexisten
pacificamente en Brasil (... ) s

Que, el representante convencional de GRISI HNOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
manifiesta en su escrito de contestacion del traslado de los agravios: *(..) Niego categéricamente que solo
algunas letras de las marcas enfrentadas coincidan pues la casi totalidad de las marcas de propiedad de mi
mandante son reproducidas en la marca cuyo registro se solicita en autos, pues la solicitante tan solo
sustituye la letra *|" de aquellas por la letra "H", siendo ambas consonantes y de muy similar fonética,
agregando como letra final otra letra, la *V", la cual no constituye un elemtgno que sea capaz de otorgar el
cardcter diferencial que sea suficiente como para distinguir la una de las otras y que, consecuentemente,
sea capaz de tornar viable su registro. Por ellop, es justamente ante una visién de conjunto (MAHAV/MAJA)
cuando pueda percibirse que ambas marcas son extremadamente similares entre si, por loq ue la impresién
dejada por la primera, la pedida es practicamente igual a la dejada por la segunda, las ya registradas a favor
de mi PrinciPal. (... ) e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
B e e O A e e e A b e A S e e o

Que, al iniciar el anilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla peneral en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca mixta solicitada
“MAHAV Y ETIQUETA" (Clase 03) y la marca mixta oponente *MAJA Y ETIQUETA" (Clase 03) pueden o no
ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la dptica de los eventuales consumidores, ---------------

Que, al realizar el analisis ortogrifico de las marcas en pugna, se advierte que ambas comparten la
secuencia de tres letras (M-A-4), distinguiéndose por la consonante central (H/J ) y la inclusién de la letra
“V"al final de la marca cuyo registro se solicita. En cuanto al andlisis fonético, debe tenerse en cuenta el
numero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacién. En efecto, ambas son
denominaciones son bisilabas, el sonido de la pronunciacién de los elementos es distinta, (HAV en
contraposicién a JA). Bajo tal perspectiva, los elementos comunes sefialados resultan insuficientes para
inducir a confusién, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus correspondientes :
denominativas, configuran signos claramente diferenciables, tal como se comprueba a con

MAHAV (marca solicitada), y

MAJA (marca oponente) Hrer haich '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 557 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92892/2021, SOLICITADA POR HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTAGAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA.

Asuncion, 11 Stb 1075
VISTO: El recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de HANDS

COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAQ DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA. contra la Resolucién N° 557
de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----=--==========-=--

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTAGAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA. e interpone recurso de
apelacion contra la Resolucion N° 557 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la direccién de asuntos
MArcAros LNEIOs0g. sommesesrssarsamenecnenntransesnrsersssmnsorasesnseetnnsonmssiuantiess coros arsanars sataincrasteena ot besasans

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
At T P = e e e e e ik s S e i i i

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de HANDS COMERCIO
INDUSTRIA E IMPORTAGCAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA. expres6 agravios; dictandose en fecha 09
de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios
y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.--==--==--mmremmmmmre e

Que, en fecha 15 de febrero de 2024 el representante convencional de GRISI HNOS, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE contesté el traslado de los agravios. Esta Direccion dicté la providencia
de Autos para Resolver en fecha 19 de febrero de 2024.--------=smescememsmmemneseeee s e ccaneaaaniasa e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..) existen posibilidades de confusién entre las mismas,
podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podria causar
confusién en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo
que realmente importa es la vision de conjunte. ¥, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire
de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como la indirecta
(considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion) . Que, debemos tener presente que ambas
marcas tienen por objeto distinguir los mismos productos de la clase 03 y tales hechos hacen que los
criterios para su admisibilidad sean mds rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas con
registro previo. Que esta Direccion considera que la marca solicitada no retine las condiciones basicas
esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos
indispensables para el registro de una marca (...} . —==r==r===rr===rrmmereemereetaee et cesaa sttt c et as e s et

Que, se agravia el apelante HANDS COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PRODUTOS
COSMETICOS LTDA., y entre otros argumentos expresa: “(..) La Sefiora Directora podra rdpidamente notar
que la A-quo no ha realizado el anilisis de forma adecuada, ya que las marcas DEBEN SER ANALIZADAS EN
SU CONJUNTO../.. Entanc‘es no es crerto que J"r.ls el'emenms de una 4 ﬂtra marca sean similares, sino que
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 557 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92892/2021, SOLICITADA POR HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTAGAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA.-----=-==s==sssssesemssssnnanmmmmcnns

acompanada a la derecha por seis estrellas ascendentes de distintos tamarios sobre un fondo blanco. Por su
parte, la marca oponente "MAJA'Y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta en formato rectangular vertical, con
un fondo oscuro y un marco interior de lineas claras. En la parte superior se observa la figura de una mujer
con vestido y abanico realizando una postura de baile, mientras que en la parte inferior aparece la
denominacién “Maja", representada en una tipografia estilizada de trazos curvos. En consecuencia, la
configuracion grafica de ambas etiquetas produce impresiones de conjunto claramente diferenciadas,
reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociacién o confusion desde el punto de vista
T T |

marca solicitada marca oponente

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 557 de fecha 09 de agosto de 2023 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigins0s, ---=--ssmmmmmmmm e el

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “MAHAV Y

ETIQUETA", Clase 03, Expediente N°® 92892/2021, solicitada a nombre de HANDS
COMERCIO INDUSTRIA E [IMPORTAGAO DE PRODUTOS COSMETICOS

Art. 32




DIRECCION MACIOMAL DE

4+ B PROPIEDAD ( % GOBIERNO v | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N'MB 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 557 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *MAHAV Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 92892/2021, SOLICITADA POR HP.NDS
COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTAGAO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA.

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

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el dinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™ Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para

justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
presente resoluCion.--«s-sresse e e e e R e ne sne s r e e e e e

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un analisis conceptual de los signos
confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacién o contenido
conceptual susceptible de incidir en su percepcion global. Al respecto, de acuerdo con la informacion de la
pagina web oficial de la marca solicitada “MAHAV™, su pronunciacion seria “Ma-Ha-Vi" 'y su origen se
vincularia con el vocablo arabe “maha”, referido literalmente a “ciervo”o “antilope”, asociado asimismo con
la elegancia y la belleza®. Por otro lado, la marca oponente *MAJA”" constituye un adjetivo de uso comiin en
Espana para hacer referencia a una persona agraciada, simpatica o con atractive’. De este modo, ambas
denominaciones poseen una carga conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.-------=-----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas® nos dice:
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
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”. Por tanto, los signos enfrentados generan en el pablico
consumidor impresiones conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera
significativa cualquier eventual riesgo de confusion o asociacion indebida respecto del origen empresarial
de 108 ProduCtns e 0. - = e e e e e s

Que, ademas de todo lo mencionado, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca
solicitada, resulta esencial considerar la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana.

=

' Direccion Macional de Propeedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147, E{ﬁ 'I:H;pmqba: en: 1 S
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