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POR LA CUAL SE REVOCA}¡ LAS RESOLUCIONES NE 2111 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N" 25EO

DE FEcHA to DE SETIEMBRE DE 202t, DIcTADAS poR LA BrnaeeróN DE MARcAS, EN Et EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA', ELASE 3I, EXPEDIENtrE NU

47ozo lzoz1 sollcrrADo poR pnreonfnco eoNeEpetóN s.¡.----"---:-------

Astrneión, 2 lr ABR 2026

VISTO: el reeurso de reeonsideración y apelar:ión interprresto por el represerltante eonvencional rle

fruCOnlftCO cONcEPclÓN S.e., eontra las Resolueinnes Nq 2lll de feeha 14 de elieiemt¡re de 2024 y N"

2580 de feeha l0 de septiernbre de 2025, dietadas por la Direee ión de Mareas, yt ==========="

RES UtTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 se presenta el rerpresentante eonveneional de FRIGORIFICO

CONCEPCIÓN S.n. c, interpone Reeurso de Reeonsidc.raeión y Apelaeión en eorrtra de las Resoluciones Ne

2lll de fecha 14 de diciembre de 2024 y N' 2580 de feeha l0 de septiembre de 2075, dietadas por la
Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 25 cle septienrbre de 2025 fue dictada la provideneia que eoneetiió el reeurst¡ rJe

apelación interpuesto

Que, en fecha 20 de octubre de 2025, el representante eonveneional de FRIGORIFICO eONeEPelÓN
S.A. expresó agravios, Esta Direeeión General tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos
para resolver en feeha 22 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Qtre, la Resolución Na 2lll de feeha 14 de dieienrtrre tle 2024 eonsidere qLre: '(,,) Que, habiéndase
realizado la búsqueda de anteeedentes dc. la eitada mar€a, se /ra r,'onsta tado la e,xisteneia en dicha elase de la

marca: Expediente N' 220-2034820 Denontinaeión eANNll Lllase 3l Regtlsfm t26664 Registra t26664 Tifiilar
Nufri Su/ Alimento Animal Ltela. (BR), eamentario; Qrre aml»as denaminaeiones san idéntieas, nltt)t

seme7'antes, no podrán tener coe.vl.stenr'ia paeftiea, en u¡la misma e/ase, sln erear riesgo de eanñrción entrc
las consumldores. - par lo que de eanformidad al artieulo ¿¡tt de la Ley 1294/98 <le Mareas, na ha lugar a la
sol i c itado (...)".-- - - - -- - -

Que, la Resolución N! 2580 de fecha l0 de septienrhre de 2025, eonfirtna la resolueión antes eitaela

diciendo: "(...) Se advierte gue, dese/e el pwttct de vista fonético. los elemenbs eAM/eANNYposee,n Ltna

indiscutible identidad, Además awtque la presente salic'itud pasea e/ elemento GRAN el misma resulta de
carácter genérico por lo que no le a¡torta sulieierrfe distintivielart ti-ente a la marca áase tde rcehazo (.,,)".---=-=

Que, entre otros argumentr¡s, se agravia la apelante y rnanifieste: "(,,,) Que, en ptimer términy
corresponcle e/estacar que las denetminaeiones GI?AN eAN y (:ANNI ¡tresentan difereneias claras en st,
estructura gáfica, fonética y eonceptual. las euales impiden eualquier riesgo ¡le eanfusión y penniten at
coexistencia pacffica en el ntercado. Basta realizar un cateja entre ambas denaminaeianes parc adveftir que
difreren notoriamenre en su sonaridad, aparieneia vrsua/ ;t eoncepta, generando impresianes elaramente
d¡'stintas en e/ consu ntidar [...] Del mismo moda, al analizar c,l aspeeto coneeptaal de las signas, se advt,r'te.
que ambos comparten la raiz "CAN', derivada de,l ténnina eanino, euya utiliz.aeión en mareas vineuladas a

productos para animales es de usr¡ eantún, sin que pueda st'r apropiada en

ffitir;il*,i*:
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titular. [..,] Asimismo, los logotipos gue aeampañan eada denc»minación
sokt
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1
POR LA CUAT SE REVOCA}.I t"A,S RESOLUCIONES N9 2IIT DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N'2580
DE FEEHA IO DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR I¿ DIRECCIÓN DE IVÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICIUD DE REGISTRO DE LA lv{ARCA'GRAN CA}ll Y ETIQUHIA', CLASE 31, EXPEDIENTE N'
4702012021 SOLICTEADO pORFRIGORIFICO CONCEpetÓN S¿,.--------:-----------

ya que difieren en tipagrufta, dispasieión y elentc,tttis gráfreos, otorgando a eada sigt'to una identidad
prcpia y d istintiva (,.,)",= = == = = = = =

Que, eoruesponde a csta instancia adnrinistrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, tal eonto lo expresa el Art. I de la tey N" l294l98,las mareas sein signos que sirven para distinguir
produetos o servictios. Sin ernbargo, se encutntran reguladas en la propia legislaeién marearia, ciertas
restrieeiones pera c.l registro de una rRarea; es decrr, dickras lirnitaciones a la hora de eonsiderar la viabilidad
del registro mareario se e.neueRtren para prc.cautelar otros derecht¡s o intereses, tan válidos como e.l

dereeho a eonstiturr uRe marea.

Que, en primer térnrino, las mareas en cuestión dc.ben ser analizadas cn sLl eonjunto, sin artificiales
ilesmembraeitlRes, de fornta sueesiva y no simultánea y, el resultadr¡ que arroje la vislón en conjunto es el
eriterit¡ que debe primar a la hora ele deternrinar si existe ¡losittilirJad de co¡rfusién entre las mis¡nas. En ese
eirden ele ideas, eorresponde a esta instancia adrninistrativa resolt er si e abe o no la posibilidad de confusién
entre la solieituel de registro ele la marea *GRAN CAI\¡I Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo
oeA¡.I|ff.==

Que, realizarrdo el eotejo ortográfrco y tbnétieo Entre.la lllarea solieitada *GMI{ CA}.il YETIQUETA'y
la marea anteeedelnte 'eA].llWYEfiQUETA" se advierte que, si bien arnbas eomparten eiertas letras, die hos
e'le'mcRtos eomunes resultan insufieientes para generar eonfusión, ya que, eonsiderados en su eonjunto y
dentro de sus respeetivas estrueturas denominativas, ceinfigurarr signos elaramente difere.neiables tal comc)
se. apreeia en el siguiente eeitejo:=

GRAN eANl (so/lcrrta,Ja), y

eANl.lY (marea base de reehaza)

En eonseeuctreia, las mareas eonfrr¡ntadas exhil¡e'n dit'ereneias sustanciales y perceptibles en cuanto
a su longirud, estrueture y eomposieién gráf)ca, lo que reduce signifieativanrente cualquier riesgo de
eeintusión o asoeiaeión indebida en el mercadr¡. ----.--.--

Que, esta Dependeneia es de la tesittrra que Ro se puede declarar eonfundibles a las marcas por el
solo heeher de que dentro de su estruetura existan letras o ele.mentos eR comúR, siendo que como se sabe el
análisis debe ser en eonjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta par.a
realiz,ar u¡r eorreetb análisis de conjunto, le¡s crrales hetrrels tornado en cueRta para la resolución del
Prescntc litigio, y nos Permitirnos transeribir a eoRtinuaeién "...Enpnn cipio, es el conjwtto el quedebese¡
objeta del aniliEiEyno suspa*esintegruntes sepamdas enforma arbiaaria (Zl7¡.'-------

Que, adieionalmente, otrn eriterio a ser analizado a la hora de determinar la posibr
e's si existe eoexisteneia previa en c.l nomene ladt¡r solieitado, Al respeeto, velnos
registradas a trombre de diversos titulares y en la misma clase, quc. tarnbién in

ncraflnrerina
[l[lit Pro¡i:drd loiurrrirl

lionrl dt Pro¡itird lnttlcctutt

| 0ereeho de MaKraB.ler'gÉ Ot6mcndr, Etlrtsnoll tÉxlsNcxis . Abcledo=prtn.ot lñt¡: ¿UOa
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POR Iá CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 2II1 DE FEEHA 14 DE DICIBMBRE DE2O24YN'25E0
DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DI TADAS POR tA DIREECIéN DE IUAREAS, EN Et EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE FGGISTRO DE LA MARCA .GRAN CANI Y EnQUEIA',, CLASE 31, EXPBDIENTE N'
47 020 12021 SOLTCITADO pOR FRIGORfFICO CONCEPCIéN S.A.-'-"----:-------

como parte de su denominaeión. En ese sentido, segrin la búsqueda realizada en el sistema informátieo de

la lnstitueién, también se eReueRtrarr registradas las rnarerasr CANIS e lase 31, Registro N' 528351 a nombre de

AGROTEC S,A,l CANBO, elase 31, Registro N" ttl836 a nombre de RINTI S,A,;SUPERCAII elase 31, Registro Nu

422486 a nermbre de STEVIA MAYA SOUTH AMERIeA S,A. Pol eonsiguiente, además rle la marea solicitante
y la marea trase de reehazo, existen otras mareas registradas qlre poseen también eR sus denominaeiones el

elemento "CAN",lo eual demuestra la eoexisteneia previa y pacffiera de las mismas dentro del mereado.=======

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martfnez Medrano, en su obra DERE€HO DE MAR€AS

eita jurisprude.ncia argentina aplieable a nuestro €aso "La eirc'unstaneia de que. varios registras marcarios

incluyan la misma partícula e.n común, detc,rntina que ella carac'teriza el refericlo ele¡nenta €ama débil, par
lo cual quienes lo cr:ntienen tienen que tolerar la caexistencia can otros que. también la inearparen,
correspondienda realizar el c:ateja cc.tn criterio benévolo, prtes de lo eantrario se estarfa ototganrl<t exeesivo

privilegio solrre un elemento rn.su.sr:e¡tible de ntona¡tr»lio CN Fed, Cit;. y ea¡n., Sala Il, 18/06/91, Biz.in,

Marir't."¿----

Qrre, de igual manera, eonvieRe meneionar lo estipulado en el Aftfeulo 16 de la Ley 1294198, qtrc

clispone: "euande¡ la marca eonsr'sfa en una etiqueta u atra signa eampuesto por un eanjunta de elementos.
la proteceión de exelusividad no se ext.enderá a los elententas €antenidos en ella que fuesen de uso camlttl
o necesaria en e/ comereio". Por consiguiente, el elernento "€ANu deviene irrelevante para el enteio

rnareario y debie.nelo ser deseehado en el análisis, ya que los voe ablos de uso esmútn pueden ser utiliza€los

libremente, sin que nadie pueela intentar tnonopolizarlos. '======='

Que, la marea solieitarla presenta una etiqrreta rlistirrtrva, la ettal se encttentre eompuersta por la

denominación en tipografta estilo Sans Serif con bnrdes srravizaelos y efeeto de volttmen en eolores tllaneo
y amarillo. Dicha elenominación se enerrentra inserta dentr¡ t'le una figura inversa de eetlor roio qtle emttla

la huella de un animal (perro), le rodea rrna figura iruegrrlar redona color amarlllo y otra estilo lfnea

ondulada de color rojo, toclo ello ssbre un fondo hlaneo, Por su pafte, la marea anteeedente posee una

etiqueta que posee la denorninaeión eon una tipografla rnoderna, de dotlle eontorno ele tonos naranja y

blanco, sobre una figura rectangular de color celeste. En ennelusión, entre la tnarea registrada y la marea

solicitada no existe similitud suficiente ni mueho rnenos dr: considerable o signifieativa nragnitud, qtte

ambas contienen elementos difererrciadores y en su c'onfr-rnto, son disfrniles, originales y distintivas una <le

la otra en todos los planos de eomparación, pudiendo eventualtnente er¡existir paeffleatnente'

Marca Solicitada: Marea
Cristaldr

ñí¡¡l Intctinr.
.D,^ri.¿¡d lndurlll,

ntilrcas en cl MERCOSUR. Martf rrez Mtttarro, ti¡lrriel A. y tiithrtcll M, Snrtrassc. Frlt< rottt's l,¡ Ror:ea,20tt0.367 p;lgitrus.
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POR LA EUAI SE REVOCA¡¡ L¿,S RESOLUCIONES N9 2I1I DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N'2580
DE FEEHA IO DE SEflEMBRE DE 2025, DIqEADAS PoR I¿, p¡nEccTÓN DE }vfARcAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLIeffUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA "GRA¡.I CAN¡I Y ETIQUE"[A', CLASE 31, EXPEDIENTE N'
47ozolzoz7, solletrADo poRFRlconlrtco coNcEpetéH s.e..-----------------.-

Que, además de tsdo lo nieneionado, en el análisis de autos no podenros dejar de manifestar que el
titular soliettante FRIGOilHCO eONeEPeléN S¿.. ya euenta con el iegistro de la marea ,GRANI CeNf V
ETIQUETA', bajo el N'58516é, en la elase 18 del nomenelador internaeional para los siguientes produet«rs;
"eallares, earrcas y N¿pa Paru animales; arneses para animales; eatreas de euera para animales; frencts para
anunatcs; mantas para animales". Es deeir, el titular de la solieih¡d de autos ya cuenta con un registro
eoneeddo baJo la dEma denominaeién para produetos relacionados a animdes, y con la cual la marca
enteeedentc ye Ee eneuenEa eoexisüendo, lo que nos permite eolegir que la solieitud cR curso, pretende la
proteeeiÓn de otra versión de una marea que ya le perteneee y elue tamk¡ién podrá eoexistir paeffieamente
en el nrereado. ====="==-=

Que, jorge Otamendi, cR su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de las mareas
die ierrdo: "An faetar de gran importaneia a tener c'n errcnta e¡t le» casos c,r¡ gue se discute la canfusión es la
eoe'xisteneia anteñar de las mereas en pugna. l)na eercxistencra en el mercado de dos marcas, una de ellas
regisüada S' la otra na o ambas de heeho,.srn que se hayan suscitado eonfirs:lo¡¡es es la mejor prueba de la
ineanñtndibitidad, y asf se lo ha reeonoei«lo. "', -.-'...

Que, en base a las eonsideraeiones ,le hee hs y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direeeién General diserepa eon la decisién final a la que ha
arribado el A"quo, de tener por reehazada la solieitud de autos y eernsidera que cs un signo que posee las
earaeterfstiee§ Reecsarias para Prsspcrar en registro; por eonsiguic,nte, y al no eReontrarse inserta dentro
de las prohibieiones de la tey Nu 1294198 de Mareas, eorrespondc revoear las resolueioRes reeurridas, -.--.---

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

&t'le REVOCAR las Resolueisnes Ntr 2lll de feeha l¿t de diciernbre de 2024 y N'2580 de
feeha l0 de septremb re de 2a25, dietadas por la Dirc,ccién de Mare as.

4ft.2s ORDENAR la proseetreión de trámites de la solieitud de registro de la marca "GMNI
cA¡.ü Y ETIQUETA', elase 31, Experliente No 47ozolzoz3, solicitada a nombre de
FRI6ORIFICO CONCEpC¡óN S¿.-- -__-._----.<Íñr

Art,3e NOTTFÍQUESE.

¡ GcneñTf-nicri¡¿
lGc¡¡¡l dc

N¡ric¡¡l dc

lod¡strirl
I ntrlcctr¡l

' "l)ERE('HO DE MAltelA§" : Jurg€ C)t0tncntli, 9* Erl,, C.Af1A, Alreled0 per'ftlt, z()l? :
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA}.I LAS RESOLUCIONES N9 219I DE FEEHA 2ó DE DIEIEMBRE DEZOZ4 Y N' ZSEI

DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR tA DIRECEIÓN DE MAREAS, EN Et EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'GRAN CANI Y BTIQUBTA', ELASE 35, EXPEDIENTE NN

47 023 12023, SOLTCITADO POR FRTGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.-----"-';------

eorrespondienda realizar el cotejo ec¡n eriferia benévolo, pues de lr¡ cantrario se estarfa otorganda exeestvo

privilegio sobre un elemento rnsuseeptible de manapolia CN FerJ, eiv, y Com,, Sala il, rc/A6/ql, Bizin,

Que, siendo asf, el elemento *eAN" deviene irrelevante para el eotejo mare ario y debe ser desee hado
en el análisis, ya que los voeablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y eomo lo expresa elaramente el Art, l6 de la tey N'129411998 de Mareas gue

textualmente expresa .euando la marca eonsista en una etiqueta u otro signo eompuesta par un eonjunto
de elementos, la protección de exelusividad no se extenderá a las elementas eontenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio",-----------

Que, Ia marca scllieitada presenta una etiqueta distintiva, la eual se encuentra eompuesta por la
denominacién en tipograffa estilo Sans Serif con bordes suavizados y efeeto de volumen en coleires blaneo
y amarillo. Dieha denominacién se encuentra inserta dentro rle r¡na figura inversa de color reijo que emula
la huella de un animal (perro¡, le rsdea una figura irregular redona eslor amarillo y otra estils lfnea
ondulada de eolor rojo, todo ello sobre un fondo blaneo. Por su parte, la marea antecedente posee uRa

etiqueta que posee la denominaeién eon una tipografla moderna, de dsble eontorno de tonos naranja y
blaneo, sobre una figura reetangular de eolor celeste, En eonelusión, entre la marca r:egistrada y la marca

solieitada no existe similitud sufieiente ni mueho meRos de eonsiderable o signifieativa magnitud, que

ambas eontienen elementos difereneiadores y en su eonfunfo, son dislmiles, originales y distintivas una de

la otra en todos los planos de eomparaeión, pudiendo eventualmente esexistir paeff,reamente en el sens
eonsumidor, -----------"

Marca §olicitada: Marea Anteeedenter

Que, en eoneordaneia eon lo anteriormente expuesto, esta Direeeién General considera oportuno
traer a colaeión los argumentos doctrinarios del Prof, Dr, Andrés Sánehez Herrero, quien en su libro
"eonfusión de Mareas" expliea respeeto a las mareas eomplejas cuanto sigue: "El mero heeho de utilizar eJ

tinica signa que eompane una mat'ea, para utilizarla en eanjunto ean otros elementos, en otra
neeesariamente implica qae esas mareas sean eonfi¡ndibles,'4 Asf las eosas, vcmos que

eompartir un elemento, no basta para inelinar la balanza a favor del reehazo, más a

los demás elementos analizados en eonjunto en la presente resolución, ======....===i

IK ,\. GOBIERNO oT¡ I PARAGUAI\? PARAGUAY I nr,rUÁt

,14..t.'.i',r ,.

'Dereeho de mareasl procedimientn administretivó de ragrslro de nrarea¡ ¡rFqutsllos dn fnndo para nl eramen de ma
mareds en el MERCOSUR, Martf nez Medr¿no, Gabrrel A, y Gabriela M, Sout'asse. Edlr'lrrnEs La Rncca, 2no0,3fi7 páginr
: Sánehez Herrero, Andrés. "eonfusién de Mereas" Editr¡rial l,a l.,ey, Asrrnet(rn' 201?,
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Reeorución0 1 I 2
POR LA CUAL SE REVOCA¡.I LAS RESOLUCIONES Na 2191 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N. 2581
DE FEEHA 10 DE SENEMBRE DE 2025, DISNADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A N4ARCA',GRAf¡ CAI{I y ETIQUETA" CIASE 35, EXPEDTENTE N.
47 029 1202?,,SOuemADO pOR FRIGORIFICO CONCEPCIÓN S.A".--..---.-..-.---

Que, además de todo lo mcneionado, en el anáhsis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solieitante FRIGORfFICO eONeEPetÓN S,A, ya eucnta eon el iegistro de la marea ,GRAI{ ce¡¡f v
ETIQUETA', bajo el N'5851ó6, cR la elase l8 del nomenelador internae ional, Es deeir, el üu.úar de la solicih.¡d
de autos ya euenta eoR uR registso eoneedido bajo una denominaeién similar, por lo que la solieitud en
eurso, seneillamente, pretende la proteeeión de otra versión de una marea que ya le perteneee,.=.="=="-==""---

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho expucstas, habiéndose realizado el examen
de registrabtlidad de la solieitud de registro, ésta Direeeión General dlserepa eon la dceisión ñnal a la que ha
arribado el A=quo, de tener por reehazada la solieitud de autos y eonsidera que cs un signo que posee las
earacterlstiea§ Reecsarias para prosperar en registro; por eonsigurente, y al no eneontrarse inserta dentro
de las prohibieiones de la tey Nu 1294198 de Mareas, eorrespondc rcvocar la resolución ree urrida

PORTANTO,
LA DIREETORA GENERAL INTERINA DE t.A, PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

&t.lq REVOCAR las Resolueiones Nu 2l9l de feeha 26 de diciembre de 2024 y N' 2581 de
fee ha l0 de septiernbre de 2025, dietadas por la Direeeión de Mare as.

4rt.24 ORDENAR la proseeueión de trámites de la solieitud de registro de la marea "GRlar¡.I
eA¡.[ Y ETIQUETA', elase 35, Expediente No 47W023
FRI66RIFI6O cONeEperóN S.e. = = " = = = ".. " = - = = - t=

solieitada a nombre de

4tr.3q

'!ti'

¡ot§

JE

.r-0a¿!o¡,

')\ 1

,\ 't'

NOnFfQUESE

',
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Resoruerón0j9 2
POR T.A CUAI SE REVOEAN I.AS RESOLUEIONES Ng 2191 DE FEEHA 26 DE DIEIEMBRE DE 2024 Y N'258I
DE FEcHA 10 DE SETIEMBRE DE zoz5, DIqTADAS poR tA DIREcetóN DE MAReAs, EN Et EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA *GRAN 

CAJ.JI Y EflQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE Nn
47 oz3 I zoz1 solrcrrADo poR rnuconf Rco coNcEpctóN s.n. - - - - - - - - -: - - - - -.

AsLrneión, 2 t- ABR 2|J2g

MSTO: el reeurso de reeonsideración y apelación interpuesto por el representante eonvencional de
FRIGORfFICO CONCEPCIÓN S.A., eontra las Resolueiones Nu 2l9l de feeha 26 de dieiembre de 2024 y N"
258I de fecha l0 de septiembre de 2025, dietadas por la Direeeién de Mare as, yt ============

RESULTAI

Que, en feeha l8 de septiembre de 2025 se presenta el representante eonvencional de FRIGORfFICO
CONCEPCIÓN S.n. e interpone Reeurso de Reeonsideraeión y Apelaeión en eontra de las Resolueisnes Nu

2l9l de feeha 26 de dieiembre de 2024 y N' 25El de feeha l0 de septiembre de 2025, dictadas por la

Direee ién de Mareas,-

Que, en feeha 25 de septiembre de 2025 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso eie

apelaeión interpuesto

Que, en feeha 20 de oetubre eJe 2025, el representante eonveneional de FRIGORIFICO CONCEPCIÓN
Sá,. expresé agravios, Esta Direeeión General tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos
para resolver en fecha 22 de oetubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueión N' 2581 de feeha 14 de diciembre de 2024 considera que: "(,,,) Que, habiéndase
realizado la búsqueda de anteeedenfes de la eitada marca, se ha e:onstatado la existeneia en dielta elase de la
marce: Expediente N" 220-2034820 Denaminaeión CáNNY elase 31 Registro t26664 Registro 526664 Titular
Nutr Su1 Alimento Animal Ltda, (BR), eomentario; Que ambas denominaciones son idéntieas, muy
semejantes, na padrán tener coexisteneia pacffrea, en una misma elase, sin crear riesgo de eonfusión entre
los eonsumidores.- por lo que de eonfarmided al artfeulo 6u de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo
sol i citado (,,, )',- - - - - - - - -

Que, la Resolueión Na 2580 de feeha l0 de septiembre de 2025, eonfirma la resolución antes eitada
dieiendo: "(,,,) Se advierte gue, desde el punto de vista tbnética, los elementos CANI/CANNY poseen ana
indiscutible identidad, Además eunque la presente solieitud pasea elelemento GRAN el mismo resulta de
carácter genérico par lo que no le aporta sufreiente distintividad frente a la marca base de reehazo (,,,)",-----,

Que, entre otros argumeRtos, se agravia la apelante y maniflestai "(,,.) Que, en primer término,
eorresponde destacar que las denominaeiones GRAN CANI y CANNI presentan difureneias elaras en su
estrucfura gráfiea, fonétiea y eonceptual, las cuales impiden eualquier riesga de canfiisión y permiten su
coexistencia paeffiea en el mercado. Basta realizar un cotejo entre ambas denominaciones para adveftir que
difieren notoriamenfe en su sonoridad, aparieneia visual y concepto, generando impresiones elaramente
d¡'strntas en el consumidor [.,.] Del análisis comparativo se aprecia gue las denominaeiones
contrucciones eompletamente diferentes, tanto en su extensión y estructara, eoma ent

ortográÍiea. En esfe sentido, "GRAN CANI' crsmbina dos vocablos que evoean ana ex,

Crig¡ldo
rrl Intcrine

o
te

iir¡itd¡d lniu¡r¡i¡!

tro'pittrd htthnurl

énfasrs, mientras que "CANNY" es un UN solo término, breve y de
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Reeorueién0ag 2
POR tA CUAL §E RSIOEAJ.I LAS RESOLUCIONES Nq 2I9I DE FEEHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N. 258I
DE FEEHA IO DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS PoR LA DIRECCIÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE
DE §OtlelT\JD DE REGISTRO DE Iá MARCA UGRA¡.I CANI Y ETIQUE'IA', CLASE 35, EXPEDIENTE No
47 02?, 12A2?, SOLICTTADO POR FRIGOnIFICO CONCEPCIÓN Sá"----.----.---..----

eomparten rafz "eAN", esta palabra es de uso cantln en el rubro de productos o servicios para animales y
no puede ser apropiada en forma exelusiva por un solo titular (,,,)',.---.----

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver ssbre la proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art, I de la tey N' 1294198,1as mare as son signos que sirven para distinguir
produetos o servieios, Sin embargo, sc eReucRtraR reguladas en la propia legislaeión marearia, eiertas
restrieciones pera el registro de una mare a; es deeir, diehas lirnitae iones a la hora de eonsiderar la viabilidad
del registro mareario se cneucRtran pera preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos eomo el
dereeho a eonstituir uRe marca,

Que, en primer término, las mareas en euestión deben ser analizadas cR su eonjunto, sin artifieiales
desmembraeiones, de forma sueesiva y no simultáneay, elresultado que arroje la visión en eonjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de deternrinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideae, e orresponde a csta instaneia administrativa resolver si e abe o no la posibilidad de eonfusién
entre la solieitud de registro de la marea oGRAi.{ CA},II Y ETIQUETA' y la marea base de reehazo
'cAl\llsF',==

Que, realizando el eotejo ortográfieo y fonétieo, se evideneia que la marea solieitada "GRAI{ CAIII Y
ETIQUETA' reproduee en el mismo srden, tres "C-A-N" de las eineo letras que eonforman la marca
anteeedente ueANlW', siendo la difereneia la letra "l" y cl voeablo 'eAN' ineorporadas por la solieitante,
obteniendo asf una uRe cstruetura gráfiea más extensa y fonétiea diferente. Las difereneias visuales y
fonétie as se pueden observar en el siguiente eotejo:

. GRAN eANl (so/ieitada), y

€ANtü (marea base de reehaza)

Que, adieionalmente, otro eriterio e ser analizado a la hora de determinar la posible eonfundibilidad
es si existc qoexisteneia previa en el nornenelador solieitado. Al respeeto, vemos que existen oEas marcas
que también ineluyen lac leEas ue-A-N' eomo pafre de su denominaeién y se eneuentran inseftas en la
mlsma elaee dsnde se eReucntra registsada la merea base del reehazo. En ese sentido, segrin la brlsqueda
realizada en el sistema informátieo de la lnstitueión, también se eneuentran registradas las mareas: CAlllS
elase 31, Registro N' 528351 a nombre de AGROTEC S,A,; eA¡.lBO, elase 31, Registro N' 551836 a nombre de
RINTI S,A,; SUPEReAlll elase 31, Registro N' 422486 a nombre de STEVIA MAYA SOUTH AMERIcA S,A.; Por
eonsiguiente, además de la marea solieitante y la marea base de reehazo, existen otras mareas registradas
quc po§eentambién eR sus denominaeiones el elemento "CAN",lo eual demuestra la eoexisteneia previa y
paeffiea de las mismas dentro delmereado,=="=-"""====

Que, ahondando en el análisis, el Dr, Gabriel Martlnez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
eita jurisprudeneia argentina aplieable a nuestro easo "La cireanstaneia de que varios registros
ineluyan la misma partfcale en eom(tn, determina que ella caraeteriza el referido

eral Interina

lo eual quienes la eontienen tienen que tolerar la eoexisteneia eon otros qae

Dirt«ión Gr¡tr¡l dc Pro¡irdad lndulrirl
Dirc«ió¡ N¡cion¡l dc Propitdrd Iorrlerrurl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ng 552 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DIqEADA POR LA
DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE F€GISTRO DB LA I\4ARCA *PtAN

INTERNATIONAL', CIáSE 3ó, EXPEDIENTE N' 21347/2017, SOLICITADO POR PLAN INTERNANONAL, INE..

Asunción, 2 lr AtlR 2¡,26

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante conr¡eneional Plan Intemaüonal,
Inc., e ontra la Resolueién Nc 552 cle fecha l4 de marzr¡ dr. 2018, dietada pnr la Diree'eión de Mare as, yi=""=.====.

RES U tTA:

Qne, en feeha i8 de dieiembre de 2018 se presenta el representante eonveneional de Plan
Intemaüonal, lnc. e interpone Reeurso de Apelaeién en eontra de la Resolueión Ne itZ de feeha l4 rie
marzo de 2018, dictada por: la Direceión de Mare as.-

Que, en lecha ll de marzo de 2019 fue dietada la provieleneia que eoneedió el reeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en fecha 09 de abril de 2019, el representante et¡nvencional de Plan Intemaüonal, Inc. expresé
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresién ele agravios y llama autos para resolver en feeha

31 de julio de 2019,

CONSIDERANDO:

Qtre, la mencionacla Resohreién eonsidera que: .(,.) que habiéndose realizada el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direeción eonsidera que la misma ineurre en las prahibieiones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que clispane qLte na pueden ('onsfituir mareas: "Art, 2 lne, e ),,, los que eonsistan
enteramcnte en un signo qae sea el nombre genérieo o designaeién del produeto ct servicio de gue se frafe,
o que pueda servir en el comereia para califrear a dese'ribir alguna earacterfstiea del produeta a serv'ieio,"
Enconsecueneianohalugaralosolicitado.,|...o=..==-.==

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manit'iestai '(.,,) En primer lugar, es impartante
resaltar a la Señora Directara Generalqrrc la marea de mi mandante "PLAN INTERNACIONAL" ¡to puede ser
considerada genériea para la clase 36 siendo que la marea ya se encuentra registrada en atras pafses; lo ctrul
demuestra claramente g¿re es viable el registns de la marea en cuestión,.,/,,, Es prceiso aer¡tar que la ¡narca
de mi mandante deriva del nomltre del prapietario Plan Internaeional, Ine. el cual goza de espeeial
protección, ya que se trata cle un bien jurfdieo amparada es¡>ecialntente por la Ley N' 1294198 de Marcas.

que es un indicio más a tener en c:uenta,,/... En segunda lugar, rni mandante niega eategórieamente que la
marca "PLAN INTERNACIONAL" sea genérica: par el e:ontrario, "PLAN INTERNAC@.NAI" es una marca
evc¡cativa para la clase 36 (...)"----------

Que, comesponde a esta instancia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del rceurso
interpuesto

Que, tal como lo ex¡rresa elArt. I rie la tey Nu l294l98,las mareas son signns que sirven

¡rroductos o servieios. Sin embargo, se eneuentran reguladas en la prog]¡y"le
restricciones para el registro de una mareai es deeir, die has limitae ioneq/á h'áia

islaeión
RSI

, /.t
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POR tá, CUAL SE CONFIRI\,{A LA RESOLUCIÓN Ne 552 DE FECHA 14 DE tvfARZO DE 2018, DICTADA pOR I,q
DIRECCIéN DE IIARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE souCnUD DE REGISTRo DE t.A, N¿ARcA .PIáI{
INTERNATIONAL', CLASE 36, EXPEDIENTE N'21347/2017, SOLICITADO POR PIáN INTERNANONAL, INC..

del registro mareario sc cneucntraR para preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos conro el
elereeho a eonstituir uRa maree,

Que, a los efeetos de detenninar si la st¡lic'itud de. registro de, rnarca 'PI*A¡I INTERNATIONAL'resulta
deseriptiva o genériea para los serurl¿'ie¡s que pretende amparar, debernos preguntarnos si dicha
denontinaeión esnstituye la designaeión usual de los serúcios que solicita s se refiere a earacterÍsticas
propias de los se,rvieios que sei dc,sea amparar.

En primer lttgar, vemos que la solieitud ¡rresentada "PLA¡.¡ INTERNATIONAL' busca la protección de
§f.Ifi§iqs e omprendidos en la shsg-3Á, eon la siguiente deseripciiln: ",,,,5eryic.lo s de recaudacién de fondos
de earidad: servieios benéfrc:os en el eatn¡to de las eia¡taeiones manetarias; colectas; colectas benevolentes;
aumento de eapital; otganizaeión de eantribueir¡nes be¿élieas (frnancieras); seryicios financieros para
Personas neeesitadas, ineluidas 1os sert,icios de generaeión de ingresos:.seryicios financieros y monetarios
prestade» por una organizaeión benéñru; ¿trlntinistrat" y asignar un fondo de c'aridad, incluyendo servicios
ele ge'neraeión de ingrc'scts; Financiaci(¡n, inc'luicla la ñnanciación de la investigación: servicios de crédito y
pré'§tamos: tados los produefos antes meneit¡naelos re,lac'ionados con la ¡src'stacién de ayuda humanitaria y
la pramoctón de la salud,la higÍene, edueac'ién, e'apae'itaei6n, dereeltos ltumanos, protecciót1de la infa¡tcia,
preveneiótl y prcperueión para clesasaes y ele,sarrolla de re.eLtrsos y habilidades eomunitarias; servicios de
infitmaeiún, eonsultorfa y asesoramiento eon relaeión a le* sel'yieir¡s antes meneionadas,,'i En este
colltexto, la eornLlinaeión de ambos térmirros Benel'a una expl'esión que, eR su eonjlrnto, comunica de
maRera direeta, inmediata y evidente la naturaleza y finalirlael de los seryicios que pretende distinguir.
eomo resultado, el eonsumidor medio pereibirá la elenominaeión.PLAtrl INTERNATIONAL, no eomo Lln
signo eapaz de identifiear el origen ernpresarial de los servieios, sino eorno una deseripeión meramente
infonnativa de sus earaeterfstieas €omcr€iales de los servieios ofreeidos por la solieitante, por tanto, la
expresiÓn earcee de la distintividad neetesaria para eumplir la funeién identifieadora propia de una
lltarea,=="===

Al respeeto, las 'DIREC?R/C6S PARA EL EXAMEN DE MAR1AS EN PARACUAY"señalan cuanto sigue:
"(",) La Otieina denegará c'l rcgistrct de, Ltn stgno por ser deseriptivo si el signifrcado del signo fuese
pereibido inm¿'diatamente ¡tar el públieo ¡tertinente como una infrtrntacicln sobre los productos o servicios
es¡»eeifieados' Tál setfa el easo euandet el signo ¡a'o¡t<trciona informacirin, en particular, sobre la cantidad,
calidarl, earucterfstieas, finalidad, espec'le o tamañct cie los ¡tntductos o seryicios. La relación entre el
elemento deseriptivo eontenido en el signo y las productos o ,seryieios especificados debe ser
s¿lfieienfementc elirecta, espeeffiea, eonereta y eomprensible para el eensumidor sin necesidad de mayor
retlexiÓn. (,.,).trltRismo doeurnento expresa igualnrente: "(.,.) La razón de politica ptiblica que subyace a
este mativo de denegaeión del registro es que no deben perntitirse derec:hos exclusivos respecto de
ténnintts paramente deseriptivos que otros e'omerclanfes puedan nec'esifar utilizar en el curso de
aperae'ianes eomereiales para poder aperar y cam¡teilr nsrmalmente, Para ser considerado "descriptivo,,,
ttrt sigtto debe eonsiderarse siempre en relación eon las produetos s servieios para los gue se utilizará la
ntarca,',l",La Ofieina denegará el reg¡sto de un signa por ser desenptiv,o si el significado del si1

Percibida inmediatamente pu elpúblieo ¡tcrtinente como una informaci(tn sobte los prodt
es¡»ecifreadas, Thl serfa el easa cuanda el signo proporciona infbrntaeión, en partietilar,
ealidad, earaeterfstieas, finalidad, especie o tamaño de lt»s pradue,tos o servicias.(,,.),". --:i

Cristaldo

hltos:i/wwrv.dina¡:¡i. {ov.ny,'nonal/vJ,/prouicdad-industrial/nlarcas/di rcctriccs al I nterinr
itd¡d lndu¡tti¡l

icd¡i l¡ttltcrr¡l
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Resorueiénfl-tg 5
poR rá cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUc¡éN Ne 552 DE FEcHA 14 DE MARzo DE 2olg, p¡g¡f,DA poR tA
pnpcclÓN DE N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SotIeITUD DE REGISTRo DE tA MAREA *PIAN

INTERNATIONAL', CI-ASE 36, EXPEDIENTE N' 21347/2017, SOLICITADO PORPLAI.I INTERNAflONAI, INe."

Por tanto, la clenorninae ién solieitarla no puerie ser e onsrderada una marea evoeativa o sugestiva, sino
más bien un conjunto de térrninos deseriptivos y earentes de Fuerza distintiva, qtte reflieren de manera
direeta y evidente a las earaeterístieas funeionales del servicio, Su registro, por ende, podrfa afbetar el

interés general al «:torgar a un titular el uso exelusivo de expresiones de uso eomtin o neeesarias para

describir actividades similares,---

Que, tanrbién resulta pertinc.nte citar la opinión de l<ls juristas Gladys Esther Bareiro de Módiea y
Carlos Alberto Módica, qrrienes señalan:"(...) En euankt al princ'ipio de distintividad, la marea tÍene tTue:

tener la aptitud de distinguir el signo de atrr¡s sintilares, Esro es funclantental,pues r/e la eontrario no po«lrá
funcionar como tal. Par ella, se excluye el registro de .rrgrros g,enériee» a cleseriptiva,s, f)ues las mismos no
individua.lizan productos o seruieios, es rleeii na so¡1 hábiles para distinguir prcducto a servieia alguna de
otros (.,,)".¿ Peir eonsiguiente, resulta l'undamental euestionarnos: ¿cuál seúa la eapaeldad üEdndva de la
presente merce solicitade pera su rcgistro?, más aúrn teniendo en euenta que la denominaeión pretenrlida
por la parte solieitante no euenta erein elementos innovadrlres o rjifereneladores sufieientes que les

permitan destacarse de otros e ornpetielores come.re'ialers, acarrerando e ein ellel un riesgo para los
eonsunridores, a quienes podrÍa indueir al error sotrre el origen r¡ la ealidad de los servieios ol'reeielos, En

coRse.eueReia, al careeer de la distintividad neeesaria, la sshertud no eumple eon uno de los requisitos
fundamentales para su registro eoRro marea.'=-'=-

Que, en base a las eonsicleraciones de heeho y de rlereeho ex¡xrestas, habiéndose realizado el exanren
de registrabilielad de la ¡rresente seilicitud de registrr.r, ésta Dire«:eión General aruiha a la eonelusión de qtre
no es viable su registro en esas er:ndieiones. y que la misma se halla eomprendida dentro de las

prohibiciones establecidas en la nerrmativa aplieable, espeeftieanrente el ine. e) del Art. 2, de la Ley 1294198,

por tanto, corresponde confirmar la Resolrreién ree urrida. ------------

Art.le

Art.2e

POR TANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINA DE LAPROPIEDAD INDUSTRLAL

RES UE LVE:

CONFIRIUAR la Resolueión No 552 de fecha l4 de marzo de 2018 dietada por la
Direecién de Mareras.

ORDENAR el arehivo rle la solieittrd de registro de la marea *PIAN

INTERNATIONAT', elase 36, Nn 2134712017, solieitada a nombre de PIAN
INTERNATIONAT, INC. ======-=

Art.3e
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POR I.A CUAL SE CONFIRI\4AN I,.AS RESOLUCIONES N'II33 DE FECHA 22DEAGOSTO DE 2024YN'281E
DE FECHA 26 DE SEMEMBRE DE 2025, DICTADA POR I.A DIRECCIéN DE \,ÍARCAS, EN Et EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA I\4ARCA "TRENDY Y ETIQUETA,, CI,{SE 18, EXPEDIENTE NN

25820 12023, SOLICITADO POR ADRIAN RAMON ZATEL......

Asuneión, 2 lr ABR 2026

VISTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneional de ADRIAN RAI4ON
ZATEL, contra las Resolue iones Nu ll33 de feeha ?2 de agosto de2O?4 y N" 2818 de t"eeha 26 de setiernbre de
2025, dietada por la Direee ién de Mareas. y:.============

RESUTTA:

Que, en fecha 29 de rroviembre de 2024 se presenta el representante eonveneional de ADRLAN

MlvfON ZATEL, e interpone Reeurso de Apelaeión en eorrtra de la Rest¡lueiones Nu ll33 de feeha 22 ele

agosto de2O24 y N'2818 de fe.eha 26 de setiemtlre de 2025, dietada por la Direeeién de Mareas.'

Que, en fecha 26 cle setiemtrre de 2025 fue dietada la provideneia que eeineedió el reeurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 17 de oetubre de 2025, el representante eonveneional de ADRIAN RAMON ZATEL.,

expresó agravios. Esta Direceión General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 22 de oetubre de 2025.-

CONSIDERANDO:

Qrre, la meneionada Resolueión eonsidera que: "(.,) Que habiéndase rcalizada la btlsqueda de
antecedentes de la eitada marea, se ha eonstatada la existeneia en dieha elase de la marea: Expediente
2017-1771071 Denaminaei¡5n TRENDY eHrc BY G.B elase 25 Registra N' tl1469 Tiflilar Silvia Gabriela Valdes

Sotoa (PY) Comentario: Que las denominaeiones san easi idéntieas, muy semejantes, na padrán tener
eoexisteneia paeffica, eR e/ases relacionadas, sin etear riesga de eanfusión entrc los eonsantidare*- par la
que de confarmidad al artfeulo 6s de la Ley 1294198 de Mareas, na ha lugar a la salieitada (..,y.======--=

Que, entre otros argurnentos, se agravia la apelante i¿ rtranifiestai "(,,,) En printer lugar, la salieitud de
mi mandante fue depasitada ¡sara proteger tados los praduetas de la clase l8 [,,.] Micntras que /os

productos protegidos por la marca ar¡f ecedente camespanden a la e lase 2t [...] Partiendo de este punto, las

c/ases de una y otra denominación na se encuentra n relaeianadas, por la quc. no exlste riesgo de eanftisión
en el público consumidor. Otro elentento distitttivo entre aml»as denominaelones es la etiqueta que posee
la solicitud de mi mandante, la qrrc nc> será asociada a la ntarca señalada eamo anteeedenterla qlte es lrna
marca denominativa. [...] A toda esto, sumamos el heeh<¡ de que existen varias metees rcgistradas <yrc

utilizan el misma elementa TRENDY salo o acampañado, todas eoexistienda paeffieamente en el merearlo y
vigentes a nombre de terceras personas, par la que resulta incoherente negar el registro a mi mandante(,,,)'

Que, corresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del re€Llrso

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley Nu l294l98,las mareas son signos que si ir'

produetos o servicios. Sin embargo, se eneuentran reguladas en la propia legislaeión
restrieciones para el registro de una mare e; es deeir, diehas limitaeiones a la hora dg,

as
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DE FECHA 26 DE SEPTTEMBRE DE 2025, DICTADA PoR I-e om¡cclÓN DE N,IARcAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOUCITUD DE REGISTRO DE I.A N,IARCA'TRENDY Y ETIQUBIA", CLA,SE 18, EXPEDIENTE No
25820 I 2023. S OUCMAD O POR ADRIAN RAMON ZATEL......

del registro mareario se eneuentraR para precautelar otros rlerechos t¡ intereses, tan válidos como el
eleree ho a eonstituir una rtarea.

Que, en primer término, las mareas en euestiérr deben ser analizadas eR su conjunto, sin artificiales
desmembraeiones, de forma sueesiva y nel sinrultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
eriterio que debe primar a la hsra de eieterrninar si existe posibilidad de confusión entre las mismas, por
consiguiente, eorresponde a esta instaneia adrninistrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solieitud de registro de la marca 'TRENDY Y ETIQUETA" elase l8 y la marca base del rechazo
"TRENDY CHIC BYG. V.'Clase 25.-----------

Que, al realizar el contraste ortogrático, tbnético y e onceptual entre los signos analizados en autos, se
advierte que la marea solicitante re¡lroduce de nranera integra el vocablo inglés "TRENDr", el cual
eonstituye el elemento donrinante y de may.rr inrpac-to distintivr¡ en la ¡larca antecedente. Este término se
ubiea en posieién lnieial, lugar donde los consurnidores suelen tijar primordialmente su atención,
generando asf un itnportante grado de preiximidad fbnétiea y rrisual. Que, es el término "TRENDr" el que
eoneentra la eapactidari identifieadr¡ra del origen empresarial, reforzando el riesgo de que el consumidor
medio pereiba los signos eomo pertenee ientes a una misma fbmilia nrarcaria o a un mismo titular,-------------

TRENDY

TRENDY CHIC BY C. V

(salíeitada), y

(marea base de reehazo)

Que, esta dependeneia administrativa eonsirlera elue la denominaeién solieitada "TRENDy", resulta
inrludablemcRtc cvoeedora de la marea tlase del ree:hazo. Esto es asf, ya que el elemento en común es lo
sufreientemente fuerte para reeibir toda la ateneién sobre sf, asunriendo el papel principal y protagónico en
la elenominaeión. Al respeeto, es importante traer a eolaeién dsetrina sobre la MOT VEDETTE: ,En muchas
hipótesis resalta neeesario centrar el análisis en un aspeeto determinado del conjunta cuando es notorio
que el misma tiene signifieaeión superior: criterio ésfe gue se ha aplieado tanto con referencia a las
llamadas 'Mat Vedette".,,o, "es eorrccto, por tante), valorizar la importancia o predominio de los
eomponentes de una merea eompleja a fin de prec'isar su elemento "clecisivo" gue e.e lógicamente el que
desempeñará más eabalmente el papelde idc,ntifieaeión comereialde los producios.'r------.------

Que, deseehando el análisis fonétieo.¡¡ramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una seilieitud, es la eobertura que poseen ambas marcas, En el presente caso, vemos que
la solieitud de registro rle la mare a .TRENDY Y ffiQUEIA'pretenrle proteger todos pled¡¡s¡es de la slasglE
la eual eomprende prineipalmente el euero, eleuero de imitaeién yeiertés productos de estos materiales.
Por su Parte, la marea anteeedente "TRENDY CHIC BY G.V.', poscc el registro N.511469 que distingue todos
los produslu de la slruel¡, la que ineluye prineipalrnente las prendas de vestir, el ealzado y los ariÍculos de
somh¡rererf e pare Personas, En este sentido, si bien las eobertures se eneuentran ubieadas en clases
distintas, estas resultan elaramente relaeit¡nadas e.n ateneión a la naturaleza, finalidad y canales de
eotnereializaeión de los produetos quc idc.ntrt-iean, los euales suelen eoineidir en los mism
veRta. En eonseeueneia, las posibilidades ele asoeiacién entre la marea solieitada y la
eonsiderablemente inerementadas, Esta eircunstancia genera un riesgo signifieativo'para

Gcnc¡¡l lItetin¿
rle Propicdrd Indurrrirl

I Otameneli, Jorge, Dereeho de Marcus, texisNexis. Alleletlo.perrot, Año A003,
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la marca solicitaela, en la medida en que poeir:fa indueir a error o eonfusién al púrblieo eonsurrirlor,
llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relaeión eomereial o de ttn origetr
empresarial común entre los signos en conflieto

Que, encontramos además en la doetrina marearia otras eonsideraeiones aplieables al easo de autos
que impedirfan una posible coexistencia. Respecto a la eonfusión entre mareas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la eonfúsirln puede darse par algunas de, las

srguienfes circunstancias: Mismo género de produetos,,. hlisma ñnalidael.A Produetas dc drstintas
clases pueden tener por su naturaleza, función a asa una misma tinalidad y esto puede ser tamb¡én una
fitente de error o confusión .,. CotlÍusión entrc b¡g§: Un scrvicio de reparaeión de
televisores por su relación fntinta eon los televisares puede. elar lugar a eonfttsión si las marcas de amLtas

son confundibles,..'r¿.------------

Que, confurme a las propias expresiones vertidas por el reeurrente en su eserito de expresión de

agravios, existen otras marcas registradas a nivel naeional que ineluyeR eR sus denominaeiones la palatlra
"trendy", sin embargo, todas ellas ineorporan elementeis adie ionales distintivos o difereneiadores, que les

eonfieren la distintividad necesaria para adquirir la eondieión de marea, exigeneia prevista en el artfeulo I
de la Ley N.! 1294/98 de Marcas.-

Que, una mar€a debe servireomo un signo riistintivo qrre pernrita a los eonsumidores identifrearde
manera eficiente un producto o servieio ñ'ente a otros en el mereado. Por tanto, resulta fundarnental
cuestionarn os: ¿cuál serÍa la capacidad üsüntiva de la presente marca solieitada pare sa regisfu?, más atin
teniendo en cuenta que la denorninaeién preteneliela por la parte solieitante no euenta eon elernentos
innovadores o diferenciadores suñcientes que les pernritan dcstaearse ele otros eompetidores eomereiales,
acarreando con ello un riesgo para los consrrmiclores, a quienes ¡loelrfa indtreir al error sobre el eirigen o la
calidad de los productos ofrecidos.--

Que, el A-quo manifesté que la denominacitin solicitada ineurre en las prohibieiones de la Ley

1294198 de Marcas, especfficamente el Art. 6 de la L.ey N' 1294/98 que disponei "..,Le Dirceeión de la
Propiedad lndustrial en interés del ¡ttil"tlico, podrá denegar el registra «le una me,Te idéntiea a Ínuy
semejante a otra registrada para el misnta produeta a servicio, con natifrceeión al solieitante, aún mediando
consentimienta del titular de la marea registrada. El registxt solicitada podrá eoneederse sólo para alguna
de los productos o servicios indicadas en la salieitLtd, a eotrctderse eon una limitaeión para detenninados
productos o servicios, cuando no se justifica una denegaeión ttftal,,,,', -."-"...-".".

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Brcuer Moreno expresa que las mareas pueden
producir confusión más por srrs seRrejanzas que por sus diFercncias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las mareas. Aelaranrlo
que "en efecto, la similitud general entre elos rnarcas no rlepetxle de las elemente» distin*¡s elte ape,ezcan
en ellas, sino de los elementos semejatrtes o de la semejante di.sposieión de esas elementgs) amerrta

esta regla, en que en la mayorÍa de los easos. "la confttsióR no e.§ un heeho de le
intención de producir confusiones y de apravecharse cle la reputación de una

'"DERECHo DE MARCAS'- lorBe otamendi. g" Ed.. (IABA, Abeleclo Perr()t,2017

<lc la
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POR LA CUAI SE CONFIR}üAN LAS RESOLUCIONES N'II33 DE FECI{A L?DEAGOSTO DE2O24YN" 2818
DE FEEHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DIcTADA PoR t¿. pmEccIÓN DE N{ARcAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA 'TRENDY Y ETIQUETA" CLASE I8, EXPEDIENTE N'
25820 I 2O2?, S OLI e f XAD O POR ADRIAN RAlvl ON ZATEL. - -. -'

ele elementas rrls¿ilfos na tiene otra frnalielad qtrc utir¡nar oso,§re¿er que las nlarcas son incontitndibles,
cuanda en el Íonda la segutda pueele ser tma intitac.itin rJe la ¡»imer? "". ,-------

Que, ésta Direeeión estima que, aelemás tle la prohibieién meneionada por el R-quo, la presente
solieitud también sc oponc a lo previsto en el ine, t) del Art, 2q ele la tey N" lzg4tgl, el cual expresamente
prohfbe el registso de signos idéntieos o sinrilares para los mismers produetos r¡ servieios, o para produetos
o servieiss diFerentes, euando pudieran causar riesgo de eonfusién o de asociación con esa marea,
situaeión quc eeontcee etl el easo de autos, Y teniendo en eueRta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso e'xclusivo de la marea eontra tereeros y quc cn el eass de autos
elaramente hay riesgo de eonfusión al induerr a eorrfusión o asoe iae ión a la marea registrada de manera tal
qtte' el ecltrsumidor pueda erecr rquc tienen un origen eorR(ln, resulta invial¡le la eoexistene ia pae Ífiea entre
las mismas,

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente eautelar y tuitivo del dereeho mareario, eonforme a lo dispuesto en los AftÍculos 6 y 2

ineiso f) de la tey N'1294198 de Mareas; es eriterio ele esta dependeneia administrativa que corresponde
er¡nfirmarlaresolueiónapelada,porSerinsostenibleutraeoexisterrciapacíflcaentrelasmismas.

POR TANTO,
t¿, DTRECTORA GENEML INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

CONFIRIV{AR las liesolueir¡nes Nu ll33 rle feeha 22 de agosto de2O24 y N" 2818 de
feeha 26 de septienrbre de 2025, dietadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR el are hiv<¡ ele la serlicitud de rcgistro elc' la nrarca "TRENDY Y ETIeUETA",
elase 18, Expeeliente N' 25820/2023, solieitaela a nt¡Rrbre de ADRLAN RI{IvION

tut.3q

Abg l.t"ttr l".ttil:Dire
Jt ?t

dt

' Ctlnt¡lcntlitr tle Doc$ina tle Pru¡ltetlatl hrtlustrial, Srrperrntentlerrcia tlp lnrlrrstriu y Cornerciq. Culr¡¡r[ia, ?(X)5
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poR LA cuAL sE REvocA I-A RESoLUcIóN N. ll49 DE FEcHA zzDE IUNIo DE zol8, DICTADA poR rA
pmncctóN DE rvrARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE tA r,rARcA'SA¡.¡TERLA,
vtRGEN SERRANA y ETIQUETA',, CLASE 35, HeEDIENTE N' 3E914/2017, SOLICmADO pOn Uanh
eNcÉ¡.rce BEDoYA sA¡.rcHEz.

Asuneirln, 2 lr ABR 2020

VISTO: El reeurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneional de Marfa Angéltea
Bedoya Sanchez coRtra la Resolución Nu 1149 de feeha 22 de junio de 2016, dietada por la Direeeión de

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

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2019 se presenta el representante eonveneional de Mar{aAngéliea Bedoya
Sanchez e interpone recurso de apelaeión contra la Resolue ión N' 1149 de feeha 22 de junio de 2018, dietada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictacla la provideneia que eoneeclié el reeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2019, el representante eoRveneional de Ma¡fa Angéliea Bedoya

Sanchez expresó agravios; y esta Direccién llamó autos para resolrrer en feeha 29 de noviernbre de 2019,=====

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién reeurrida e onsidera "(..) Qae, habiéndase realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direeeión eonsidera que la misma ineurce en las prahibieianes de la Ley 1294198 de
Mareas, que dispone que no pueden eanstitair mareas: La marea se eneuentra ineursa en la siguiente
prohibición: Art. 2 Ine. b) ...las escudos, distintivas. emble,ntas, nombtes, palabrus, letras euya t$o
ectrrespondc, al estado, las demás pcrsanas iurfdieas de derceho públiea y las arganizaciones
internacictnales, salvo que sean solieitados ¡tor ellas rFr,,§rla§", En eonseeaeneia no ha lugar a lo
sctlic ita do. - (.,. )".- - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y eRtre otros argurnentos expresa: "(-,) me sienta agraviacta «lel heeha que
mi solicitud haya sido subsumida dentro de la mene ianada eausal par eaento la denominación .SANTERIA

VIRGEN SERRAna escapa a cualquier intento de asimilación a un signa perteneeiente al estado a rttra
organización..,/.., es de suma importancia ¡nencionar que me fueron eoneedidas das ¡nareas eon similar
denominación, par lo tanto, de esta manere queda demastrada que poseo dereehos adquiridos sabrc la
denominación en cuestión, Seguidantente indiearé las mareas coneedidas a nti favor. VIRGEN SERRANA

EVENTOS SOCIALES Reg. N' 4630t3. HOTEL V¡RGEN SERRÁNA Reg, No 46?014. Que, eR tercer lugar, es

menester hacer natar al Señar Director de Marcas, que existen distrntas mereas registradas eon la palabra
"VIRGEN" incluidas en su denc¡minación. (...)'i--.--""

Que, corresponde a esta dependeneia atdministratirra resolver sobre la proeedeneia o no del reettrso

interpuesto

Que, tal eomo lo expresa el Art. I de la tey N" 1294198,1as mare as son signos que sirven para distinguir
prr:ductos o servieios. Sin embargo, sc eneucRtraR re¡quladas en la propia legislaeióR mare

restricciones para el registro de una marea; es deeir, diehes limitae iones a la hora de eons

t0
Gincr¡! d-c

del registro marcario se eneuentran para preeautelar otros dereehos o intereses, ta

it latl
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Resorucióno 1 g 5
PoR t A CUAL sE REx/ocA LA RESoLUctÓN N' u49 DE FECHA 22 DE IUNIo DE zor8, DTSIADA poR LA
DIRECCIÓN DE TvÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGTSTRO DE LA \,IARCA'SA¡ttgRÍA
\IIRGEN SERRANA Y mQUErA" CIáSE 35, EXPEDIENTE N. 38914/2017, SOLICITADO pOn Uenf,n
A}.IGÉUEA BED OYA SA}.ICHEZ.

dereeho a eonstituir uRa mer€a, Atendiendo a la defensa del interés del públieo eonsumidor, eorresponde a

esta instaneia administrativa realizar el análisis de la solieitud en trámite y determinar si la misma se

eneuadra dentrs de las restrieeiones pera el registro de una marea pre.vistas en la Ley de Mareas,-

Que, la maree solieitante pretende obtener eobertura en la cl¡sg-!5 del elasifieador lnternaeional de
Niza espeeffieamente para los siguientes senrieios: "lmportaeión, exportaeión, eomereializaeión y venta de
artfealas litúrgieos, velas, estampas, gaampes, morteros (utensilios), imágenes religiosas y eseulturas", En
ese sentido, la denominaeión propuesta'SA|¡TERh\IRGEN SERRAI{A', ie eneuenira eonformada por tres
elcmentos. Por un lado,.SANTERíA{, términs genérieo que puede aludir tanto a la tienda donde se venden
imágenes de santos y otros objetos religiosos, eomo a un eonjunto de ereeneias en los poderes de los santos
y en el de su intermediario o santero. Psr otra parte, la expresién "VIRGEN SERRANA"2, utilizada
eulturalmente Para identifiear a la Virgen eler eaaeupé. En euanto al término "Se'r..ana", si bien posee Llna
eonnotae ión geográfiea (aludiendo a la sierra o montaña) dieha earaeterÍstiea no resulta apta para inducir a

effor ni gencrar eonfusión en el eonsumirlor respeeto del origen empresarial de los servicios.

EN ESE §ENtidO IAS "DIREETRTCES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY,,? señalan Io
siguiente: "(,,,) En eumplimiento de las disposieione.§ aRües eitadas, la ofieina debe denegar de oficio el
registro eamo marca de un signo que reprodujera sin autorizaeión los escudas de armas, bancleras y otros
e¡nblemas de Estado de las pafses de la tJnión, y los signos y punzones atieiales de control y de garantÍa
adaptados par estas, asl eomo toda imitaetón dcsde el punto de vista heráldieo, (Respeeto de iombres
geagrátieos )r atlrrs signas eon eonnotaciín geográfiea, véanse los rubros 3,3.11,4.1,2 y 4,2, arciba). El artículo
2, apartada b) de la LDM y el A,rtfeulo 6ter del Csnvenio de Parfs taten de los siguientes signos de Estado y
signas afreiales, en partieular: teseudas de annas de los Estados, ¡bandeias de los Estados, ootras
emblemas de Estada, 17 t signos y punzoncs sfreiales dc eontral y garantfa adoptados por los Estados,
tdenaminaeianes y siglas de arganizaciones internaeionales intergubet:namentales, oeseudas y emblemas
de arganizaeianes intergubernamentales intcmaeionales y regianales, obanderas de organizaeiones
intergubernamentales internaeionales y regionales, ootros emblemas de organizaeianes
intergubernamentales intcrnaeionales y regianales, oeualquier imitaeión heráldiea de los anteriores (..,)" .---

Que, la marea 'SAI\ITERIA, VIRGEN SERRAI\¡A Y ffiQUETA' no reproduee ni imita ninguno de los
signos meneionados, eonstituyendo rlnieamente una refereneia de earáeter religioso. En consácuencia, el
eventual eomponente geográfieo prcsente en la denominaeión opera eomo un elemento meramente
simbÓlleo y evoeativo, sin aptitud para estableeer una asociaeién eoncreta en la mente del consumidor
aeeree del origen empresarial del servieio. Por taRter, el signo st¡lieitado eumple adecuadamente con la
funelién distintiva exigida por el derecho ntarcarie¡, sin vulnerar lo elispuesto en el artículo 2, inciso b) de la
Ley N,o 1294198,----.

-\RRGEN 
SERRA¡.¡A E\trNTos soeLALES", bajo el N"463053, en la clase 43 del

.HOTEI \IIRGEN SERRANA', bajo el N"463054, en la elase 43 del norneneladeir irrter¡íac,rsq

lhttns:¡ldle.rae.

https://dlc. rae.es/alemo oCJToA I n

https://wwrv.di napi. qov.pylportal/v3lpropicdad-industrial/marcas,/di rcctriccs 
Di,.¡rián Nrcionrl dt pro¡ird¡d l¡trlc«u¡l

https://wwrv.dinapi. qov.pylportal/v3lpropicdad-industrial/marcas,/dircctriccs
Dirccciól Nrcionrl dt ?roPitdrd

Qtte, además de todo lo meneionado, en el análisis de autr¡s no podemos dejar de manifestar que la
titular solieitante Merfa Angéliea Bedoya sanehez ya eucnta eon los
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUetóN Nn u49 DE FEcHA 22 DE IUNIo DE zora, DIeTADA poR tA
ptngcclÓN DE \,IARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcTTUD DE REGISTRo DE LA MARcA,SAI.ITERh
vtRGEN SERRANIA Y ETIQUETA" CIASE 35, BXPEDIBNTE N' 3E91412017, SOLICITADO pOn Uanh,
¿¡¡cÉr.tcR BEDoYA sAI.rcHEz.

üh¡lar de la solicihrd de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denondnaciones simllares, por lo
que la solicitud en curso, seneillamente, pretende la prnteeción de otra versión de una merea que ya le
pertenece.-

Que, en base a las consideraciones de heeho y de deree ho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direee ión General eonsidera que la maree solieitada es un
signo con caracterfsticas propias, euenta con suficiente distintividad y no se eneuentra ineursa dentro de
las prohibiciones estableeidas en el Art. 2n de la tey de Mareas. eonForme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolueién reeurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAT

RESUELVE:

Art.ls

Art.20

REVOCAR la Resolueión Nu ll49 de feeha 22 de junio de 2018 dietada por la
Direeeión de Mareas.

ORDENAR la proseeueión rle tránrites rle la solieitrrd
,SAI\MR[{ \NRGEN SERRANA Y ETQUETA" EIASC !5.

de registro de la marea

Expediente Nq 38914/20U,

Art.3e

solicitada a nonrbre de MaRl,qANGÉLICA
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Resorucién-olg 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 I2O9 DE FEEHA 22 DE MAYO DE 2025, DIETADA POR LA
DIRECCIÓN DE IUARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA MAREA -MY PORK Y
ETIQUETA',, CLASE 29, EXPEDIENTE N'97é39/2023, SOUCITADO POR INDUSTRIA DE CARNE IGTUETE
s.A. (rNcKA S.A.)--------

Asuneión, 2 l, ABR 2026

MSTO: el reeurso de apelaeión interprtesto por el representante eonveneional rJe INDUSTRLA DE
CARNE IGTUETE Sá,. (INCKA S.A.), eontra la Resolueión Nq 1209 de feeha 22 «le mayo de?A?S,dietaela por
la Direccién de Mareas, y; ------------

RESULTAI

Que, en fecha 19 de junio de 2025 sc prescnta el representante eonveneional de INDUSTRIA DE
CARNE KATUETE SA. (INCKA SA.) e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión Nq 1209

de fecha 22 de mayo de 2025, dietada por la Direeeién de Marcas.-

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dietada la provideneia que coneedió el reeurso ele apelación
interpuesto

Que, en feeha 28 de julio de 2025, el representante eonvene ional de INDUSTRTA DE CARNE IGTUETE
S.A. (INCKA §.A.) expresé agravios. Esta Direee ión General fiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en feeha 0l de agosto de 2025.

EONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resoh.reién e onsidera que: (,.) Que, la solieitud de registra de la marea MY PORK
ha sida presentada pare emperar las productos de la elase 29. Que habiéndase realizado la btlsqtrcda de
antecedentes de la eitada marea, se ha eonstatada la existencia e^n dieha elase de la marea: Ex¡tediente
201t-1563834 Denominaciún PORK & eO elase 29 Registra 431982 Titular Gabriel Augusta Weiherlen Duarte
(PY). Comentario: Que, las denc¡minaeianes sr¡¿ easi ir#ntieas', muy senrcjantes, na padrán tener
coexistencia pacffica, en una misma clase, sin crear riesga de <:onfttsión entre los consunirlores,, por lo que
de conformidad al artfculo 6' de la Ley 1294/95 de Mareas, no ha lugar a lo solieitado (..,)'.-===="===

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y rnanifiesta: "(,,,) Que, primerante¡'tte, venga e
destacar que entre las denominacianes MY PARK y PORK e CO, exr'sten diferencias gráfreas y artagrátieas
que las vuelven muy disímiles, lo que perntite la coexistencia pacftica entrc las mismas, [,,,] Quc, la rnerea
base del presente rechaza est;á compuesta por das ¡talabrus y ut1 sfmbolo: PORK+&+eO, lo que le atotga
una sonoridad y visualidad fragmentada, destaeándose e/ uso del sfmbolo '&" que intraduee une pausa
visual y fonética. En cambio, la marca solicitada por mi mandatte se eo¡npane de das ¡talabras: MY PORK,

conforman<lo una denontinaeión rnás eom¡taeta, dirceta y fluida, ean tan sola das sflebas al prununeiatse,
Por tanto, ambos signos presentan pronuneiacioRes, estrueftlras y ¡tereepeianes elaramente difercnciadas,

[...J Tanto es asf que existen una eantidad de marcas registradas en la misma elase 29 y en elases
relacionadas, para los ntismas produetos, a nombre rle ditérentes fitu/ares y que a la feeha se hallan

orREcctóN NActoNAL DE

Que, corresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o

ttist.t¿o
lntcrina
rd lndu¡tri¡l

interpuesto --------,

l¡ultctu¡l

vigentes, (..,)"
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PoR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUctóN t¡c l2o9 DE FEcHA zz DE I\4Ayo DE 2025, DIcTADA poR LA
onrcctóN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE sollcrruD DE REctsrRo DE LA N{ARcA "My poRK y
ETIQUETA',, CIáSE 29, EXPEDIENTE No 976391202?, SOLICnADO pOR INDUSTRLA DE CARNE IGTUETE
s.A. 0NCKA S.A.)--"------

Que, tal eomo lo expresa elArt. I de la tu.y Nu l294l98,las nrarcas son slgnos que sirven para distinguir
Pro€ltletos o servieios. Sin embargo, sc c,ncrreRtran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restrieeisnes para el registro de una Rlaree; es cleeir, «lichas limitaeiones a la hora de eonsiderar la viabilidad
del registro mareario se cReuentran pare preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos como el
rlereeho a eonstituir una marea,

Que, en primer término, las mareas en euestión deben ser analizadas eR su eonjunto, sin artificiales
desmenrbraeiones, de forma sueesiva y no simultánea y, el resultado que'arro]e la visión en conjunto es el
eriterio que debe pritnar a la hora de deternlinar si existe posibilidad de confusién cRtre las misrnas. En ese
eirden de ideas, eorrespondc a esta instane ia administrativa resolver si e abe s no la posibilidad de confusión
c'ntre la solieitud rJe registrei de la marea 'MY PORK Y ETIQUE"IA' y la marea base de rechazo 'PORK &
eo'.======-"'

Que, realizando el eote.io ortográfico y ftrnétieo entre la solieitud de registro "MY PORKY ETIQUETA"
y la marea anteeedente 'PORK & CO', se evidencia que las Rlarcas alralizadas ceimparten el vocablo "PORK",
sienrlo la difereneia los ele¡nentos aelieionales incelrporarlas tanto ¡ror la marca solicitante 'MY'i como por
la marea registrada "&', "CO", obteniendo asf arnbas estrueturas cornpletamente diferentes. Desde esta
perspeetiva, la et¡ineideneia inieial, por sÍ sola, Ro es snfieiente para generar confusión en el seno del
ptlblieo eonsumidor pues, cR su eonjunto, las rnarcas presentarr ditbrencias significativas tanto a nivel
visual y fonético, lo que perrnitirfa su diferr.ne iaeión en e.l mereaclo..--..--.---

MY PORK ('solieitada), y

PORK & eO ftnarea base de reehax»)

Que, adieionalmente, esta Direee ión ennsidera oportuno traer a eolaeión los argumentos doetrinarios
dc'l Profl, Dr. Andrés Sánehez Herero, qttie.n en su libro "eonfusién de Mareas" expliea respecto a las marcas
eromplejas euaRto siguel nEl mera heeho de utilizar el únieo signo tlue eompone ana marca, para utilizarlo
en eoniunto eon otros elementos, en otra matL^a, no necesatiamente impliea qae esas rna.rcas sean
eonfundibles'4. Vemos que el heeho rle eompartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a Favor del reehazo, más arln teniendo en euenta lss demás elementos analizados en conjunto en la
presente resolueión.

Que, deseehando el análisis fonétieo'gramatieal, otro elernento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solieitud, es la etiqueta quc'eonf.orma a la solieitud. A[ respecto, vemos que no existe
sinrrlitud sufieiente ni mucho mcRos eonsiderable o de signifieativa magnitud, ya que la solióitada posee
ulla etiqueta que eonsiste en la densminacién en rnayúseulas 'MY PORK'con una tipografia de color
dr¡rado que posec detalles y a la izquierela la f)gura de la eabc,za cle un cerclo en color .n*. .."*r, más un
efrculo dorado y por eneima eineei estrellas, dentro de un fondo trlanco. por otra parte, la marca
anteeedente etlenta eon uRa denontinaeiíln en una lÍnea ht¡rize¡ntal en letras mayúsculas áe color negro y
por eneima la figura de un eerdo, dentro de un fondo blaneo. En slntesis, ambas ma
eletnentos Fuertes de Fantasfa elue las haeen diFerene iarse uRa de la otra
eonfusión.=
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poR r-A cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN Ne 1209 DE FEcHA 22 DE MAyo DE 2025, DIcTADA poR LA
omncctóN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE sollcnuD DE RgcrsrRo DE tA MARcA "My poRK y
ETIQUETA", CT.ASE 29, EXPEDIENTE N" 97639/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNB KATUETE
s.A. (TNCKA S.A.)--------

marca solicitada marcabase rechazs

ITfY
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P0RK&C0

Que, otro criterio a ser analizaelo a la hora ele rJetet:minar la positrle conFtrndibilielad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solieitaelo. Si bien es cierto qtte entre las denominaeiones analizadas

se comparte el vocablo inglés "PORK", existen otras mareas registradas que euentan eon denominaeiones
similares. En ese sentido, según la hrfrsqueda realizaela en el sistema informátieo de la Institue ión, tamtrién
se encuentran registradas la marcas: LA PORKCINA, clase 29, Registro Nn 593131 a nombre dt
AGROPECUARIA ITABO S.A.C.; REAL PORK, CONECTAI\¡DO LA CADENA PRODUCTM (ESLOGAI.{), elase

29, Registro N" 520368 a nombre de OLEAGINOSA RAATZ S.A,; extremo que demuestra la eoexisteneia
pacÍfica de las mismas dentro delmercado, -----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Direceión considera oportuno traer a eolaeión al Dr,

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso eomún y meneiona "Una

partÍcula de aso común na puede ser manopolizada por persc)na alguna, es de librc empleo y na puede
invocarse privilegio sobre ella. El tituler de, Ltna merca gue contc,n ga ana partfeula de usa eomún na puede
impedir su inclusión en ¡narcas de terceras, )r fa¡tdar (,n esa sala eireunstancia la existencia de
confundibilidad, 'ya que entonees se est¿rfa otorgando al aponente un pnvilegio inusitado sabre una refz

de uso general o necesario'1 Por ello, se eolige que porlrfa elarsc una eoexistencia paeffiea entre las rnismas.=

Que, además de todo lo nreneiernaels, en el análisis de autos no podemos elejar de nranifestar que el

titular solicitante actual ya cLrenta eon el registro de la marea "MY PORKY ffiQUETA', tlajo el N"596403, err

la clase 39 del nomenclador internaeional. Hs clecir, el ütular de la solicihrd de autos ya cuenta con un
registro concedido bajo una denominación similar, por lo que la solicitud en eurso. sene illamente, pretende
la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece,""----"=----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho cxpuestas, habiéndose realieado el exatnen
de registrabilidad de [a solicitud de registro, ésta Direccién Cet¡eral discrepa con la decisión ñnal a la que ha

arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicittrd de autos y considera que es un signo que las

características necesarias para prosperar en registrol por consiguicnte, y al no encontra
de las prohibiciones de la Ley N' l294l9í cle Marcas, corresponde revocar la resol]Jfi

PÍ}RIT

¡ttrtl
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POR tA EUAI SE REVOEA tA RESOTUEIéN N9 I2O9 DE FECFIA 22 DE N4AYo DE 2025, DICTADA PoR LA
DIREEEIÓN DE IvtaREAS, EN Et EXPEDIENTE DE SotIeITUD DE REGIsTRo DE LA N¿ARcA.MY PoRKY
ETIQUETA', ETASE 29, EXPEDIENTE N" 97639/2023, SOLICruADO POR INDUSTRLA DE CARNE I«TUETE
s,A, (rNer(A s,A.)"==".=...

PORTAI{TO,
IA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RES U ELVE:

Aft.ls REVOCAR la Resolueión Nu 1209 de f'echa 22 de nrayo de 2025 dictada por la
Direeeión de Mareas.

Art.2q ORDENAR la prosecur:ión de trámites de la solieitud de registro de la marca 'MY
PORK Y ffiQUBIA', clase 29, Expediente No 9763912023, sslieitada a nombre de

Art,3e

WF3
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lll[,RNO r¡r,r I láttAGUÁl
RAGUAY I ITLKUAI



DIRECCIÓN NACIONAL DE

rW .\. GOIIIERNO unr I PARÁGUAI
Wd PARAGUAY I RE,KÜAIWI§3J]183$[]O'

PARA6UAY

ResoluciónrLtg 7
poR LA cuAL sE REvocA LA RBSoLUctóN Ns lzll DE FEcHA zzDE tvrAyo DE 202t, DIcTADA poR tA
pmEccIÓN DE IUARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DB LA MAREA -MY PORK Y
ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 9764u2023, SOLICTTADO POR INDUSTRIA DE CARNE IGTUETE
s.A. (rNcKA S.A.)--------

denominaciones analizadas se eomparte el voeablo inglés *PORK", según la búrsrlueda realizada en el

sistema informático de la Institueirin, taml¡ién se ene uentran registradas las siguientes mareas: PORKIINE,

clase 35, Registro N' 502107 a nr'¡mtrre de QUIMTIA S,A.t LA PORKCINA, elase 29, Registro N" 593131 a

nombre de AGROPECUARIA ITABO S.A.C.; REAL PORK, CONECIANDO I-A CADENA PRODUCTIVA
(ESLOGAN), clase 29, Registro N" 520368 a nombre de Ol."tiAGlNOSA RAATZ S.A.;extremo que demuestra la

coexistencia pacÍfica de marcas similares dentro del mercaclo . "--"-'-'--

Que, ahondando a(rn más err el análisis, esta Direceión considera oportuns traer a eolaeiórr al Dr,

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS. qrrien se retjere al uso eomún y meneiona "Ana

particula de uso común no puede ser monopalizada por persona alguna, es de libre empleo y na puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una rnarca que «»tenge una partfeula de uso eomún no ¡xrcde
inpedir s¿r lnclr¿sié r7 en marcas de tereeras, y fttndar en ese sala eiteunstaneia la existeneia de

confundibilidad, 'ya que entonees se esfaríá otorganrla al oponente un privilegia inttsitado sabrc una rafz

cle usa general o necesario'i Por ello, se eolige que podrfa darse Lrna eoexisteneia paeffiea entre las mismas.-

Que, adieionalmente, esta Direeeién eonsidera oportuno trarrr a eolación los argumentos doetrinarios
clel Prof, Dr, Andrés Sáne hez Herrero, quien en su lil¡ro "€r¡nfustén de Mareas" expliea respeeto a las tnareas

eomplejas cuanto sigue: "El merct heeho de utilizar el úniea s,g,lo gue eampone una mar€a, para utilizlarla

en conjunto con otros elernentos, en offa marea, ,ro neeeseriarnente impliea que esas marcas sean

cc¡nfundible,s."'l. Vemos que el hereho de eompartir un signo, rro es elemento sufieiente para inelinar la

balanza a favor del rechazo, más arin tenienrlo eR cuenta los rlernás elementt¡s que serán analizaelos en

conjunto en la presente resoluciéR. ------------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de atttos no podemos dejar de rnanifestar que el

titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la mare a 'MY PORKYETIQUETA', bajo el N"596403, en

la clase 39 del nomenclador internacional. Es cleeir, el üh¡lar de la solicih¡d de autos ya cuenta con un
registro conceüdo bajo una denominación similar, por lo que la solieitud eR eurso, sene illamente, pretende
la protección de otra versión de una Rrarca que ya [e ¡rertenecc.""""""

Que, en base a las eonsideracisnes de hee ho y e1e derecho expuestas, habiéndose realizadei el exanren

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direee ién General discre¡ra eon la deeisién firral a la quc' ha

caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por eonsigttiente, y al no eneoR

de las prohibiciones de la tey N' 1294198 de Mareas, eorresponde revoeer ttció

I Sánclrez Herrert¡, Andrés. "Confusirin de A4arcirs" ticlitorial La l-ey, Asunt:i(¡n' 2()13.

arribado el A-quo, de tener por reehazada la solieittre{ de autos y eonsidera que es un
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Resorueiónftl-g 7
PoR LA euAL sE REVoeA Iá RESoLUetóN Nc lzu DE FECHA zz DEr\dAyo DE 2025, DIcTADA poR LAptngeetóN DE IUARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE sollcnuD DE REGISTRo DE r.A NdARcA,My poRK y
ETIQUETA', ELASE 35, EXPEDIENTE N' 9?ó4I/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE I«TUETE
s.A. 0NCKA S.A.)-.--....-

PORTANITO,
LA DIREETORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

Art.ls REI/OCAR la Resr¡lución N" l2ll de feeha 22 de'mayo de 2025 dictada por la
Direeeión de Mareas,

4ft.2q ORDENAR la proseeueión de trámites rle la solicitud de registro de la marea "My
PORK Y ETIQUETA', elase 35, Expediente No 9?64U2O23, solieitada a nombre de

4tr,3E NOTTFfQUESE .= =. ==="= ==

INDUSTRLADE EARNE KATUETE S.A.
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Resorución0ag 7
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN Nc lzlr DE recne zz DE MAyo DE zoz5, DrqrADA poR LA
ptRncctóN DE uARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE solrctruD DE REGISTRo DE LA MARCA.My poRKy
ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 97ó4tl2023, SOLICITADO POR INDUSTRLA DE CARNE T(ATUETE
s.A. (rNcKA S.A.)--------

Asrrriei(¡n. I lr AB[] 2026

MSTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneional rle INDUSTRTA DE

CARNE IGTUETE S.A. (INCKA S.A.), eontra la Res«rlueión Ne l2lt de feeha 22 rle nrayo deTOT\,dietada pnr
la Direee ión de Mareas, yi ==-=====-===

RES ULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2025 se presenta el representante eonveneional de INDUSTRIA DE
CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.) e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resr¡lueión Ns l2ll
de fecha 22 de mayo de 2025, dietada por la Direeeión de Mareas.-

Que, en fecha 30 de junio cle 2025 fue dietada la provielencia que eoneedió el ree urso de apelaeién
interpuesto

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante eonveneional de INDUSTRIA DE CARNE I(AruETE
S.A. (INCKA S.A.) expresé agravios. Esta Direeeién General tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 0l de agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueién eonsidera que: "(,.) Que habiéndose realizada la búsqueda c{e

antecedentes de 1a eitada meree, se ha eonstatado la existeneia en dieha elase de la marea: Expediente
2017-1705828 Denaminación PARAOAAY PORK S,A. Clase ?5 Registro t40l6V Titular Paraguay Petrk S,a, (PY).

eamentario; Que las denaminaeiones san easi irléntieas, muy semejantes, no padán tener caexisteneia
paeffica, en una misna clase, sin erear riesga de eonfiisión entre los eonsumidarcs,, par la que de
confarmidad al artfculo 6o de la Ley 129t4/98 de Mareas, no ha lugar a lo salieitado (,..)'i=========

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y rnanifiesta: "(.,,) Que, p4nterumente, venga e
destacar que entre las denominacianes MY PORK y PARAGAAY PORK S.4., exr'sten difereneias gráfreas y
ortográficas gue las vuelven muy clisfrniles, lo que perrnite la caexistencia paeffiea entre las mismas, [,,,]
Desde el punto de vista fonético, MY PORK es Ltne marce breve, direeta y de fáeil recordaeión, En eambio,
PARAGUAY PORK S.A. incorpora el nombre ge,agráfico clel pafs y la sigla "5.A", indieanda el tipo soeietario,
lo cual sugiere un nombre comercial o raz6n socia/ más guc. une metca de fantasfa. Desde el Etnto de vlsta
visual, las denominaciones no resultan confttndible.s, y srr percepción por parte del consumidor se da eon
claridad, en contextos dl'stlntos y con objetivos comerciales dl'fs'entes [...J Tanta es asf que existen una
cantidad de marcas registradas err c'lases relaeionadas, para los mismas productos, a nombrc de diferentes
titulares y que a la fecha se hallan vigentes. (...)"---------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeLrrso

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley Nn l294l98,las mareas son signos que sirve

Pamela Cristaldo

a Gene¡¡l Intcrina
rerrl de Pro¡itdrd lndurlrirl

ionrl dc ProPitdld lnrtlcctual

distingui
productos o servicios, Sin embargo, se eneuentran reguladas en la propia legislaei
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n".orucion0 1gl
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 I21I DE FECHA 22 DE IUAYO DE 2025, DICTADA POR I.A
DIREECIéN DE MARCAS. EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo DE LA N¿ARcA "MY PoRK Y
ETIQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N' 97641/2023, SOLICITADO pOR INDUSTRTA DE CARNE IGTUETE
s.A" 0NCKA S.A.).........

rerstrieeiones pare e.l registro dc, una mare ai es deeir. diehas lirnitaeiones a la herra de considerar la viabilidad
de'l regtstrei marearis se eRcueRtran para ¡rrecautelar t¡tros dereehos o intereses, tan válidos como el
dereerho a e onstiEuir una tnarc)a,

Que, en prinrer término, las mareas en euestlór¡ deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraeioRes, cle forma sueesiva y ner simultánea y, el resultaelo que arroje la visión en conjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilielad de confusión entre las mismas, En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia adnrinistrativa resolver si cal¡e o no la posibilidad de confusión
entre la solie itud de registro de la mare a "MY PORK Y ETIQUE"IA" y la ntarca base de rechazo "PARqcg4y
PORKS.A.".---,----

Que, realizando el eotejo ortográfieo y fbnético entrc.la solicitrrd de registro'MYPORKYmeUETA"
y la marea anteeedente'PARAGUAY PORK SA.o, se, evideneia qr,re las Rtarcas comparten elvocablo "poRK",
siendo la difbrerieia los elementos adieionales incorporadas tanto por la marca solicitante 'My', como por
la marca registrada .PARAGUAY", "S.A.", r:btenierrelo así ambas estrueturas completamente distintas. Desde
esta perspeetit,a, la eoineideneia inieial, por sf sola, nc¡ es sufieiente para generar confusión en el seno del
pr3blieo eonsumidor Pucs, eR su eonjunto, las mareas presentan difbreneias significativas tanto a nivel
visual y fonétieo, lo que pernritirfa su diFerenciaeión en el mereado,....----..-

MY PORK (solieitada), y

PARAGUAY PORK S.A, (marea base de reehazo)

Que, deseehando el análisis fonético.gramatieal. otrr¡ elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solieitud, es la etiqueta que conf'orma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe
similitud sufieiente ni mue ho meRos eonsidr.rable'o de signifieativa magnitud, ya que Ia marca ántecedente
no Posee etiqueta, mientras qtre la solieitada posee una etiqueta que consiste en la denominación en
mayúse ulas .MY PORK' eoR una tipografla de colt¡r dorado que posee detalles y a la izquierda la figura de la
eabeza de un eerdo en eolor rosa erema, más un efreule¡ dorads y por encima cinco estrellas, dentro de un
fondo blaneo. En sfntesis, la marea solieitada contiene elementos fuertes de fantasÍa que le otorga la
distintividad neeesaria para su diferene iae ión en el mercado

meree solieitada merca base rechazo

da.no¡ninativa

elases ,.,u.,uouOffi
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poR r.A cuAL sE REvocA LA RESoLUctéN Ne u10 DE FEcHA zz DE MAyo DE zozt, DISTADA PoR tA
pmncc¡ÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIEITUD DE REGISTRO DE tA N,ÍAREA "MY PORK Y
ETIQUETA', CLASE 43, EXPEDIENTE N. 97640/2023, SOLICITADO POR INDUSTRTA DE CARNE KATUETE
sá" (INCKA S.A.)--------

Asrrneión, 2 lr ABR 2026

MSTO: el reeurso cle apelación interpr,resto por el re¡lresentante eonvencional de INDUSTRIA DE

CARNE IGTUETE SA. (INCKA SA.), contra la Resolr¡eid¡n Ns 12t0 de feeha 22 de mayo ele 2025, dietada por
la Dirección de Marcas, y; ----------'-

RES ULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2025 se presenta el representante eonveneional de TNDUSTRIA DE

CARNE KATUETE S"A,. (INCKA S.A.) e interpone Reeurso de Apelaeión en eontra de la Resolueión Ns l2l0
de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Direeeión de Mareas.'

Que, en feeha 30 de junio de 2025 Fue dietada la providr:neia que eoneedió el reeurso de apelaeiórr

interpuesto

Que, en feeha 28 de julio de 2025, el representante eonveneional ele INDUSTRIA DE CARNE IGTUETE

S.A. (INCI(A S.A.) expresó agravios. Esta Direee ión General tiene por presentada la expresión de agravios y

llama autos para resolver en fecha 0l de agosto deZA25,

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución eonsidera que: "(,,) Qae habiéndose realizada la b{lsqueda rle

antecedentes dt' la citada merce, se ha eoRstatado la existeru:ia en die:ha clase de la ntarca: Expc'diente'

2Ol4-14245r7 Denominacién PARKY'S Clase 43 Registrct 425726 Titular Margarcta Hnatek (PY), L'anentario:

Qtre /as denominaciones so/l easi irténticas, ntuy semejantes, no paclrán tener coexisteneia paeffiea, en tma

misma c/ase, s,r)r crear riesgo de amfusión entre le» eonstmirlores., ¡tor lo que de canformidad al artfeula 6'
de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a la solieitado (...)".-"""-"

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y nranifiesta: '(,,.) Que, primeramente, venga a

destacar que entre las dene>minaeinnes MY PORK y PARKY'í, r'x,.ete.n difereneias gráfreas y artogt'áfieas que

las vuelven muy disÍmiles, lo que pennite la eoexistencia paeffica entre las mismas. [,,,] Asl aprcciadas

globalmente, ambas mareas presentan difbreneias r,struetura/es, tbnétieas y eoneeptuales elaras, la eual

descarta la posibilidad de eanfusirln o asociaeiüt ¡ndebida en el eonsumidar media [,,,] Tanta es asf, que

existen una eantidad de marcas registradas en /a misma elase 43 y en clases rclaeianadas, para los ml.stllos

produetas, a nombre de diferentes titulares y que a la feeha se hallan vigentes. (.,.)"=========

Que, corresponde a esta instaneia administrativa resolver se¡bre la proeedeneia o no del rce[trso

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley Nn l294l98,las rnareas son signos que sirven para distingtrir
productos o servicios. Sin embargo, se eneuentran reguladas en la propia legislaeién marearia, eiertas

restricciones para el registro de una marca; es deeir, diehas lirnitaciones a la hora de eonsiderar la viabilidael

del registro marcario se encuentran para preeautelar otros dereche¡s o intereses, tan válidos

Prmi:1fl C:'istal¿i,r
Gerc.'rl I¡rctinrr

¡:l Llt lri:.i:,1:,1 IlJ,rirriil
rlt iru¡icdaJ lnrtlr«ual

derecho a constituir una marca.
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0a9BResolueión

POR LA CUAI SE REX/OCA Iá RESOLUCIÓN Nq UIO DE FEc}TA 22 DE N,fAYo DE 2025, DICTADA PoR LA
DIREeetéN DE MAReAs, EN EL EXPEDIENTE DE soucnuD DE REGIsTRo DE t A, NdARcA .My poRK y
EIIQUETA', CIáSE 43, EXPEDIENTE N'97640/2023, SOLICITADO POR INDUSTRTA DE CARNE IGTUETE
s"A. (rNeKA S.A.).-......-

Que, eR Prlmer términr¡, las mareas c.n cuestión deben ser analizadas eR su eqnjunto, sin artificiales
desmembraciones, ele ftlrma sueesiva y no sinrultánea y, el resultado que arroje la visián en conjunto es el
eriterio que debe ¡lrimar a la hora rle rleterrninar si existe posibilidarl cle contusién entre las mismas. En ese
tlrelen tle i<leas, ctlrresponele a esta instane ia adrninlstrativa resr¡lver si eal¡e o ¡ro la positliliclad de confusión
entre la solieitud de registro de la marea *MY PORK Y ffiQUE"IA' y la tnarca base cle rechazoUPORIffS'

Que, realizando el eotejo ortográfieo y fbnétieo entrc. la solir:itud de registro ,My pORKy ETIeUETA,
y la tttarea anteeedente "PORICfS', se evieleneia que las mareas conrparteir el voeablo "7ORK", siéndo la
dif'ereneia los e'lementos adieiortales incorporadas tarrto por la nlaree solicitante "My", eomopor la marea
t'egtstrada "Y='=Su, obtenienelo asf ambas estrueturas crampletamente difercrites, Desde esta perspectiva, la
eoineidcneia inie¡al, por sf sola, no c's sufieiente para generar eonfustón en el seno del priblieo eonsumidor
Pues' eR su etlnjunts' las marees PreseRratr riife.reneias signifieativas tanto a nivel visual y fonético, lo quc.
permitirfa su difereneiae:ión en el mereado,==-,,.=====

MY PORK (solieitada), y

PORKY'S (marea base de reehazo)

Que, deseehando el análisis fonétieo'gramatieal, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solieitud, es la etiqueta que eonforma a la solieituel. Al respecto, vemos que no existe
similitud sufieiente ni mueho meRos eronsiderable o de signifieativa magnitud, ya que la solicitada posee
una etiqueta que eonsiste en la denominaeiÓn en mayrlse ulas "MY PORK'eon una tipograffa de color
dorado que po§ec detalles y a la izquierda la figura de la eabeza de un eerdo en e olor .oir:...*., más un
efreulo. dorado y Por eneima eineo estrc.llas, dentro de un fondo blaneo. psr otra parte, la marca
anteeedente eLteRta eon uRa denominaeión eon tipografla tipo burrbuja (bubble letter) y pár debajo posee
una figura animade de un eerdo eon lentes y ropa, le rodea rin mareo a euadros. En sfntesis, ambas mareas
eontienen elementos fuertes de fantasfa que las haeen difer.eneiarse uRa de la otra, qeonfusión.= --..-----.--a

meree solieitada marea base

MYffi
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Resorución-Ltg I

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓ¡¡ Ng I2IO DE FECI{A ¿}DET\,{AYO DE 2025, DICTI{DA POR LA
pmncctóN DE N¿ARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcmJD DE REGISTRo DE LA NIARcA.MY poRK y
ETIQUETA',, CLASE 43, EXPEDIENTE N'97640/2023, SOUCTTADO pOR INDUSmh DE CARNE I«TUETE
s-A" (INCKA S.A.)--------

Que, adieionalmente, c.sta Diree cién eonsidera oportrrnr) traer a eolae i6n los argumentos doetrinanos
del Prof. Dr. Andrés Sánehez Herrerro, quien en su litrro "eonf'usión de Mareas" expliea respeeto a las mareas

eomplejas cuanto sigue: "El mero heeho de utilizar el únieo signa que eampone una marta, para utilizarlo
en eonjunto eon etros elementos, en atra marea, na trceesat'iamente impliea que esas mareas seatl
eanfundibles. "r, Vemos que el heeho de eonrpartir un signo, no es elemento sufieiente para inelinar la

balanza a favor del reehazo, más aúrn tenieneio en euenta los demás elementos que serán analizados en
eonjunto en la presente resolueióR. ==--==-===--

Que, además de todo lo meneionado, en el análisis de autos no pr:demos dejar de manifestar que el

titular solie itante actual ya e ue.nta e on el registro de la mare a 
.MY PORKY ETIQUETA', bajo el Nu596403, en

la clase 39 del nomenelador internaeional. Es deeir, el üh¡lar de la solieitr¡d de autos ya euenta eon uR
registro concedido bajo una denominación sindlar, ¡ror lo que la sr¡lieitud eR e rlrso, sene illamente, pretende
la protección de otra versiCln cle una rnare a qLre ya le ¡rertcnec(r¡--¡r-¡-!rlrB

Que, en base a las consideraeiones ele heeho y rle rlereeho ex¡ruestas, hatriénrlose realizarlo elexamen
de registrabilidad de la solicitud cle registro, ésta Direeeión Cene.ral tliserepa eon la deeisién final a la que ha

arribado el A-quo, de tener por reehazaela la solieitud de autos y eonsidera que es un signo que posee las

características necesarias para prosperar en registro; por eonsiguiente, y al no eneoRtrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" lZ94l98 cle Mareas, eorresponde revoear la resolueién reeurrida

Art.le

Art.2e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolueión Nu l2l0 de feeha 22 de mayo de TAZ\ dietada por la

Direceién ele Mareas.

ORDENAR la proseerreión rle trámites rlt¡ la solieitud de registro de la

PORK Y ETIQUETA', elaser 43, Expe<liente No 9764OnA21 sr¡lieitada a

marea "MY
nt¡mbt'e rle

INDUSTRIA DE CARNE KAIUETE S.A. üNCKA S.A.)z-<1==""-

Art.3e NOTIFIQUESE.-----"-"--

t
\"-

' Sírnclrez llerrert¡, Antlrós. "L\uttitsiún ¿/e A.fun'as" lirlitori¡rl l,a Ley', Asuncirin, ?(113.

{<*§r--.
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nesotucion N0'l D'g'rr\n\J\"{
poR LA cuAL sE REx/ocA L¿, RESoLUctóN Nq 4zB DE FBCHA os DE N,fARzo DE 2018, DISnADA PoR tA
omTccIÓN DE I\¿ARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIEITUD DE REGISTRO DE tA N4AREA
.HEATI}INUT', CLASE 30, EXPEDIENTE N'32556/2017, SOLIEITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V..'=.=

Asuneión, 2 lr ABR 2026

MSTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneional GRUPO BIMBO S.A.B,

DE C.V., e ontra la Resolueién Nq 428 de fee ha 05 de rnarzs de 2018, dietada por la Direeeión de Mareas, y; ====

RE S U LTA:

Que, en fecha 19 de septiemtlre ele 2018 se presenta el representante eonveneional de GRUPO BIMBO

S*A.8. DE C.V. e interpone Recurso de Apelae ión en eontra de la Resolueión Ns 428 de feeha 05 de marzs de

2018, dictada por la Dirección de Mareas.'

Que, en fecha 27 de octubre de 2018 fue dietada la provideneia que eoneedié elreeurso de apelaeién

interpuesto

Que, en feeha 29 de nsviembre de 2018, el representante eonveneional de GRUPO BIMBO S.A.B. DE

C.V. expresé agravios. Esta Direeeión tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos Para
resolver en feeha 08 de abril de 2019.

EONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueión eonsidera que: .(,.) Que habiéndase realizada el examen de

registrabilidad de la eitada merca, ésta lefatura eonsidera que la misma ineurce en las prahibieianes de la

Ley 1294/98 de Mareas, que dispane qae no paeden eonstituir mereas: "Art, 2 lne, e ),. les que eonsistan

enteramente en un signo qae sea el nombre genérieo a designaeión del produeto o servieio de que se ttafe,

o qLte pueda sen,¡r en el comereio para ealifiear a deseñbir alguna earaeterfstiea del produeta a servieio,"
En consecuencia no ha lugar a lo solie itado. '.'..""""'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifieste: "(.,.) En primer lugar, es importante
resaltar al Señor Director General que la marca de nti mandante "HEALTHNW" no puede ser eonsiderada

genérica para la clase 30 siendo que la merea ya se eneaentra registrada en atros pafses; lo eual demuestra

claramente gue es viable el registro ele la marea en euestién .../.... ncfie el Señar Direetor General de le
Propiedad Industrial que mi mandante niega eategórieantente que la marea "HEALTHNW" sea genériea;
por el contrario, la misma es uná marca evoeativa para los produetas de la clase 3A y en eansecueneia na
puede cansiderarse lnc¿lrsa en la prohibieión del Aft, 2 de la Ley No. 1294 de Marcas,,,/.., Asimismo, ereemos

que "HEALTHNLIT" es ana marca inherentemente distintirra y no es ni deseriptive ni genériea para la elase

30(...)'.------ ""'='="'"=-'"-

Que, corresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso

interpuesto

Que, tal eomo lo expresa el Art. I de la tey Nu l294l98,las mareas son signos que sirven para distingtrir

productos o servicios. Sin embargo, se eneuentran reguladas en la propia legislaeión mareag

restricciones para el registro de una marea; es decir, die has linritaeiones a la hora de eonsiderar
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PoR t.A cuAt sE REvocA LA RESoLUctót{ NIc 4zB DE ,ra* 05 DE MAnzo DE zorg, DTcTADA poR L¿.ptnEcctóN DE IvIARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REcrsrRo DE r-A. MARCA,HEALTHNUT", CI.ASE 30, EXPEDIENTE N'32556/2017, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO SA.B. DE C.V.---..

del registro mareario se encuentran para preeautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
dereeho a eonstituir uRe marca.

Que, a los etbetos de deterrninar si la solieitud de. registro de marea "HEAITtlNLt'l- resulta genérica o
dese riptiva para los pfgngsfgs eluc prcte.nde amparar, debernss preguntarnos si dicha denominación
eonstituye la designaeiÓn usual de los f4;ptfurJes qure solieita o se refiere a caracterfsticas propias de los

P@dlefa§que se desea e¡Rparar.

Que, la marea sslieitante pretende obtener la ee¡bertura pera p¡ofusJos comprendidos en la clase 30
del nomenelador intenraeir¡nal, bajo la srgurc.nte deseripeión i "Todos los artÍeulos de la elase 30 ffREtNTA)
del Deereta N' 8562 del año 2012, eomprendiéndose entre ellos: eaft, té, eacao y sucedáneos del cafe; arroz;
tapioea y sagit; harinas y prcparaeiones a base de eereales; pan, produetos de pastelerÍa y confiteria;
helados; azúear, miel, jarabe de melaza; lcvadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, sa/sas
(eondimentos); esPeeias; hielo...", En ese sentido, la denominación solicitada "HEALTHÑLrf esta
eompuesta por la unión de dos térrninos del idioma inglés, "HEALTH" (salud)'; y ',NUT" (fruto seco, nuez o
tuerea)z. La eombinaeién de ambeis voeat¡los da lugar a uRa exprcsién que, en su conjunto, no constituye la
designaeiÓn neeesaria, usual o directamente deseriptiva de los productos que el solicitante pretende
anrparar eoR su sslicituel..."

Al respeeto, las "DIREIYR|€ES PARA EL EX4IMEN DE MAR1AS EN PARAGUAY'| señalan cuanto
sigue: .(',) La evaluaeiún de este motivo dc, denegaeión requiere, necesariamente la consideración de los
prcduetas a servieios espeeffreos, o clel tipo de prcduetos e» servicios, a los gue se apliearia el signo. IJn
término que es eomún a genérieo para un tipo partie tilar de productex o servic,l'ospu ede ser muy distintivo
Para un tipa difercnte de pxtduetos o servicios, Por ejen¡tlo, se denegarfa el registro a las palabras
stgulenfes Por ser genérieas, habituales o neeesarias pera las produetos o servieios indieados: o-+L!1DÓN" par? telas a prcduetas textiles; o "MANZANA; para prodtrctos frutales o eonfrturas y compotas
de fruta, Sin embargo, la palabra "MANZANA", n "APPLE" (en inglés) serfa distintiva, no genéica, us'ual ni
neecsaria para prodtteta§ eamo eom¡tutadoras o elispositivos eleetr(tnic'os, El término ,MANZANA' 

es
arbitrurio resPeeta de esas prodaetos pues na eorcesponde de mado alguno eon sa designación usual,
eoloquial o téeniea. Esa desvineulaeión coneeptual entre el signo y los pioduetos a los quá se le aplieará
eanfrere aptitud distintiva al signo. (,..)".- ---"==

Que, ahondando arln más en el análisis, el Dr. Jorge Otame"ndi, en su obra DERECHo DE MARCAS se
refiere a la difbreneia entre las designaeisnes deseriptivas y las evoeativas, diciendo: "Ex¡'ste ¿na lÍ¡ea
divisoña tenue entre los signos evoeative» registrables y kts deseri¡ttivos que no lo son. Los signos
evoeativos dan una idea de euál es el produeto o servieio en euesfié n o sobre sus componentes o
earaeterfstieas, A veees, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
eontrario, la marea serfa engañosa. El signo deset'iptivct también designa esüas mrsm as caractetistica§
tbneianes, destins, oñgen, ealidad, eom¡»one.ntes, eteétera. t,a difeteÁcia está cn qlte la designación
rleseriptiva es la neeesafia a usual para aquello qae se describe. La evoeativa siempre
eanfarntaeiÓn algún elementa que la herá, e,n ntenor o meyCIr grado, de t'antasfa, Al
evoeativa na se quita del daminio públieo ninguna palabra qae se ase pare deseribir earac

- 
https: //dlc.rac.es/sano?m= tbrm

'f)ite*eitin Naeionel do Ptu¡riedad lttteleutuel (DlNAPt), Ditw,trk'e¡ p¡utt el e¡uat,¿n tle uwttu¡ el potrgrarr, 
¡r, 109,

httos://www.dinaoi. sov-nv/nortal/vi/nronie¡lad-i nd¡rsrrinl/mcr,'rc/¡lirp¡rri,'..
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POR t.A CUAL SE REX/OCA I-A RESOLUCIÓN N9 42E DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DISTADA POR TA
DIRECCIÓN DE I\4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMJD DE REGISTRO DB LA MARCA
'HEAX[{NI.'T', CI.ASE 30, EXPEDIENTE N'32556/2017, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO Sá"8. DE E.V."...'

de productos o servicios. No sucede la mismo si se regisÜase ane designaeión deseriptiva". Respeeto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaeiones genérieas defrnen na direetamente el
objeto en causa, sino la categorfa, la espeeie o el género, a las que perteneee ese ob¡eto,"

Que, adernás de todo lo meneionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante GRUPO BIMBO Sá*8. DE C.V. ya eueRta eon los siguientes registros de mareasl

'OROWEAT HEAUIIINUT', bajo el N'489801, en la clase 301 'HEAUI}{FULL'. bajo el Nu456977, en la elase 30,

'HOT NUTS', bajo el N'548320, en la clase 29. Es deeir, el ührlar de la solieih¡d de autoe ya euenta eon
registros concedidos bajo denominaciones similares, en la misme elese, por lo que la solieitud eR eursor

sene illamente, pretende la proteeeión de otra versión de una merea que ya le perteneee,==========.=

Que, en base a las eonsiderae iones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el exarnen
de registrabilidad de la solieitud de registro, ésta Direeeión General eonsidera que es un signo que posee las

earacterÍstiees Recesarias para madurar en registro; por eonsiguiente, y al no eneeintrarse inserta dentro de

las prohibiciones de la Ley N' 1294/98 de Mareas, eorresponde revoear la Resolueión rer:urrida

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

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolueién Nu 428 de feeha 05 de marzo de 2018 dietada por la

Drrección de Marcas,

Art.2e ORDENAR la proseeueión de trárnitcs de la solieitud de registro de la marca
"HEALIHN[.II-, clase 30, No 3255612817,solieitada a nombre de GRUPO BIMBO S.A.B,

Art.3e NOTIFIQUESE.---------"
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Resorucién 020 0
poR LA cuAt sE REvocA LA REsoLUcréN N' zlzT DE FEcHA DE 06 DE Acosro DE 202s, DIqTADA PoR
LA DIREccIÓIv pp MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA "FILATEM',
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 5244U2024, SOLICITADO POR ZODTAC INTERNATIONAL CORPORATION........

MSTO: El recurso de apelaeién interpuesto
Intemaüonal Corporaüon eontra la Resolueión N'

Asuneién, 2 l, A[}i{ 2026

por el representante eoRveneional de la frrma Zodiae
2127 de feeha de 06 de Agosto de 2A25, dietada por la

Direeeién de Mareas, yi

RE S U LTA:

Que, en Fecha l3 de agosto de 2025 se presente el representante eonveneional de la firma Zodlae

I¡rternaüond Coryoration e interpoRe reeurso de apelaeién contra la Resolueión Nu 2127 de feeha de 06 de

Agosto de 2025, dietada por 1a Direeeién de Mareas.

Que, en feeha 2l de agosto de 2025 fue dictada la provideneia que eoneedió el reeurso de apelaeién

interpuesto

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, el representante eonveneional de Zodiac Intemational
Corporaüon expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fee ha en fee ha 29 de agosto de

2025.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndase realizada la búsqueda de anteeedentes
de la citada marca, se ña constatado la existeneia en «|¡eha clase ele, la marea: Expediente 2017.1705627

Denominación FTLTEN elase 5 Registro 441343 Titular Gador S,a (AR) eomentario: Que las deno¡ninaeiones
son casi idénticas, muy semejantes, na podrán tener eoexistenc:ia paeffiea, en ttna misma elase, sin erear

riesgo de confusiiln entre los cansumidares,-, por lo que dc, eonfarmidad al artfeula 6s de la Ley 1294198 de

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

Que, se agravia el apelante, y eRtre otros argurnentos expresa: "(.,,/ resalta imposible qae un
profesional espeeialista de la salud eonfunda un medieamenta indieado para la salud eatdiovasealar, can
un fánnaco de usa destinado al tratamiento de afeeeiones delslste.Rla digestiva. Por atra parte, e,l A-quo ha

dejado de considerar que las denominaeiones na son exaetantente iguales puesta que FILATEM es más

extensa que FILTEN, lo que hace. que necesariamente no suenen igtal, aun cuando eampaftan algunos
elementos. Otra cuestión que el inférior ha dejada de tomar en euente es gue el eriterio aplieado a

productos de la clase 05 es más flexible ya que es camún gue se utilieen vaúantes de eompuestos qufmieos
para nombrar medicamentos ",'---'-"-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolvc.r sobre la procedencia o no del reeurso

interpuesto

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizaclas eR su eonjunto, sin artifieiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de eonfusión entre las mismas.

al analizar los aspectos ortográfieos y Fonétieos de la denominaeión solieitadqQue,
a la marca
(F-r-L-T-E),

previamente registrada'FILTEN", se advierte que, si bien ambas eomparten ei

frente
ieiales

rados

neral I ntetina

dichos elementos comLrRes resultan insufreientes para generar eonfusi

rl[i Propitd¡d lnd¡¡rri¡l

ll dc !roPiedrd lnttltctull
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Resorución0 2 0 0
POR LA CUAL SE RE\rcCA Iá RESOLUCIÓN N. 2I2? DE FECHA DE 06 DE AGoSTo DE 2025, DICTADA PoR
TADIREEEIéN DE MAREAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITIJD DE REGISTRo DE LA}vfARcA "FII.ATEM,,
ETASE 05, EXPEDIET.ITEN'5244U2024, SOLIETXADO PORZODTAC INTERNATIONAL CORPORATION........

eR §u eon¡unto y dentro de sus respeetivas estrueturas de.nonrinativas, eonfiguran signos elaramente
difbreneiables, En eoRseeucReia, las mareas eonfi'ontadas exhiben dif'ereneias sustaneialÁs y pereeptibles
en euants a su lorlgitud, estruetura y eomposieión gráfiea, lo que reeluee signifieativamente eualquier
riesgo de eonfusión o asoeiaeión indebida en el Rlereaelo, tal er¡mei se apreeia en el siguiente
eotejo:======

FITATEM
FITTEN

(solieitada), y
(mareabase de reehazo)

REVOCAR la Resolueión Nu 2l2l de fbeha de 06 de Agosto de 2025 dictada por la
Direeeión de Mareas.=

ORDENAR la prosecueión de trámites ele la st¡lieitud de registro de la marea*FI[dfEM', elase. 05, Expedientc No 524,41/2024, solici
INTERNATTONAL CORPORATION. =.. = =, -..

Que, otro eriterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
eoexisteneia previa en el nomenelador solie itado.En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema
inFormátieo de la Institueión, también se eneuentran registradas rnareas eon denominaciones similares:
FIUIEK elase 05, Registro N' 546005 a nombre de SOLVENTUM INTETTECTUAL pRopERTIES COMpANy;
FILIN, elase 05, Registro N" 438804 a nonrbre de. THE LATIN AMER|CA TRADEMARK CoRPORATIoN;
extremo que demuestra la eoexisteneia paelfiea dc'las rnismas dentro del mereado.-----.------

Que, tal y eomo lo expresa elaramente el Art, 16 de la Ley Nu llg{tLggl de Mareas que textualmente
exPre§a 'euanda la marca eansista en una etie¡ue.ta u otra signo eam¡tuesto por un eanjunto de elementos,
la proteeettln de exelusividad na se extenderá a los elententos eontenidos en ella que fuesen de usa común
c¡ neeesario en el eamereis»,=.==-=====.

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Direeeión eonsidera oportuno traer a eolaeión al Dr,

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quic.n se retje,re al uso esmún y meneiona "tJna
paftfeula de usa eamún no puede cer monopolizada por pcrsona algata, es de libre empleo y no puede
tnvaearcc Pttvilegia sabre ella, El titular de una marea que c'ontenga una paftfeule de uso eomitn no puede
impedir su inelusi(1n en mareas de tereents, y fundar en esa sola cireunstanc.la la existencia de
eonfundibilidad, )a que entonees se esrarifa otorgando al oponente un privilegio inusitadosobre una raÍz
de ttsa generat a neeesaria'i Por ello, se eolige que podrfa darse una eoexisteneia pacÍfica entre las mismas.-

Que, en base a las eonsideraeiones rie heeho y de dereeho expuestas, esta Dirección considera que la
marea solieitada cs un signo eon earaeterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en eonjunto, Ro existe similitud sufleiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, eoresponde revocar la Resolucién reeurrida, ------------

PORTA¡.ITO,
Iá DIRECTORA GENERAL INTERJNA DE L.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

AJt.le

4tr.29

tut.3e NOTTFÍQUESE por Cédula.

bre de. ZODTAC
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Resorueién-O¿O 1
POR LA CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' g22 DETPóHE 

" 
O' ABRIL DE 2025, DI TADA POR LA

pmpccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGrsrRo DE LA NdARcA'xtrABIN',
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 6I92U20I8, SOLICITADO POR I.ABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY Sá........

Asutreién, 2 lr ABR 2026

MSTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante eoRveReional ele la firma
Laboratorios Bago Del Paraguay SA. eontra la Resolueién N' 922 ele fee ha 29 de abril de 2025, dietada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en Feeha 15 de oetubre de 2025 se presenta el representantc eonveneional de la firma
Laboratorios Bago Del Paraguay S.A. e interpone reeurso de apelaeión eontra la Resolueión Nu 922 de feetra
29 de abril de 2025, dietada por la Direeeión dc Mareas.

Que, en fecha 21 de oetubre de2825 fue dietaela la provideneia que eoneedió elreeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha 3l de oetuhre de 2025, el representante eonveneional de Laboratodos Bago Del
Paraguay S.A. expresó agravios; y esta Direceión llamó antos para resolver en Éeeha en feeha 05 de
noviembre de 2025.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que hahiá:dase realizada la búsqueda de anteeedentes
de la citada marca, se ña constatado la existencia en dicha clase de la marea: Expediente 2020-2027139

Denominación ZEITABIN-C C/ase 5 Regisffo tl4l90 Titular luan Domingo ltalieo Rienzi Grassi (Pl')
Comentaria; Que las ctenaminaeiones sen casi idéntieas, muy semejantes, na podrán tener eoex¡steneta
pacÍfica, en ana misma elase, sin crear riesgo de eanfitsi(¡n entre los cansumidares,=, por la que de
eonformidad al artfeulo 6p de la Ley 1294198 rie Marcas, no ha h6ar a lo solieitado"."-"=='==="===

Que, se agravia el apelante, y cRtre otros argumentos expresa: "(,,,) Camo sr.puede apreeiar, ambas

terminan en "TABINU, sin embargo, el prefrjo de una ¡'atra es diferente )e que, en españal, las letras X y Z
tiene sonidas muy partieulares gue no se eantunden fáeilmente, La seeueneia inieial de una y otra genera
una percepeión auditiva diferente al ¡tronuneiar ambas denominaeiones y sienda el prefrja la parte más

recardada por el consumidar, el riesgo de eanfitsi«1¡t se rcduee atln másl...l Además de, lo eitada, mi
mandante cuenta con el registra de marca XITABIN en la Argentina, a nambre de ilAPRAFARMA EAGO

5.A., firma que integra el misma grupa empresarial, lo qtrc implic:a qae ya tiene riereeltos adquiridos soürc 1a

denominación, derechos que le son negaclos en Paraguay «le maneru injusta".-

Que, corresponde a esta dependencia adrninistrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reettrso
interpuesto

En primer término, las marcas en ctrestión deben ser analizadas en su eonjunto, sin artifieiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en eonjuntt¡ es el

criterio que debe primar a la hora ele determinar si existe positlili<lad de eonfusión entre las mismas.

Que, al analizar los aspectos ortográfieos y fonétieos de la denominae ién solieitada "XÍD
la marca previamente registracla 'ZEITABIN-C', se advierte que, si bien ambas eomparte

nteflná
rd¡d lnds¡tri¡l

(l-T-A-B-l-N), dichos elementos eomuRcs resultan insnficientes pere generar eoR

ad lnt¡lcctu¡l
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Resorución_0 2 o 1....:_ -^

POR LA EUAI SE RE\rcCA LA RESOLUEIÓN N. 922 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DISTADA PoR I."A.

DIREEEIéN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE Iá \¿ARcA *xITABIN,,

ETASE 05, EXPEDIE}.ITE N' 6I92U20I8, SOLICITADO POR LABORATORIOS BAGO DEL DAITAGUAY S.A,.......

csnsiderados eR su eonjunto y dentro de. sus res¡reetivas estrueturas derrominativas, eonfiguran signos
elaramente difereneiables. En eoRseeucReia, las Rrareas eonfrontadas exhiben diferencias sustaneiales y
pereeptibles en euanto a su longitud, estructura y eelmposieién gráfiea, lo que reduce significativamente
eualquier riesgo de eonfusil¡n o ast¡eiaeién ineletliela en el mercado, tal como se aprecia en el siguiente
eotejo:-=-=""

XITABIN
ZEITABIN.C

(solieitada), y
(marea base de reehazo)

Que, al rcsPceto, las ?IRE'e?R/eÉ§ ?ARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAy"señalan cuanto
sigue: "(,.,) La eomparaeión visual de las rnarcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia ele las letras a e'araeteres,la posieión de /as palabras a de los c'araeteres eoincidentes, el número
tle palabras y la estrue'ilta de los sigttos (por e,1emplo, las elementos denontinativos separados o unidcts
mediente guiones) [,,,] Se entenderá que existe similitud fonétiea si el sonido de la pronuneiación de los
elementss verbales de las sltgnos eomparados /irese el ¡nismo, o lo sutieientemcnte eereano para qae no se
puedan distinguir auditivamen te Lr¡s elententos elave para detcnnina¡'la impresión fonética generalde un

signa denaminativa son sus letas y sflabas y su orelen y aeentuaeién partieulares. El exemen de las sflabas
catnLtnes ren'sfe una espeeial importaneia al eomparar mercas fo¡tétieametltc, ya rlue ana similitud fonétiea
estará cleterminada por las sflabas eamanes y su eambinaeión idéntiea o similar. Por ejemplo,los siguientes
sigtas denaminativos eantienen algunas sflabas iguales pero otres diferentes o con un ritmo de
pranunciaeián diferente Por la que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENASAN Signo
pasteri or ALEOSAN t (.,,)". " - " - ". - = - -

Que, adieionalmente, esta Direeeién ce¡nsidera oportuno traer a er¡laeión los argumentos doctrinarios
dc'l Prof. Dr. Andrés Sánehez Herrero, quien en su libro "eonfusión dc Mareas" explica respecto a las marcas
eornple¡as euaRto sigue: "El mero heeho de utilizar el únieo signo que compone ana marca, para utilizarlo
en eoniunto eon ettras elementos, en otre ntarca, no neeeset'iamente implica gue esas marcas sean
eonfundibles.4 Asf las eosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para
inelinar la balanza a favr¡r del reehazo

Que, en base a las eonsideraeiones ele heeho y de rlereeho expuestas, esta Dirección considera que la
marea solieitada es uR signo eon earaeterfstieas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en eonjunto, Ro existe similiturl sutleiente entre las Rlareas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, eorrcsponde reverear la Resolueión reeumida, ..----.....-

PORTAI\¡TO,
t¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE L.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UE LVE

Aft.ls REVOCAR la Resolueiótr Nn 922 eie feeha 29 de abril de 2025 dictada
de Mareas.-

'Dit'eucitinNucionrrl dePrrrpiedodIntelcctu¡rl (DlNAPl), l)tt.-ttritr,tpontt'l etuutut(/t, lrtrt.¿rrr.,¿1,tr.glr{¡,.¡.)p,
ht¡Qs:r/Www.dinapi. eov.ny/no¡ral/vllDroptedad-indus¡.ial/tnarcas/dire,ctrices
I súnclrez Herrero, Andr'és, "*¡ntijsxln delv¿an,a.l"'r y, Asurrcr(ur.20ll.
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Resorución§2n 1
poR rá cuAL sE REVocA Iá RESoLUcTóN N'922 DE rpcua 29 DE ABRIL DE 2025, DIcTADA poR LA
pmEccIÓN DE IüARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcTTUD DE REGISTRO DE IA MARCA "XITABIN,,
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 6192I/2018, SOLIETTADO POR LABORATORIOS BAGO DEt PARAGUAY S.A..".."

Art.ze ORDENAR la prose.eueión r1e tránrites de la solieitud de registro de la marea

'XITABIN,, elase 05, Expediente Nu 6l97ll2}L8, solleitada a nombre de
LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.=-:=:

Art.3o NOTIFIQUESE por cérlula.

Gtntt¡l dc

Dirccció¡ N ¡cion¡l dc
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ResoruciónNo 020 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 63 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DTRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA", ACTA N' 1961334 DE FECHA 29 DE JULIO DE
2019, CLASE 23, SUB CLASE 99, SOLICITADA POR HECTOR FABL{N ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO
ARGUELLO MENDEZ. - - -. -.. -...

Asunción, "¡, i, ,,il'r ','

MSTO: El Expediente Ns 1961334 de fecha 29 DEJULIO DE 2Ol9 de solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado "TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA" en la Clase 23 y Sub Clase 99, solicitado por la firma
HECTOR FABIAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ--.

RE S U LTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma HECTOR FABIAN
:LMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ, e interpone recurso de apelación contra la

Resolución N" 63 de fecha l8 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.---

Que, por proveído de fecha 5 de Diciembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios
el apelante en fecha 16 de Julio de 2020. El 24 de fulio de 2020 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. -

CONSIDERANDO:

Que, Ia resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 29 de julio de 2019, se presenta ante esta

Dirección el registro del Modelo Industrial TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA, para amparar los de la Clase

23, Subclase 99 que analizando el mismo aparece como conocido con anteriondad a su presentación.,. considera
que no reúne los requisitos de un Modelo Industrial en base a los antecedentes de Tanque de agua con forma
cilíndrica encontrados en internet uno correspondiente a la empresa brasileña GEOFORM CONSTRUCTORA

LTDA.; y la otra argentina; que realizando la comparación de las caracterÍsticas estéticas y visuales resultan muy
similares a la presente solicitud de registro ( )" ---------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: consideramos que elExaminador solo realizo
r examen basándose en el TANQUE DE AGUA, obviando completamente el conjunto de lo solicitado.(...).---------

Que, expresa el recurrente "negamos completamente que el Modelo Industrial solicitado se haya hecho
público o accesible para ninguna persona nacional o extranjera, puesto que lo que buscamos justamente
mediante el registro del Modelo Industrial es la protección de nuestro modelo, antes de poder comercializar en el
mercado, no tenemos otra intención más que la de resguardar nuestro Modelo Industrial para evitar que terceros
malintencionados infrinjan el derecho de Propiedad Intelectual sobre nuestra creación, es por ello que nos
acercamos ante las ofrcinas de Modelo Industrial de la Dinapi a solicitar el registro del mismo.-

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

Que, la normativa establecida en la Ley Na 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,

que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las

buenas costumbres, Art. 3p.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar qu9 el-r+o{elo s

Dite

ne el

requisito de nuevo debido a que las caracterÍsticas estéticas y visuales
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Resorución*" 02 02
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 63 oE picH¡,18 DE NovIEMBRE DE 2019, DICTADA
poR LA omEcctóN DE DIBUIoS y MoDELos TNDUSTRTALES EN LA SoLICITUD DE MoDELo
INDUSTRTAL "TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA", ACTA N" I96t334 DE FECHA 29 DE JULIO DE
2019, CLASE 23, SUB CI.¿.SE 99, SOLICITADA POR HECTOR FABTAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO
ARGUELLO MENDEZ-... - -. - - -..

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el

sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,
usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con flormas usuales de los
productos sobre los cuales será aplicado y de rgual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la

distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrinseca y extrínseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercadoil.-------------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) delArt.3 de la Ley

868/8I y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Direcci'
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.--

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 200 de fecha 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA", Acta N" 1961334 de
fecha 29 de julio de 2019, Clase 23, SUBCLASE 99, presentado por la firma HECTOR
EABTAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ- - - - -.. - - - -

Art.l'

Art.2" DISPONER el archrvo de la solicitud de registro de Modelo
"TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA", Acta N" 1961334 de

Clase 23, SUBCLASE 99, presentado por la .firm
MACIEL/DIEGoRoDRIGoARGUELLoMENDEZ-.-------.-

Dirttció¡ Gtnet¡l dt

Direcciór N¡cio¡¡1 Ct

, Industrial denominado
fecha 29 de julio de 2019,

Antecedente Modelo solicitado

Art.3" NOTIFÍQUESE, por cédula.

FABTAN ELMIGER
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Resolución*. 0205
poR LA cuAL sE coNFIRMA Lá. RESoLUctóN N" 50 DE FECHA I4DEABRIL DE 2018, DICTADA poR LA
omTccTÓN DE DIBUJoS Y MoDELoS INDUSTRI,ALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRI,AL
"MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL", ACTA N" 1819268 DE FECHA 21 MARZO
DE 2018, CL¿.SE 9, SUBCLASE 8, SOLICITADA POR EMBUTIDOS FRANZ S.A.-.-...

Asunción, 2 Ir ABR 2026

VISTO: El Expediente Ns 1819268 de fecha 2l de marzo de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado "MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL" en la Clase 9 y SubClase 8,

solicitado por la firma EMBUTIDOS FRANZ S.A.-------

RE S ULTA:

Que, en fecha 27 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma EMBUTIDOS

FRANZ S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'50 de fecha 24 de abrilde 2018, dictada por
a Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Que, por proveído de fecha 2 de Julio de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el

apelante en fecha 30 de julio de 2018. El 6 de agosto de 2018 esta Dirección General llamó Autos para Resolv

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurnda considera: "(...) Que, en fecha 2l marzo de 2018, se presenta ante esta Dirección

el registro del Modelo Industrial MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL, para amparar los

de la Clase 9, Subclase 8 que conforme a la descripcion inserta en la memoria en base al antecedente identico

tanto el clip como el hilo trenzado que incluyen la forma y colores, encontrados en la base de Datos del Sistema

Informatico Nacional, correspondiente al Registro 2575,ya vencido, no renovado pasando el mismo portanto a

Dominio Publico. (...)".---------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: que es falso que el modelo industrial de mi

mandante no reúna los requisitos exigidos por la ley para su registro(...).-----------

Que, expresa el recurr ente " El juzgador debe atender y entender todas las circunstancias que rodean al caso

/ una vez tenidas en cuenta decidir sobre el asunto. Aca se trata sobre todo de proteger a los consumidores que
tratándose de alimentos de venta libre deben encontrar a su paso productos bien distinguibles y cuyo origen les

resu/te facil de determinar.

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ne 868/81 en su Art.2 Establece que los requisitos de registrabilidad

de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que seannuevos,

que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las

buenas costumbres, Art. 3p.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente

encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el

requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.---

Que, la novedad de un modelo rndustrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el

sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,

usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los

ffóiGcn,r,l dt Prcpitd¡d Indu¡tti¡l

ción Nrcronrl dc !ropitd¡d lnttlcct¡ll

productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser distintivos

previamente registrados. Por lo que, en este caso la solicitud con
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ResoluciónN.0205
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 50 DE FECHA k4DEABRIL DE 2018, DICTADA PoR LA
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SoLICITUD DE MoDELo INDUSTRIAL
"MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL", ACTA N' 1819268 DE FECHA 21 MAMO
DE 2018, CLASE 9, SUBCI.ASE 8, SOLICITADA POR EMBUTIDOS FRANZ S.A.-----.-..

anterioridad el cual no ha sido renovado y ha cumplido con el periodo de vigencia según consta en el srstema
IPAS, por ende la solicitud se encuentra en dominio público.-

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.--

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE t.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N'200 de fecha 24DEABRIL DE 2018, dictada por la Dirección
de Dibujos y Modelos lndustriales, en la solicitud de registro de Modelo Industnal
dCNOMiNAdO "MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL", Acta N"
1819268 de fecha 2l MARZO DE 2018, Clase 23, subclase 99, presentado por la firma
EMBUTIDOS FRANZ SA.- - --.. -...

DISPONER el archivo de la solicitud de regrstro de
.MATERLAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN
fecha 2I marzo de 2018, Clase 23, subclase 99,

NOTIFÍQUESE, por cédula.

ctota Gen-cral

Modelo Industrial denominado
GENERAL", Acta N" 1819268 de

g!5> po. la firma EMBUTIDOS

etlna

Gtntrll lt Itn¡ite

Nrcioerl dc lrc¡itd
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Resolución*'_0 ! 0 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS 2OO DE FECHA Z4DEIUNIO DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N" 1892837 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CIASE 03,
SOLICTTADA POR ALUKLER S.A.-.-.

Asunción,

VISTO: El Expediente Ns 1892837 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO' en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER
s.4..---------

RE S ULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N'200 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por la Dirección
e Dibujos y Modelos Industriales

Que, por proveído de fecha 4 de julio de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el

apelante en fecha 26 de Julio de 2019. El I de Agosto de 2019 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. --
CONSIDERANDO:

Que, la resolucrón recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta

Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley S68/81 establece en

su Art. 3'; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares.
Esta Dirección considera que Ia solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
protección por esta figura jurÍdica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño
de PERFIL. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la
presente solicitud.(...)".-----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución
arece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE

carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente "/a decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ns 868/8I en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: " Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las

buenas costumbres, Art. ie.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo soh¡z

fiN:::illJillll',,

requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resulta
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Resolución N" 920 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 2OO DE FECHA } DEJUNIO DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCTÓN OT DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRI-ALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRI.AL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N' 1892837 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, C[á,SE 25, SUB CLASE 03,
SOLICTTADA POR ALUKLER S.A.- - -.

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el

sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccrón no haya sido accesible al público por descripciones,
usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrialdeberá ir acompañado de la

distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrinseca y extrínseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado':-------------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art.3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIÓLI

NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Direcci
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.--

Art.I"

Art.2'

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

CONFIRMAR la Resoluctón N" 200 de fecha 24 de junio de 20i9, dictada por la Dirección
de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N' 1892837 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase

25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----

DISPONER el archivo de

"PERFIL EXTRUIDO", Acta

03, presentado por la firma

NOTIFÍQUESE, por cédula.

la so.licitud de registro de Modelo Industrial denominado

Antecedente Modelo solicitado

recto¡a Gcneral I

#nccciór Gtncr;l Cr Irc11i*{+{rllÍ¡lrl¡l

61,.,,i¿n l,,ion,t ¿, Iroiitdtf Ir'rtltcurl

Art.3'

N" 1892837 de fecha 19 de octubre de 2018, C , Sub Clase
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Resolución*'0205
POR LA CUAL SE CONFIRIUA I-A RESOLUCIÓN NE 2OO DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE
2021, DTCTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUIOS y MODELOS INDUSTRTATES EN tA
SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL 'ORNAIiÍENIACION APLICADA AL E]S/ASE 2',
ACIA N' 2II1735 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE 03,
SOLICTTADA POR CAVALTáRO S.A.C.E.I.

Asuneión, 2 lr ABR 2020

VISTO¡ El Expediente Ne 2ll1735 de feeha2g rle sotiembre de 2021 de solieitud de registro
de Modelo lndnstrial denominado .ORNAIvIENIACIÓN APLTCADAALE}WASE 2'en la elase 25 y

Sub Clase 03, solieitaelo por la firrna CAV¡{LIáRO SA.C.E.I.

RES ULTA:

Que, en fecha 29 de dicienrbre de 2021 se presenta el representante conveneional de la
firma CAVALLARO S.A.C.E.|.., e interpone recurso de apelaeión eontra la Resolueión Nu 200 de

fecha 29 de setiembre de ?AZL, elietada por la Direee ién de Dibujos y Modelos
Industriales

Que, por provefdo de fecha l8 de enero de 2022 se eoneede el reeurso interpuesto,
expresando agravios el apelante en Feeha 29 de junio e)eZA22, El 6 de julio de 2022 esta Direeeién

Ceneral llam{: Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la resolueién reeurrida eonsidera: '(...) 6sta Direeeión eonsirleru que la salieitud NO

reúne el requisito de naeva u ariginal para amperarsuproteee ión en esta frgura jurfdiea, Que, del
resultado de la búsqueda realizada en internet arcajo conto anteeedente el diseñs de ENVASE,

según §(' cil¡r;
https:/ ,tww.$oogle.com/search?q=detergente+ace&tbm=isch&ved=2ahUKEw,iMm64zSLzAhUK

s5lJCHOnlDrQO2'KegOIABAA&og=detergente+ace&gslcp=CgNpbWcQAzUCAlQg¡OynQgnE
IAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ,vBQ*AEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQVBQqAEIAEMgUIABCABDI
FC ¡Qg ¡Ql'RggrAF; lcQHtt)-hV'r 'h | trghoo4a I RW^ HgBg fiBlgRrCiS Qc't TQttNC4-m tr 'o
FRggtrl -?d-t YdfeilfhWf QF&sc'lient=img&ei=glt-t YV-OFÍrrnlsQPi'/" , s&hih=881&hiw=t"
80&rlz=lCt(:CFU esPY887PY887#ímgrc=flmswót'trfljqTYM: eorresprtndiente a Envase de la frnna
ACE
https: ',ww.google.com 'earch?q=detergente+liqLtidct+omo+?+litros&thm=ísch&ved=2ahUKF

nisóZatz<LzAhWKvIUCHcOYA)tQ22-cCegQlABAA&oc¡*d¡tergente+liquidct+amo+3+litrcs&gste
p=CgNpLtWcQAzoECAAQQrcIFeAAQgAQ6B¡qgAE,AgtJl-ljoECAA'QGDoECAAQHEszQ\YaI/klYte
LCWgAcABaA4AB-gWlAblWkgÜKM,vAxLjEzLjeuMZgBAKABAaaBeZdSc'S,lSaXotaWl¡twAEB&scli
ent=img&ei=mCZLYeygA4rSlsQPza'M6A\&ltilt=881&t»iw'=1280&rlz=lCl(;CEA
PY887PY887#imgrc=G6Ws660kM8lmKM, c:orrespondio,¡te a la frrma Oh|A, entre atros dr'seños

relacionadas al Modelo solicitaclct er ar¡trrs. Qrrc, realizando la eomparución de las earaeferfstieas
estéticas y vr.st¿a/e.s resultatt slnri/ales a la presente

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: Alirmame» sin temr¿r a

equivocarnosq¿]eelmodelrlsolicit¿ld«l¡xtrntic/ientccttrrl¡l/c..ctlnlosleqt,,.$llo@./e
Modelo lndustrial, pues es una crcacié¿r inte/ectual de la nl.snl¿t

imaginación sin inspiración ajena nide ningtin otro producto(..). ---l6b§:::-::
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Resotución*. 0205
POR Iá CUAL SE CONFIRIVÍA [.A RESOLUOÓN N9 2OO DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE
2021, DIqTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUIOS y MODELOS INDUSTRTALES EN LA
SOUCITUD DE MODELO TNDUSTRTAL 'ORNAN,IENIACION APLICADA AL EI{VASE 2",
AqIA N' 2III735 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 202I, CT.ASE 09, SUB CI.ASE 03,
SOLIEITADA POR CAVALI,ARO S.A.C.E.I.

Que., eoruesponele a esta Direceiritr Generul resellver sotrre la proec,dc,neia o no del reeurso
inter¡luesto

Que, la tlr¡rntativa estableeida etr la L,cy Ne 868/81 en su Art. 2 Estableee que. los requisitos
de registrat¡ilidad de un Modelr¡ er l)itrujo lndustrial: "Podrán ser re'gistradas l¡¡s dibujos o
madelos industriales q¿ie seen naevos, tlue no sirva única¡nente a la obteneión de et'eeto téenico,
ni sean cantrurios al orden públit'a, a la nwraly a las buenas co.sf¿rr¡l¡¡es, Art.3e.- Se c'onsidera
que un maclela o dibqo industrial no es ttuevo: a) Si no sc dité¡ene'ia de sus sml/are.s.. "Que, del
análisis realizado en el pre,sente easo, hacie,ndo c.l eerte'jo entre, el anteeedente. encontrado en el
eatálogtt y la solieitud presentaela; se pueele ubservar qr"Le el mr¡delei solicitado NO reúne el
requisito de Rucvo debido a que las característie as estéticas y visuales resultan
similare.s.===

Que. la novedad de un modelc¡ industrial no solamente será determinada por la novedad
del mismo, e'n elsentido de que la forma y aparieneia objeto de protección no haya sido accesible
al públieo por descripeiones, usos, comereializ.acién u otro meclio, sino también porque no
deberá eoruesponderse eoR ftrrmas usuales de los productos st¡bre los cr¡ales será aplicado y de
igual forma no deberá ser eonfundible eon otros signos distintivos previamente registrados. por
lo que, el requisito de novedad de un motlelo industrial del¡erá ir acompañado de la distintividad
o de fuerza difereneiadora, entendida eomei "la eapaeidad intrfnseca y extrinseca del modelo
industrial paru diféreneiarce de ()r?us me»delos industriales o srgnos distintivos det
mLreado",==

Que, atento a las eonsideraeiones de hee ho y de dereeho expuestas, en virtud al Inc. b) del
Art,3 de la tey 868181y en base a las facultades que le otorga el Art,37 de la Ley Ne 4lg8lzotz
.QUE CREA tA DtREeetéN NAetCINAL DE pROptEDAD INTELECTUAL", qJ.«
Artfeult¡s de la tey 868/81; esta Direec:ién General eonsidera que existen Ñá,
para eonfirmar la rest¡lueión reeurrida.-- --..-.-----.--{f$-.í:{

llr. -t.,

f,?, {'
j «1.,

j' ,É.

Antecedente M r¡ele.lt¡ soli c itadcr
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Resolueién Nu

POR TANTO,

t.A DIRECTORA GENEMT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolucirln Nu 200 de feeha 29 ele setiembre de 202t,
dietada por la Direeeién de Dibuios ¡, Modelos lndustriales, en la solieitud
de registro de Models lnelr.rstrial denominado .ORIrIAIv{ENTACION

APLICADA AL ET.IVASE 2', r\era N' zll1735 de feeha zgDESET|EMBRE DE
2021, CL"ASE 09, suB CIASE 03, presentado por la firma eAvALtARo
s-4.c.8.t..--

DISPONER el archivo de la solieittrel de registro de Modelei Industrial
elenominatlo 'oRNAJr4ENTAeloN APLICADA At Etf,iAsE 2,, Aeta Nu
2l1l7i5 ele feeha 29 de setiornbrt, de z0zr. elase 09, sub elase 03,

Art.3' NOTIFÍQUE§E, por cédula. -------2

POR Iá CUAL SE CONFIRT¿A LA RESOLUCIéN Nq 2oO DE FEcHA 29 DE SETIBMBRE DE
2021, DICTADA PoR Iá DlRECcléN DE DIBUIos y MoDEtos INDUSTRIALES EN tA
SOLICITUD DE MODELO INDUSTRTAL 'ORNAMENTAEION APLIEADA At E}f,/ASE 2',
ACTA N' 2111735 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 202I, CLASE 09, SUB ETASE 03;
SOLICITADA POR CAVALLARO S.A. C.E.I.

presentado por la firrna
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ResoruciénNo a 20 6
poR LA cuAL sE REVocA rA RESotueréN Ne 201 DE FEcHA 29 DE SETIEMBRE DB 2021,

DrcrADA poR LA pmgccróN DE DrBUIos y MoDEtos INDUSTRIATES EN LA sotlelruD DE

MODELO INDUSTRTAL 'ORNAMENTACION APTIEADA AL E}.TVASE 1,, AETA N. 2I1IBI DE FEEHA
1I DE FEBRERO DE 202I, CLA§E 9, SUB ELASE I, SOLIEITADA POR CAVATLARO S.A.E.E.I.

Asuneión,2[ ABR 2026

MSTO: El Expediente Ne 2ll173l de feeha l1 de febrers de 2021 de solieitud de registro de

Modelo Industrial denominado "ORNAJT4ENIACION APLICADA AL EIÍ\IASE 1' en la elase 9 y Sub

Clase l, solicitado por la firma CAVALIáRO S-A.C.E.I.

RES ULTA:

Que, en fecha 29 de dieiembre de 2021 se presenta elrepresentante ennveneional de

la firma CAVALTARO S.A.e.E.l.. e interpone reeurso de apelaeión eontre la Resolueión N" 201 de

feeha 29 de setiembre de 2021, dietada por la Direeeión de Dibujos y Modelos lndustriales

Que, por provefdo de feeha 16 de enero de 2022 se eoneede el reeurso interpuesto,

expresando agravios el apelante en fee ha 29 de jrrnio de 2022, El 6 de julio de 2022 esta Direeeión

llamó Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida eonsidera: .(...) É}fa Direeeión eonsidera que la selieitud NA

reúne el requisito de nueva u original para amparer su proteeeión en esta ñgura )urfdiea. Que, del

resultado de la búsqueda realizada en intemet arrojct €omo antecedente'el diseña de ENVASE,

segirn se cita:

ved=2ahtJKEwjNxKWdxpLzAhWhQT?EHdFHCYMQrNwCKAB6BQ?BEIAC&biw=1263&bih=881#
imsrc=mA)9Tu MpxNíCtM can'esnoncliente a la lfnea O\)|MPEA de la frrma PAOA RABANNE'

-

Que, realizando la comparaeión de las earaeterfsticas estétieas y visuales resultan similares a la

presen te s a I i c i tu d. D I S E Ñ a S a Lrc: ITA Do(...) ",

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras eosas que: Alinnamos sitt temor a

equivocarno:i que el modela se¡licitada por mi eliente ewn¡tle eon lrts rcquisitas dc' la Ley dr'

Modelo lndustrial, pues es una ereaeión inteleetual rle la misnta que fue * ercada a parfir de su

imaginación sin inspiración ajena ni de ningún otro ¡trodueb, tal €ama la demostratvma§ a

contin uaeión ..,(,.,). ------

eue, .srgue expresando el reeurrente: En el Madela lndustrial solieitado podemos obsemtar

la arnamentaciín de un enva,se eon las stgttiertfes earacterfstie'es.'er?vase de hase elfptiea, Ett la

parte inferior se observa una sustraceión en tbrma r:le ar«t que genera dos apoy'as a los latercles.

Se aprecia un enyáse simétrico de farma eirailar enntareadc¡ por dos tiras

llegan hasta la zona de los ho¡nbros. Finalntente pademets apreciar una tapa

Ue

Lt t1

:es&sa=X&

n',1l**,ilLll;,:1,!,'
Ñr,ioori ai r'o'9itl'l t*tttuo't

pequeño relieve en el lugar de tttti¡itt cle la ta¡ta con clre.slo r/t' /a
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Resolución*.0206
PoR tA euAL sE REVocA L"A REsoLUctóN Nc zot pE FEcHA 29 DE sETTEMBRE DE 202t,
DtenADA PoR L¿, pmEectóN DE DIBUIos y MoDELos TNDUSTRTALES EN r-A solrcrruD DE
MODELO INDUSTRTAL'ORNAIvIENIACION APLICADA AL EI.IVASE t", ACTA N. Zlil73l DE FECHA
II DE FEBRERO DE 202I, CLASE 9, SUB CLASE I, SOLICITADA POR CAVALIARO SA.C.E.I.

Que, eorresponde a esta Direeeión resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, la tey Ne 868181en su Art, 2 estal¡lee e los requisitos de registrabilidad ele un Modelo o
Dibulo lndustrial: "Podrán ser registraelos los dibujos o modelos industriale.§ g¿1e sean n¿reyo§
qLte na sirva ilnieamente a la obteneion de efbeta téenieo, ni sean eontrerios alorden ¡túblico, a la
maruly a las bucnas eastumbres", ========"=-

Que, a su vez, el lne, b) del Ax, 3 de la le¡'eitada exprese qruc",' 'Se eonsidera qae Ltn dibujo o
madeta industrial no es nuevo: a) si nrt se difereneia r/e sus similares; b) si antes de la feeha de su
peelida de registre, s de la feeha de prioridad válidamente reivindicada. se ha heeho aecesible al
públieo en euatquier pafs, y en eualquier momento, mediante su deseripción, utilización o por
eualquier atra medi o,,.D === = ==..== == =

Que, eonforme lo cxpresa la propia disposición legal, el eliburjo o modelo inelustrialconstituye
el aspeeto ortramental o estétieo de un artÍculol en el easo analizado de modelo industrial,
eonsiste en aquellos rasgos tridimensionales que haeen a la forma del artículo

Que, el A,=Quo ha tenido por reehazada la solieitud de registro ele modelo industrial en base a
que el mismo fue reehazado en el país de eirigen de la pri«rridad y porque su forma está
determinadaeseneialmenteporeuestionestéenieasofuneionales............

Que, el rceurreRte en su exprcsión de agrarrios, ha pre.sentado figuras más representativas,
que permiten r¿isualizar mejor qtre el perfil de la solieitud eornprende también caracterÍsticas
ornamentales y quc stl fornna no está solo deternlinada eseneialnrente por euestiones téenicas o
funeionalesl ===.=.----===

'Crifatdo

I n rclinl
lndurtri¡l
I¡ultnl¡l
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ResoruciónNo 0406
poR LA cuAL sE REvocA LA nrsoluc¡óN Ne z0l DE FEcHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021,

DIcTADA PoR LA pmEccIÓI.¡ DE DIBUIoS Y MoDELoS INDUSTRLALES EN LA SOLICITUD DE
MODELO INDUSTRTAL "ORNAMENIACION APLICADA AL E}.f\lASE I", ACTA N' 2I1IB1 DE FECHA
II DE FEBRERO DE 2021, CLASE 9, SUB CI."ASE 1, SOLICITADAPOR CAVALIARO Sá..E.E.I.

Que, ademas de presentar difereneias ornamentales, tambien se puede percibir la

difereneia en el material utilizado, en el diseño anteeedente se puede observar que eorresponde

a un material de vidrio, mientras que en el modelo st¡lieitado utiliza el rnaterial de plastieo,

Además, los titulares se dediean a rubros distintos, rnientas la ñrma del modelo anteeedente se

eomereializa pr«rduetos de perfumeria y eosmetieos. la firma solieitante eomereializa jabones,

suavizantes de ropa, prodnetos para lavar ropa, por lo tanto, por lo taRto, ambos diseños serian

distinguibles ante el putrlien,=

Que, por las eonsideraeiones expuestas, ésta Direeeión eonsidera que el reeumente ha

logrado enervar los argnmentos rle la resolueión reeurrida, ¡ror lo que en virtud al Art, 2 y a los

Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N" 868/1981 de Dibu¡os y Modelos Industriales, por lo

que no le queda más alternativa qrre revoear la Resolueión dietada por la Direetora de Dibujtts y

Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Direeeión de Dibu¡os y Modelos

Industriales a fin de que se cJé eontinuidad a los trámites de la solie itud. ='==='='==

Que, atento a las considerae iones eJe lree ho y elc dcrecho expuestas. en virtud al lne . b) del

Art. 3 de la Ley 868/81, al Art, l0 brs'eompeteneia Desleal 3.1 de la tey N' 300/94 y en base a las

f,acultades que le otorga el Art. 37 ele la tey No 47g8l2Ol'¿.QUE CREA tA DlREeelÓN NACIONAt

DE PROPIEDAD INTELECTUAL', que mr.relifica varios Artfculos ele la tey 868181; esta DireeeiÓn

Ceneral considera que existen ftrndarnentos legales pere revoear la resolueién reeurrida. ==="='==='

Art.l'

Art.2'

POR TANTO,
t.A DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAT

RES U EtVE:

REVOCAR la Resolueión Nu 201 de f'eeha 29 DE SETIEMBRE DE 2021, dieta<'la

por la Direeeién de Dibuios y Modelos lndustriales, en la sr¡lieitud de registro

d e M od e I o I n d t rstri a I den o m i n a d o *ORNAIvIENTACION APLICADA AL EIS/ASE

I", Aeta N" 2l1l73l de Éeeha ll DE FFIURERO DE 2021, elase 9, Sub elase l,
presentaelo por la firma CAVALLARO S.A.C.E.I..'=

DISPONER la prosecueión de trámites ele la st¡lieitud de registro ele Moele'lo

Industrial clenomi¡rado 'ORNAITTIENTACION APLICA-DA AL ETWASE lo, Acta Nn

2lll73l de fecha ll DE FEBRERO DE 2021, Clase 9, Sub Clase l,

firm a CAVALLARO S*A.C.E.I.. "'

Art.3o NOTIFÍQUESE, por cétlula.

.ñt\i\"
,r,.',.{;+n..';

(0.,u#
'§(*'t,
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ResoruciónNo 0 2 07
-

POR LA CUAL SE PEVOCA LA RESOLUCIéN N9 190 DE FECHA 5 DE NO\REMBRE DE 2020,
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN LA SOLIEITUD DE
MODELO INDUSTRIAL "MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUBLLO REETO', ASTA NO

2O224O8 DE FECHA 28 DE MAYo DE 2O2O CLASE 9, SUB CLASE I, SOLIEITADA POR VATERIE
HURARD FLEITAS....

Asuneión, 2 lt IB[t 20?6

VISTO: El Expediente Ns 2022408 de feeha ll de febrero de 2021 de solieitud de registro de

Modelo lndustrial denominado "MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO REeTO'en la

Clase 9 y Sub Clase l, solicitado por la flrma VI\LERIE HUMRD FLEHAS.

RE S U LTA:

Que, en fecha 24 de novienrbre de 2020 se presente el representante eonveneir¡nal de

la firma VALERIE HURARD FLEITAS. e interpone recLrrso ele aprelaei6n eontra la Resolueión Nu

190 de fecha 5 de noviernbre de 2020, dietada por la Direccién de Dibujos y Modelos lndustriales.

Que, por proveído de fecha 14 de diciembre de 2020 se eoneede el reeurso interpuesto,

expresando agravios el apelante en fecha 5 de febrero de 2021. El 3 de marzo de 2021 esta

Direccién llamé Autos para Resolver, -----------

EONSIDERANDO:

Que, la resoh.reién reeurrrida eonsielera: -(.,.) Esta Dirceeión eonsidera que la solieitud NO

reúne el requisito de nuewt u original llara ampatarse en la ¡trateeeión por esta figura jurfdiea,

Que, del rcsultada de la búsqueda realizada en la base rle Datas de la SÍe de ealambia arcojo

coma anteeedente el Registro 10420 desde el 0l dc, junio de 2AB a favar de BATTLING
C2MPANY C? S.,4.S.; y el Registra Nu 8344 de feeha D de junio de 2014 a favar rle DP

BEVERAGES LTMITED GEORGE TAWN,GRAND 2AYMAN,¡SLAS CAYMAN, Btlsc¡ueda en la base

de Datos de la ÉulPO de la |Jnién Euopea N' AU82\5|-AAO4 de feeha 2410312017 a favor
Woodchester Enterprises Linrited. realizada la búsqueda en la Base de Datas del Sistema

Informático de la Dirección de Dibujos y lvíodelas lnd¿r.striales se eneontraron anteeedentes de
solicitudes y registros de drseños c¡sn relieve simi/ares al propuesto segtin se eital E"rpediente No

713000 de fecha 30/04/20A7 de¡taminado BOTEI-LA de la firma I'HE eOeA - OOLA

COMPANY;Expediente N' 131t893 de fécha 0S/05/2A1, dene¡minado BOTELLA de EDUARDA

MUREKIAN. Que, del resultado cle la eomparaeión de las earaeterfsticas llsicas y estétieas eon el
diseño solicitado en autos, y praeluctas de s¿¡ mismo gértero, se de,staea que resultan .silni1ares.", -

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: En el Modela Industrial
solicitado podemos observar una botella eircular con base lineal y eontarnas anehas en la parte
inferior de la botella afinánclose en la parte media superit» en donde se inieia un mosaie«¡ de

hajas en relieve g¿¡e se van separanda una de otras desde la parte superiar media y se van

juntanelo entre ellas hasta llegar a la cima de la botella com¡iletamente, la parte r rle la
batella es reeta hasta llegar a la parte superiar, finaliza el ntodelo

.t" .: .¡.
t,'^

dan inicia a la ¡tarte del enrollada de la tapa,(...r.""'==='-"""""==;
h
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Resorución*' 02 07
POR LA CUAL SB REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 iIO PE FEcHA 5 DE NovIEMBRE DE 2020,
DICIADA PoR tA DmEeclÓN DE DIBUIoS Y MoDELos INDUSTRTALES EN I.R solrctruD DE
MODETO INDUSTRIAL 'MODELO DE BOTELTA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO', ACTA N'
2O224Og DE FECHA 28 DE lv{AYO DE 2020 CLASE 9, SUB CIáSE l, SOLICITADA POR VATERIE
HURARD FIEITAS....

Que, eomesponde a Lrste Direeción resolver sobre la proeedeneia o no del recurso
interpuesto

Que,la tey Ntt 868181etr su Art.2 estal¡lcee los requtsitos de registrabilidad de un Modelo o
Dibu;o lndustrial: "Padrán ser registrados los,libu¡os o madelos industriales que sean nuevos,
clue na sirva ttnieamente a la obtenció¡t de e,téeta tée¡tiea, ni sean eontrarios al orden públieo, a la
maruly a las buenas ee»tumbress, ====-====='== .==-;=-.===-..

Que, a su vez, el lne. b) delat.3 de la ley eitada expresa gue; 'Se eonsidera qae Ltn dibujo o
modela industrial no es nuevo: a) si nrt se difere'ncia de sus similares;b) si antes cle la fecha de su
pedido de registrc, o de la feeha ete priorida¡J válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al
públie'o en eualquier pafs, y en eualc¡uier ntomento, mediante su deseripción, utilizaciiln o por
eual quier atra medio,,,» ----. -..... - -

Que, eonforme lo expresa la propia disposieión legal, el dibujo o nrodelo industrial constituye
el aspeeto ornamental o estétieo de un artfeulo; en el easo analizaelo de rnodels industrial,
eonsiste en aquellos rasgos tridimensionales que haeen a la forma del artfeuls

Que, el A:Quaha tenido por reehazada la solie itud de registro de modelo industrial en base a
que el mismo fue reehazado en el pafs de origen de la prioridad y porque su forma está
determinada eseneialmente por euestiones téenieas o funeionales..--.---...-

Qrre. el reeurrente cn su expresi(¡n de agravrios, ha presentado flguras más re¡rresentativas,
t¡tte permiten visualizer mcJor que' el pc'rfil de la solieitud eomprende tanrbién caraeterlsticas
orRameRtales y que su forma no está solo determinada eseneialrnente por euestiones técnieas o
funeionalest ===.====.-===

Cdstddo

Et*r.t Inte tin¡. 
.

¡l dt toPied¡d l¡du¡ttt¡t

Modelo solieitado

Bil,,t#Ñ:ili':; iii'Pi't't t nt't"to't

Anteeedentes
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Resorución*' 02 07
poR rá cuAL sE REvocA LA nrsoluctéN Ne ñ0 DE FEcHA 5 DE No\IEMBRE DE 2020,
DrcrADA poR LA pnpccróN DE DrBUJos y MoDELos INDUSTRTALBS EN LA souetruD DE
MODELO INDUSTRTAL 'MODELO DE BOTELLA CON RETIEVE Y CUELTO REETO', ACTA NU

2O224O8 DE FECI{A 28 DE MAYO DE 2O2O ELASE 9, SUB CLASE I, SOLIEITADA POR VATERIE
HURARD FLEITAS....

Que, por las eonsideraeiones expuestas, ésta Direeeión eonsidera que el reeumente ha

logrado enervar los argumentos de la resohleión reettrrida, por lo qlte en virtud al Art' 2 y a los

lncisos a) y b) del Art, 3, ambos de la tey N" 86811981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo

qLle no le queda más alternativa que revo€ar la Resolueién dietada por la Direetora de Dibu¡os y

Modelos lndustriales y remitir nuevamente el expediente a la Direeeión de Dibu¡os y Modelos

Industriales a fin de que se dé eontinuitlad a los trámites de la solieitud, ==========

Que, ate,nto a las consideraeir:nes de heeho y de dereeho expuestas, en virtud al lne. b) del

Art. 3 de la Le.y 868/81, al Art. l0 brs Competeneia Desleal 3,1 de la tey N" ?00/94 y en base a las

facultades que le otorga el Art. 37 ele la tey Ne 4IIA|§AZ.QUE CREA tA DIREeelÓN NACIONAt

DE PROPIEDAD INTEI,ECTUAL", que modifiea varlos Artfeulos de la t-ey 868/81; esta Direeeión

Oeneral considera que existen fundamentos legales para revoear la resolueién reeurrida, '="==="==

Art.lo

PORTA¡.ITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RES UELVE:

REVOCAR la Resolueién Nu 190 de Feclra 5 de noviemtrre de 2020, dietada por la

Direceión de Dibujos y Modelos lntlrrstriale.s, en la solieituel de registro de

Morlelo In«irstrial denonrinado 'MODELO DE BOTEIJ,A eON REtIE\tr Y
CUELLO RECTO', Aeta Nu ?a224a8 «.le Éecha 28 de mayrt de 2028 elase 9, Sutl

elase l, presentado por ta frrma VAJ.ERIE HURARD FLE[AS..==

Art.2o DISPONER la prosecueión de trámites ele la solieitud de registro de Modelo

lndustrial eienr¡minaelo 'MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO

RECTO', Aeta No 2O224O8 de Éeeha 28 cle mayo de 2020 elase 9, stttr elase l.

Art.3" NOTIFIQUESE, por cédula.

presenta«lo ¡ror la firnta
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ResoluciónN'0208
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 154 DE FECHA 24DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRI.AL "CONFIGURACION APLICADA A LA ]ARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA", ACTA N'
2O58O42 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 09, SUB CLASE 07, SOLICITADA POR TERMOLAR
s/A.--------

Asunción, 2 lr AB|]

MSTO: El Expediente Ns 2O58O42 de fecha 24 de setiembre de 2020 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "GoNFIGURACIÓN APLICADA A LA ]ARRA TERMICA CON PICO EN LATAPA" en la Clase

25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma TERMOLARS/A..-

RE S U LTA:

Que, en fecha 2 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma TERMOLAR
,/A., e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N' 154 de fecha 24 de setiembre de 2020, dictada por

la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Que, por proveído de fecha 10 de noviembre de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 0l de abril de 2O22. El 5 de abril de 2022 esta Dirección General llamó Autos para
Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 24 de setiembre de 2020, se presenta ante esta

Dirección el registro del Modelo Industrial CONFIGURACIÓN APLICADA A LA JARRA TERMICA CoN PICO EN LA
TAPA, para amparar los de la Clase 09, Sub - Clase 07 conforme al dictamen Tecnico DDMI N'76 emitido por el

examinador que recomienda la conceslón. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3'; Se considera que la solicitud
NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud
NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que,
realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente
^olicitud.(...)" -

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: el mero hecho de que esa Dirección las

considere "diferencias secundarias", ya admite que la apariencia del producto es diferente. Sin embargo, no se

trata de meras diferencias secundarias, como veremos.(...) --- ----

Que, expresa el recurrente "Que la nueva configuración, cuyo registro se busca, corresponde al conjunto
de formas geométricas dr'spuesta de manera original, y que comprende un cuerpo cilíndrico con un segmento
cónico corto en la base que se proyecta hacia el centro, y otro segmento cónico corto que se proyecta hacia
afuera, cerca de la tapa del producto".----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ns 868/81 en su Art.2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que seírnnuevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las

buenas costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo soligi reúne el

requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares..;----

Cristaldo
ctora Gcn\[al Intc¡ina

2ü8

Dir¡rtión Gcnrr¡l lt Pripicdrd lndurrrirl
.. .Diticció¡ N¡cron¡l dc Propirdad Inrrlrcnll
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ResoruciónN' 020 B
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I54 DE FECHA 24DE SETIEMBRE DE}O}O, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRTAL "CONFIGURACION APLICADA A LA IARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA'" ACTA N"
2O58O42 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 09, SUB CLASE 07, SOLICITADA POR TERMOLAR
s/A.--------

Que, Ia novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el

sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,
usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los

productos sobre los cuales será aplicado y de igualforma no deberá ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la

distintividad o de fuerza diferencradora, entendida como "la capacidad intrÍnseca y extrínseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercadoil.-------------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/8I y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley No 47981?012'QUE CREA LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios ArtÍculos de la Ley 868/81; esta Direcci'
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.--

Art.l'

Art.2'

POR TANTO,

Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 154 de fecha 24 de setiembre de 2020, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos lndustriales, en Ia solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "CoNFIGURACIÓN APLICADA A t¿.IARRA TERMICA CoN plco
EN lá, TAPA", Acta N' 2O58O42 de fecha 24 de setiembre de 2020, CLASE 09, SUB CLASE

07, presentado por la firma TERMOIAR S/A.---------

DISPONER el archivo de la solicitud de

"CoNFIGURACIÓN APLICADA A LA. JARRA
2058042 de fecha 24 de setiembre de 2020,

firma TERMOLAR S/A.-- ---- --- -

registro de

TERMICA

CLASE 09,

r¡ Giner¿l tctin ¡
Itir¡¡tri¡l
lsttltctr¡l

Antecedente Modelo solicitado

Modelo Industrial denominado
CON PICO EN LA TAPA", Acta N'
SUB CLASE 07, presentado por Ia

Art.3" NOTIFÍQUESE, por cédula

*+is,i
dt Pro

:y3 I r',t'
s{,

.l



DIRECCIÓN NACIONAL DE

WI§8JiE8f[}O'
.tV ,\. cOBIERNO nn. PARAGUAI
Wd PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resorueión*.*02 0I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUEIÓN N' 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2O2I DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'SUPER 8X', CLA§E 35, EXPEDIENTE N" 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI §PORTS
FISHING TACKLE §.4. .........

Asuncrón, 27 ABR 2026

MSTO: el reeursr¡ de

eR eontra de la Resolueión N'
apelación interpuesto por la representante eonvencional de RETAIT S,A,

254 de feeha l9 de mayo de 2021, dietada por la Direeeión de Asuntos

Marcarios titi giosos, yr

RES ULTA:

Que, en feeha 27 de mayo de 2021 se presenta la representante conveneional de la firma REIAIT S.A,

e interpone Reeurso de Apelaeién en eontra de la Resolueién N'254 de feeha 19 de mayo de 2021, dietada

por la Direccién de Asuntos Marearios titigiosos.."

Que, en fecha l3 de oetubre de 2021 fue dietada la providencia que eoneedió el reeurso interpuesto, ..

Que, en fecha 25 de enero de 2022, la representante conveneional de la firma REEAIL S.A. expresó

agravios; en fecha 23 de junio de 2022Ia representante conveneional de la firma MARURI SPORTS FISHING

TACKLE S,A. eontesté el traslado de los agravios, En feeha 12 de julio de 2A22, esta Direeeión dietó la

providencia de Autos para Resolver. ..'""==.='"

CONSIDERANDO:

Que,la mencionada Resolueión eonsidera qve "(,..)can relación a la oposición dedueida earrcsponrle

haeer una comparaeión de las marcas en conjunto y analizanda las eonstaneias abrantes en e/ expediente,

y haciendo un análisis entre las denaminaciones en pugna, nos damos euenta de que existen elemetttas
diferenciadares suficientes enfre ambas, tanto en el plana conceptual, fonétieo, visual €oma pademos

apreciar, Que, esfa Dirección eonsidera que entre la marea salic'itada 'S(JPER 8X",y el de la oponente "56

§UPERSE/S', existen diferencias v¡'sua/es y artográfieas, que causa una impresién en .§u eanjunta muS,

diferente y distinto, eomo así también meneionar que la denominaeión SUPER es de uso contún ya que

ex¡'sfen varias marcas regrsfiadas a nombre de diferentes dtulares, la que nas da la pauta que na exisfe

razón alguna para impedir el registro solieitaelo, Que de la ntencionado queda eamprobado que entre las

marcas en pugna, existen suficientes diferencias camo para causar alguna posibilidad de eonfitsión o

asociación, Por lo que esta Direc'ción no encuentra fttndamentos gue puedan impedir el registro de la
presente(.., )q - -- - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(,.,)resulta elaro que las

denominaciones enfrentadas son para la misma elase y asimismo son extremadamente similares, Además,

sabido es por la Señora Directara que tanto la daetrina eamo la jurisprudeneia han dispuesto la regla de la

visión de eonjunto en reJacirin al catejo entre marcas, Es elecir que las marcas se camparan €ama un todo,

sin seccionar su"s partes, "Para apreciar la pasibiliclad de contüsión na san determinantes los diversas

detalles, sino las caracterÍsticas tÍpicas, la impresión generaly los principales elementos elel signo" (Breuer

Moreno, Pedro C, Tratado.,.cit., No. 359), De esta forma tenemos que entre SAPER 8X (solicitada) vs, 56

SUPERSE/S (registrada) NO EXlsrEN SAF¡?IENTES ELEMENT2S D/FEREN?MDARES ,../.., paryue las

mismas deben ser analizadas en su conjunto a los efeetas de determinar si es a na un signa registrable y si

es o no un signo cc¡nfundible eon la marca aponente,ptresfo que la marea salieitada na posee un elementa

navedoso con las palabras que forman su elenaminaeién. Que. pongo a eonsideraeión de la Sra. Directora,

que mi mat"tdante ha salicitado la denominación SaPERSE'IS en distintas e/ases

odo

nterlna
dad lndu¡rriel

con numerosos rcgt'stro s, tal como se puede observar en e/ sistem a informát

¿d 1¡telectuel
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Resolución-,-02 0 9
PoR LA cuAL sE CoNFIRMA LA RESoLUcTóN N'254 DE FEcHA 19 DE rüAyo DE 2o2t DISTADApoRLA
BMSCEIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LTNGIOSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA \4ARCA 'SUPER 8X', CLASE 35, EXPEDIENTE N' 32250/2018 A NOMBRE DE ¡\4ARURI SPORTS
FISHINGTACKLE S.A,.

lo expuesta anteriarmente e¡ueda patente que la marea de mi mandante es indudablemente una marca
extremadamente reeonoeida y notoria dentra del mereada naeional por lo que una denoninación como
'SUPER 8X" trae eonsiga un riesgo de eonfusión inminente ya que el público cansumidor dará por hecho
de que se trata de una variación novedosa de la ma¡ea de mi mandante. Por ende, dicha denaminacién no
puede prasperar y debe ser denegada...,)' ---------

Que, la parte solieitante en su contestación de agravios expresa: "(,.,)ta marca pretendida por mi
parte es SAPER 8X, nombre compuesto, que s¡ bicn en su denomtnación, cantiene UNA "parte'de la marca
ya registrada. (SUPERSÉ'/.9. 56 SLTPERSETS), sin embarg(), son denominaciones NO IDÉNTICAS, y muy lejos
de ser cxtremadetnente pareeidas, Si bien la mare'a de la apelatlte es extremadamente reconocida y notoria
dentra del mereedrt naeional, según sus expresiones, NO TIENE absolutame¡tte nacla semejante o parecido
eon la mar€e pretendida por mi parte, pues estamos arite una marca compuesta. Asimismo, siendo el
voeabla SAPER, una palabra que deriva clel latÍn SL¡PER, es ut adjetivo coloquial, euyo significado, es qae
sobresale entre affos, buena, estupendo, calidad superior, magnffieo, ), como tal se concluye que es de
ASO GENERICCI/1OMÚN, por tanto, mal ¡todrfa una ¡talabra de LJSO GENÉRICO, comolo es en este caso,
sea eansiderado eama ASO EX?LASIVO de una persona frsica o jurfdica. Y por tratarse de Clase muy bien
d¡fbreneiados, Por un lado, la elase 29, 3t,31, y 43, y por el otro, le Clase 35, que refierea Seryiclos de la Clase
35 tales eomo importaeián, exportacién, comereializaeión, y publicidad de articulos para la pesca, y en tal
eireunstaneia ditfeilmente pueda eeusar confusión, o riesgo de asociaeión, y mucho menos padrÍa
eansiderarse que tiene un mismo origen (ntarea de la apelante), ,,,/.., Lo transerito precedenfemente, es
una muestra, y hay un sintln más de marcas, que balo la denaminación de SÍJPER, integranda un "nombre
campuestan, tueran eancedidas en disrintus e/ases, en euanto a Producto o Seruieio se reÍiere, y a
diferentes titulares, por tanta, eon el vaeablo SLIPER, 3OEX|STEN varias CJases en la misma clase inclusive,
en eonseeueneia, puede ?OEXISTIR, con la registrada par la apelante, y que de hecho está subsistiendo,
eon las demás marcas también registradas, inclusive supcrmereedos, que eorresponde al mismo producto
que la recurcent{,.,)' :===-"==

Que, eoruesponde a esta Direeeión rcsolt,er sobre la procedencia o Ro del reeurso interpuesto, y la
eonseeuente esexisteneia o no de las marcas SUPER 8X (solicitada en clase 35) y la marea 56 SUPERSEIS Y
ETIQUETA (registrada en elase 32); S¿ Y ETIQUETA (regismada en la e lase 35 y I9);SUPERSEIS y ETIeUEIA
(registrada en la elase 29) S6 SUPERSEIS (registrada en elase 35), -...-..

Que, al inieiar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde uRa visión de eonjunto, corno es regla general en el derecho mareario, sin artificiales
desmembrae iones y e uyo ob¡etivo es advertir si la pereepeión de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta rReRera, eorresponde a esta instancia admitristrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no scr eonfundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptiea de los eventuales
esnsumidores, ==-"."""==

Que, en ese orden de ideas, eomesponde a esta rnstaneia adnlnistrativa resolver si eabe o no la
posibilidad de eonfusién enüe la solicitud de regisuo de la marca "SUPER 8X', clase 35,

o¡ronente "56 SUPERSEIS Y ETIQUETA', "só Y ETIQUETA", "SUPERSEIS y ETIQUETA"

,t

SUPER 8X (marca solicitada¡
§6 SUPERSEIS; 56; SUPERSEIS, 56 SUPERSEIS (marea§ oponent
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ResolueiónN" 0209
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUEIéN N'254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2O2I DIETADAPORLA
PNBCCIÓN DE ASUNTOS I\4ARCARIOS IIflGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE §OIICMUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'SUPER 8X", CLA§E 35, EXPEDIENTE N'32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS
FISHING TACKLE S.A. .-.-.--..

Que, si bien es eierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sf, no
necesariamente causarán confusién en el seno del público eonst¡midor pues, en su conlunto, dejan una
impresión visual muy diferente, ---=----=

Que, sigtriendo esta lÍnea de razonamiento, esta Depe.ndencia es de la tesitura que no se puede
deelarar confunclibles a las rRarcas por el solo heeho de qrre dentro de su estruetura existan letras o

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en con¡unte¡, El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en eueRta para realizar un correeto análisis de eonjunto, los cuales

hemos tomado en euenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transeribir a

e r:ntintració n " .,,8n principio, es el conjanto el gue debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (7u1.'-=====-

Que, analizando el campo ortográfico y fonético ele la marca sr:licitada "SUPER 8X' y la marca
oponente "Só SUPERSEIS', por más gue compartan letras no se leen de la misma rnaRera, tampclco pCIseen

la misma longitud, eomo se puede notar al eote¡ar diehas marcas, La composieión de la marea solicitada
'SUPER 8X" es distinta a la ¡narea oponente, el heeho que eompartan letras no es motivo para eoneluir que
sean confundiblc's, pues al diferir en el orden y eomposieión de la denominacrón genera una dif'ereneia en

su estructura ortográfiea y por ello también se pronuneian diferente, -======-==

Que, al respeeto, Ias "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MAR?-AS EN PARAGUIY" señalaR euanto
sigue: "(,..) La comparaeién visual de las marcas denaminativ¿s se basa en un análisis del niimero y la

seeueneia de las letras o earacteres, la posieión de las palahras o de las caracteres eoineidentes, elnúmera
de palabras y la estructura de /os sr§neis (par ejemplo, las elententos denaminativos separados o unidas
mediante guiones) [,..] Se entenderá que existe similitud lbnética si el sanida de la pronuneiaeión de las
elementos verbales de los slgnos comparadas fuese el ¡ntsmo, o lo suficientemente cereano para que no sL)

puedan distinguir auclitivamente, Los elementos elave para determinar la impresién fonédea generuJ de w
signo denominativo son sus /etras y sflabas y su orden y aeentuaeión partieulares. El examen de las sflabas
comtmes reviste una espeeial importaneia al eomparar mareas fi¡nétieamente, ya que una similitud fanétiea
estará deter¡ninada por las sílabas camunes y su combinaeión idéntica o similar, Par ejemplo, los siguientes
srgnos dene¡minativos contienen algunas silabas iguales pera otras diferentes a eon un rifma rie
pronunciación dit'erente par lo que son tbnétieamente ditL,rentes: Signo anterior 9LENOSAN Signa
posteri or ALEASAN ¿ (... )", - - - - - - - " - -

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene gue: "El derecho marearia no protege prefrjos a partfeulas
eomanes euando no eonstituyen par sÍ mismos el signo distintivo," En ese sentido, como es sabido, la

proteceión de las marcas se extiende al eonjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de

forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteeeién otorgada a la mare a registrada S6 SUPERSEIS y otros
registros alegados, se extiende al uso en eonjunto del signo deneiminativo asf presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de f'orma separada (SUPER, SEIS, 6, S), razén por la eual esta

dependencia administrativa eonsidera que tales elementos pueden formar parte de otra marea =arirn en la
misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la difereneien de la marea anterior, =====

Respecto a la cobertura de las mareas enfrentadas, las mareas alegadas eomo base de la opos
amparan los productos/servicic¡s que se detallan a continuaeirin: 56 Y ETIQUETA, Registro Ni
renovado por el N" 532590, elase 32 para todos los productos; §óY ETIQUETA, Registrg§

' Derecho dc Marcas. lorge otamendi. Editorial: LexlsNeris- Aheledn=Pt rrot AÑtrl ¿tlt¡t
I Dircccirin Nacional de l¡rupiedtd lntelcclu[l (DINAI¡I). Dilclriaos puru d e.tumtn de ¡nofi,us en Pcro,q,rror,, pp,
httos:,/i',r'rvw.dinaoi. gov.p]¡/oortal/v3/olopiedad-industria[/rnarcas/directrices

a Gencial llrrcritr:
Gtntrll dt ProPi'l i i:lr'rr::l
N¡cion¡l dt !il: ii.l- I i: :L[¡tu¡l
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Resorueién*"-02 0I
POR tA CUAI SE EONFIRMA Lá, RESOLUEIÓN N'254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2O2I DICTADAPORI..A
DTREECIÓN DE ASUNTOS }VIARCARIOS LAIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE [.A MAREA -SUPER 8X', CI.ASE 35, EXPEDIENTE N' 32250/2018 A NOMBRE DE N4ARURI SPORTS
FISHINGTAEKTE S.A.

por el Nu 532592, elase 35, para los servicios de importaeién, exportación y comercialización de mercaderfas,
tales eomo alimentos , bebidas, arfeulos de limpieza y para la belleza personal, productos higiénicos,
farmaeéutieos y veterinarios, baza¡, regalos, ferreterfa, eoüllón y todos los servicios prestados por uri
supctmereado: SUPERSEIS Y ffiQUETA, Registro N" 363036 renovado por el N" 532233, clase 29, para todos
los produetos; 56 Y ETIQUEI}\ Registro N" 363037 renovado por el N' 532589, clase 29, para todos los

produetos; Só SUPERSETS Y EAQUETA, Registro N"418761 renovado por el N" 623624, clase ?(. para los

servieios Frestados por un supermereado. Mientras que la presente solieitud SUPER 8X pretende su

registro para arnparar los servieios de importaeión, exporteeión, eomercializaeión, y publicidad de¡rlcr¡lon
pBl8lg,pe§§&eomprendidos en I a el ase 35, :' = = =' - =

De la eobertura señalada vernos que las rnarcas enfrentadas eomparten la rnisma clase del
notneneladorl no obstante la presente solieitud se encuentra lirnitada a servieios de importaeión,
expanaeión, eamereielizaeién y publie¡dad de artfeulas para la pesea, Psr su parte, la marea oponeRte en

sus registros en la e lase 35, ampara los seryleiosprcsrados par un sapermercado. ------

Que, adieioRelmente, offo criteno a ser analreads a la hora de determinar aeerca de la proe edencia de
la oposieión en estudlo es si existe coexisteneia previa. Al respeeto, vemos que existen otras marcas

regisüadas a nontbre de diversos titulares en la clase 35 que también utilizan el elemento'SUPER' como
parte de su denominaeión. Según la brlsqueda realizada en el sistema infbrmátieo de la lnstitucién, también
se eneucRtran registradas las mareas: SUPERBIO, Registro Nn 436972; SUPERTORK Registro N"490017;
SUPER KUIK, Registro N" 484729; SUPER VALÉ, Registro N' 502833; SUPER 2, Registro N" 628589; S SUPER

99, Registro N" 5300221 extremo que demuestra la coexisteneia del oponente con otras marcas registradas
en la elase 35 eon la denominaeión "SUPER" a nornbre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no
eneuentra fundamentos legales que impidan quc. la solieitud de registro aetual pueda prosperar en
registro,=-==

Que, Jorge Otarnendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS se reflere a la coexisteneia de la marea

opoRente dieiendo: "Un thetar de gran intportanr'ia a tener en €ucnta en los casos en gue se discute la

r'onfusión es la eoextsteneia anterior de las mareas en pLtgna, Una eaexisteneia en el mereado de dos
mereas, una de ellas registrada y la otru no o ambas de heeha, sin t¡ue se hayansuseifado eonñtsiones es /a

me)or prueba de la ¡neant'undibilidad, S'asf se lo ha rec'onoeido,»|, ------------

Que, de igual rnanera, conviene mencronar lo estipulado en el ArtÍeulo 16 de la Ley 1294/98, que
disponel "euando la marea conslsta en una etiqueta u atro signo eompuesto por un canjunto de
elementas, la prateceión de exelusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de
uso cotnún a neeesario en eleonercis",:-------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual esexistencia pacffica entre las marcas 'SUPER 8X"
en la elase 35 y y las mareas "S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA', '56 Y ETIQUETA','SUPERSEIS Y ETIQUETA",
"56 SUPERSEIS', elases 29,37,35. :===-=-=

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de derecho expuestas, esta Direcci
eonelusién de que las rnareas en pugna son sufieientemente diferentes entre sf, oriffiffiñ
otra en todos los planos de comparaeión, por tanto, eorresponde eonfirmar 1a Resd$L,l?jñ-." ¡

I 'DERECH(J DE MARCAS" - lorge Otartrerrdi, g" Ed,, CABA, Abeledu PÉilut, /U17 :
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Resorueión*' 0209
poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcTéN N' 254 DE Fner-n 19 DE MAyo DE zozl DIcTADA poR LA
ptRncctóN DE ASUNToS MARcARros LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE souerruD DE REGISTRo
DE LA MARCA 'SUPER 8X", CLASE 35, EXPEDIENTE N'32250/2OIE A NOMBRE DE MARURI SPORTS
FISHING TACKLE S.A. .......-.

Art,le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRLAI

RE§UELVE

CONFIRMAR la Resolueién Nu 254 de fecha 19 de mayo de 2021 dietada por la

Direeeión de Asuntos Marearios Litigiosos,

Art.2e ORDENAR ]

,SUPER 8X"

Tackle S.A. .

Art.3s NOTIFfQUESE por eédul a,

la prosecución de los trámites de la solieitud de registro de la marea

, clase 35, Expediente N" 32250/2018 a nomtrre de Man¡rl Spor,ts Fishing

fa

Nrcional dc

ilna

rl dt I ¡ rl u¡lri ¡l

rd lnttlectu¡l
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ResoruciónNo 021 0
POR LA CUAI SE REVOCAN tAS RESOTUEIONES N" 1932 DE FEEHA 17 DE DIEIEMBRE DE 2O2O Y N' 1376

DE FEcHA 02 DE ocruBRE DE zoz4 DTcTADAS poR LA pmnee¡éN DE MARcAS EN Et EXPEDIENTE DE
solrctruD DE REctsTRo DE tA MARCA .SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", etASE 16, EXPEDIENTE N"
108293/2019, SOUCTTADAPOR SCHOOL OF ROCK, Lte. ----"-

Asuncién, 27 ABR 2026

VISTO: El reeurso de apelaeién interpuesto pnr el representante eonveneional de SCHOOT OF

ROCK LLC contra la Resolueión Nu 1972 de feeha 17 de dieiembre de 2020, rJietada por la Direeeión de

Mareas, y; ---------

RBSULTA:

Que, en feeha 29 de enero de 2021 se ¡;resenta el representante eonveneional de SCHOOL OF ROCK
LLC e interpone Reeurso de Reconsideraeién y Apelaeién en subsidio en eontra de la Resolueión N" 1932

de f'echa 17 de diciembre de 2020, dietada por la Direeeión de Mareas.

Que, por Resolueión N" 1376 de feeha 02 de oetubre de2O24,la Direeeión de Mareas eonfirmó en

todas sus partes la Resolueión Nu l9?2 de feeha l7 de dieiemtrre de 2020, 
-===-

Que, en feeha 02 de oetubre de 2024 fue dietada la provrdencia que eoneedió el reeurso de apelaeión

interpuesto

Que, en feeha 30 de oef,utrre de 2024, el representante eonveneional de SeHOOt OF ROCK ttC
expresó agravios, Esta Direeeién tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resslver
en fecha 28 de marzo de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N'1932 de feeha l7 de dieiembre ele 2020 eonsidera: "(.)Que la salieitad de

registro de la ¡narc'a "SCHOOL OF ROCK y etiqueta" ha sida presentada pere emparar las praduetos de la
clase 16. Que habiéndase realizada e,l examen de re:gistrahilidad de la citada matea, ésta Dirceción
considera que la misma incurre en /as ¡trohibiciones de la Ley 1294/98 de Mareas, que dispone que no
pueden consfit¿¡ri'marcas: Art.2lrtc'. e)... los que e(rnsi.tan e'rtteramente en un signo que sea e/ nomhre
genérico o designación del prctducta a servieio de que se frcfe. a que pueda serviren el eomercia paru
califrcar o describir alguna earaeterfstica del proúrcta a sen'icia,, La denr¡minaeieln er? stt tradueeión al
español se considera deseriptiva y sin distintiti¡lad alguna can relaeión a los praduetos que desea

proteger,-, En conseeuencia no ha lugar a le¡ solieitada(.,.)', -""--"

Que, la Resolrreién N' 1376 de feeha 02 de oetutrre. e1e 2024 eonsiderar "(,,,) Tlas un análisis más

proñtndo, tenienda en euenta su traduce:ión al español "ESCUELA DE RACK" y las pradtrctos que busea

proteger, se aelvierte que la marca "S2HAOL OF RO?K" pasee caraeteristieas genérieas, Diehos términe»
son de usa comtin en el ámhita edueativa musical, por lo que esta Direeeirln eaneluye que la marea na
posee distintividad sufieiente para ser registrada(.,,)"-"-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(,.,) corcesponde afirmar que la
denominación no puede serconsiderada genériea, sino que la misma es espeeia/ y novedosa. y es una
creación original de mi mandante, además acompañada de un lagotipa diferenciadar que reñtena al
carácter distintivo ..,/.., es importante recardar que la marc'a evoe:ativa es aquella que da al eansumidor una
idea clara sobre alguna propiedad ct earactc'rÍstic'a del predueto a servieio que va a
inscripción de marcas que tengan earácter evoeafiva ha sido aceptada por la
deja de ser novedosa y en consecuencia registrahle prtrc¡ue /)osea fitetza

..,.1..i

á;'
,.1.;r,1,

it..n
[E'ti]\:-'1)-

'i:".-
t^r, Cr"it'lt tnterina. 
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POR LA CUAI SE RE\IOCA}¡ I.AS RESOLUCIONES N' 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y N' 1376
DE FEEHA 02 DE OETUBRE DE 2024 DISTADAS PoR IADIREccIÓN DE IVIARcAS EN EL ExPEDIENTE DE
soLIelTUD DE REGISTRO DE I.A \4ARCA 'SCHOOL OF ROCK y ETIQUETA',, CLASE 16, EXPEDTENTE N.
10829312019, SOLICmADA POR SCHOOL OF ROCK LLC. -.-..-

artfeulo, sea de su ñnalidad, de sus elementos eonstitutivos o rle sus eualidades .,./... Debe destacarse que la
marea salieiteda par mi representada en e/ase l6 ya ha sido registraela en el exterior (en numeroso.spaises)
ba¡a la misma denaminaeión que la sal¡eitarla ut nuestra paÍs, Eféetivantente, al pretertder presentar la
salieitud de registto en el Paraguay, nti mandante simplemente está buscando extender un derecho ya
adquinda en el extran)ero, a nuestrr» pafs(,,,)" =-==.====

Que, eorresponde a esta instaneia adtnirrisffativa resolver ssbre la procedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, la jurisprudeneia y doetrina ntás tlestaeada se¡bre [a matcria quc nos eoRvoea, afirman que una
detrominaeión posee el earáeter de genénea, respecto de un producto o servieio, euranclo la misma
eonstituye la denominaeión eon la que neeesaria y eomientemente se designa al género al que ese
produeto o servieis perteneee. Dieho earáeter debe tlesprenderse del significado que posee para los
esnsumidorcs eR el lengua¡e eornente. En ese sentido, a ts, 0l de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marea .SCHOOL OF ROCKY ETIQUEIA" tue presentada para eubrir p¡adl¡sioide laclasglli
de'l nomenelador internaeional, que textualmente deseribe: 'Rr//¿,fcr.s tn elárea de mtisica, guias impresas
para enseñar a otras eamo ejeeutar instrumentos ¡rrrs'le'a/es, manuales que princi¡talmente cubren el área
de la músies,» 

-.="--"--

Que, a los efeetos de determinar si la solieitud de registro de marea .SCHOOL OF ROCK' resulta
genériea para los produetos que pretende arnparar, deLrernos preguntarnos si dicha denominaciórr
eonstituye la designaeión usual dc, los produetos que solieita. En ese sentido, tcRemos que la
denominaeión "SeHOOt OF ROCK" no eonstituye c,l nombre habitual eon el que se designa a los
produetos de la elase 16 del nornenelador internaeional y tampoeo calit'iea o deseribe los productos
pedidos,

Que, esta Direeeión entiende que la soliertud de registro "SCHOOL OF ROCK Y ETIeUEIA,
represcnta una ereaeión lingüfstiea distintiva. Esta singularidad emana de la artieulaeiC¡n de los elementos
visuales, fonétieos e ideológieos que traseiendetr su significads rndividual para adquirir una identidad
marearia robusta y difereneiadora. :====

Que, esta eombinae ión estratégiea de térrnino posibilita un posie ionamiento etectivo de la marca en
el mereado. En virtud de ells, se puede alirmar qne la rnaree es evoeativa, ya que no satisf'ace los requisitos
doetrinales para scr e lasiñeada eomo genérica o descriptiva,".-,..-----..

Que, al rcspeeto, el Dr, Jorge Otamendi, r.R su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evoeativa, dieiendo: nLa nterea evocativa es aquella que da al eonsumidor una idea clara sobre alguna
propiedad a earueterfstiea del ¡»rodueta o servieia quc va a distinguir, o aLtn de la activiclad que desarrolla
su titular,,,/,,, Las mareas cvaeativas son consideradas por los tribunales corna tnarcas débites. El argumento
en el que se basa esta afirmaeión es que eualquier ¡tersona tienc'el dereeho de evocar en sus ntarcas las
prupiedades a carueterfstieas de los praductr¡s o senie ios que va a distinguir eon ellas. Esto hace que el
titular de una mar€a evoeativa deba aee,ptar, o t1a pueda tntpedir, que otras merees evaqaen tantbién las
m i s m as p ro p i edades o ea rae te rf stiees. "= = = = = = =

Que, eonviene meneionar lo señalado en el Material: "Dúpetrir:es par6.:el Exuten'dp
Paraguay" aprubado por Resolueión DINAPI N'259/2u'2\: "(,,,)La Otieina denégará él '-,r'f¡ár

ilna
¡d lndu¡tri¡l
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pot s* descriptivo si el signifrcado del signo fuese pereibido inmeüatamente por el públieo peñnente
como una informaeión sobrc los produebs a ser¡icios espeelfieados, Tal serfa el easa euanda el signa
proporciona informacián, en pafticular, sobre le eantidad, calidad, caraeterlsdeaE, finalidad, especie o
tunaño de los producüos o seruicios(.,,)'i{ :=="===

Que, es importante destae ar que la denominaeién solicitada, "SeHOOt OF ROCK Y ETIQUETA,", es a

su vez la razén social de la firma solieitante, SCHOOL OF ROCK, tte, En otras palabras, la meree euyo

registro se persigue se identifica con el nomtrre de la empresa propietaria. A este respeeto, eabe señalar que

la legislacién marcaria otorga proteceión al nombre e omere ial, eonstituyéndolo en propiedad a los efeetos

cle la ley desde su primer uso públieo, Por eonsigt¡iente. dado que la solieitud de registro de marea ineluye
el prr:pio nombre comercial cle la tjrnla solicitante, se rlesearta la existeneia de mala f'e por parte der la

misma, ya que está solieitando el registrn de su propia dt nominaeifin eornereial. :--"-=

De igual maRera, el solieitante ha agregado a estt¡s auttrs, la e:opra eon eódigo de verifreaeión de su

registro estranjero ante la ofieina naeional de Estados Unidos, extremo que nos permite eolegir que el

solicitante pretende extender su registro de marea a nuestro pafs. ='-="===

Adieionahnente, la marea solieitada posÉre una etiqueta distintiva celn la denominaeión SeHOOt OF

ROCK escrita en letras estilizadas, la letra "O" rJel vocablr¡ RQCK contlene la irnagen de una guitarra, El

eonjunto de estos elementos €rea uRa impresión rJiferente y aporta eierta elistintividaela la marea,

maree solieitada

Que, la Resolucién recurrida se futrda en lo pre,eeptuaclo e,n el ineiso e) de la Ley, Al respeetn,lo que.

dicho inciso impide respeeto de las mareas, es que éstas ¡rretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabrieante debe valerse para difundir la naturaleza básiea. o las

caracterÍsticas, especifieaeiones téenieas prineipales de su ¡lrodue:to, obligándols a reeurrir a eireunIoquios
para lograr aquella finalidad, En e.se sentido, la solie rtud dc autos es uRa marea, que Ro haee refereneria a la

naturaleza básiea o espeeifieaeir nes téenieras prineipales de sus produetr:s, es eminentemente evnr:ativo,

elotado de cierta personalidad que permite distinguirla ele otras e irlentifrear un produeto, lfnea de

produetos o el eeinjunto de produertos (o servteios) que preivienen de una misma empresa,

Que, en base a las eonsideraeieines de heeho y de derereho e:xpuestas, habiéndose realizado el

examen cle registrabilielad de la solieitud de registro: ésta Direeeién considera que es uR

las características ne.eesarias para su registrol peir celnsigttiente, y al no eneo

prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resol

rDirecc¡rin Nacional de Propiedad lntelectrral, Diree'trices ¡rara el Exanren d¡ hJart:as en Paragttay, (2025), f
https://www.dinapi.Fov.py/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/directrr ces

cilne
ielld Indu¡ui¡l
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POR tA CUAI SE REVOCAN L¿.S RESOLUCIONES N' 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y N' 1376
DE FECHA oz DE oeruBRE DE 2024 DIcTADAS poR LA pmnectér.¡ DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE
soUelTUD DE REGISTRO DE LA lúAReA "SCHOOL OF ROCK y ETIQUETA", C|-ASE 16, EXPEDIENTE N'
rc829?120l9, SOUCTnADA pOR SeHOOt OF ROCK, Lte . -.....

Art.le

Art.2e

POR TANTO,
tA DIREETORA GENERAL INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE tVE

REVOCAR las Rest¡lueiones Nn lvle de feeha 17 de dieiembre de 2020 y N' 1376 de feeha
02 de oetubre de2024 dietadas pur la Direeeión de Mareas,

ORDENAR la proseeueión de los trárnites de la solieitud de registro de la marca "SCHOOL
OF ROCK Y EflQUETA', e lasc 16, Aeta N" 108293/2019, solieitada a nonrbre de SCHOOL
oF ROCK LLC. --=--'

Art,3e

tora Gineral
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POR LA CUAL SE REVOCAI{ LAS RESOLUCIONES N'1935 DE FEEHA 17 DE DIEIEMBRE DEzOzOYN" I38I
DE 02 DE ocruBRE DE zoz4 DIcTADAS poR LA BtnccetéN DE MARcAS EN Et EXPEDIEIüE DE
sollctruD DE REGISTRO DE t.A MARCA ',SCHOOL OF ROCK y ETTQUETA" CLASB 41, EXPEDIENTE Nu
to8295120t9, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. --.-.-

Asuncrérr, 27 ABR 2026

MSTO: El recurso de ape.laetón interpuesto perr el representante eonveneional de SeHOOt OF

ROCK, LLC eontra la Resolueión Nu 1935 de feeha 17 de dieiembre. de 2020, dietada por la D¡reeeión ele

Marcas, y: -----"--"

RES U LTA:

Que, en feeha 29 de enero de 2021 se presenta el representante eonveneional de SeHOOt OF ROCK
LLC e interpone Reeurso de Reeonsideraeión y Apelaeión en subsidio en eontra de la Resolueión Nu 1935

de feeha 17 de dieiembre de 2020, dietada por la Direeeión de Mareas,

Que, por Resolución N' l38l de feeha 02 de oetubre de 2A24,la Direeeión de Mareas eonfrrmó en
todas sus partes la Resolueión N'1935 de fecha 17 de dieiembre de 2020,:--"=

Que, en fecha 02 de octubre deZQ24 fue dietada la provideneia que eoneedió elreeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante eonveneional de SCHOOL OF ROCK tle
expresé agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 04 de noviembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueión N'1935 de feeha 17 de dieiembre de 2020 eonsidera:.(,,)Que la salicitud de
registro de la marca SCHOAL OF ROCK ha sido presentada para amparar las servieias de la elase 41, Que
habiéndase realizada el examen de registrabilidad de la eitada marea, ésta Direeeián considera que la
misma incurce en las prohibieiones de la Ley 1294/98 de Mareas, que dispone que na pueden eanstituir
mareas: Art, 2 Inc. e) ,., los gue eonslstan enteratnente en un signo qtte sea el nombre genériea o
designación del produeto o servieio de e¡ue se trate, o que pueda servii en el eamereia para ealifiear a
describir alguna caracterfstiea del produeta o servieio,, La denominaeión en su t¡adueeiún al españal se
eonsidera deseriptiva y sin distintividad alguna eon relaeión a las servieios que desea proteger,=, En
coRsecuencia no ha lugar a lo solieitado(,.,)'l 

-=====

Que, la Resolueión N' t38l de feeha 02 de eietub¡re de 2024 eonsidera: "(...) Tras un análisis más

profundo, teniendo en euenta su traduceión al españal "ESe AEbA DE RO2K' y las servieias qae busea
proteger, se advierte que la marea "SCHOAL OF ROCK" posee caracterfstieas genérieas. Diehos ténninos
son de usa com(tn en el ámhito educativo musical, por lo qrrc esta Direeción cemeluye que la mar€a no
posee distintividacl suficiente pera ser registrada(,,,)"-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(,,.) conespande afirmar que la
denominación no puede ser eonsiderada genériea, sina que la misma es espeeial y novedasa, )r es una
ereaeión original de mi manclantc. además acantpañada de un lagotipa difereneiadar que refuerza su
carácter distintivo .,,/,.. es importante rec'ardar que la marea evoeativa es aquella que da al eonsumidar una

insc:ripeión de marcas que tengan caráeter evaeativo ha sido aeeptada por la daetrina. ya

deja de ser novedos& St sn c'ansecuencia registrahk: parque pasea ñterua
la

Cristaldo
nterina

Propiedad Indurrrirl
Propirdad lnrrlenuai

artfculo,.sea de su tinalidad, de sus elementos constitutivas o r/e sus

idea clara setbre alguna propieclad o caracterfstic:a del produe:to o servicio que va a *1,., La

t1l,
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POR tA CUAL SE REVOEAJ.I LAS RESOTUCIONES N. 1935 DE FEEHA 17 DE DICIEMBRE DE2O2OYN.I38I
DE 02 DE ogruBRE DE 2024 DIcTADAS poR t A omneetéN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE
soUelTUD DE REGISTRO DE tA MARCA "SCHOOL OF ROCKY EflQUETA" CI*ASE 41, EXPEDTENTE N.
108295/2019, SOUCTXADA POR SeHOOt OF ROCK Lte. ------
marea solieifada por mi rcpresentada en e'1ase 4l ya ha sido registt'ada en el exterior (en namerosospalses)
ba¡o la misma denominaeiín que la solieitada en nuestra pafs. Efeetivamente, al pretendet' presentar la
salicitud de rcgistrc en el Paraguay, nti manrlante sintplemente está buscando extender un derecho ya
adquirida en el extrun)eto, a nL)cstra pafs(,,,)'-"="

Que, eorresponde a csta instaneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o Ro del recurso
interpuesto

Que, la jurisprudeneia y doetrina más destaeada sobre la materia quc nos coRvoea, añrman que una
denominaeión posee el earáeter de genériea, respeeto de un producto o servieio, cuando la misma
eonstituye la denominaeión eon la que neeesaria y eorrientemente se designa al género al que ese

produeto o servieio perteneee, Dieho earáeter debe desprenderse del signifleado que posee para los
eonsumidores cR el lenguaje esruiente. En ese sentido, a fls. 01 de autos se apreeia que la solieitud de

registro de la rnarea .SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" fue presentada para eubrir servieios de la glAs*[
del nomenelador internaeional, que textualmcnte deseribe: "Produeción de grabaciones visuales y de
audia; servieias dc entretenimiento en forma de grabaei(tn ntusieal y scryielos de estudio de grabación de
sanida; servicias edueaeianales eama ser, et¡n¡lueeión de e/ases y talleres en el área de música, actuaeión,
eone'ieftos, eampetieión y servteios de entre,teninlie'nto; servieios de entretenimiento €arna ser,

aetuaciancs masieales en vivo; aetividades culturales, tales eomo, aetuaeioncs de artes visuales y artfsticas
en vivo; prcdueeión de música, grabaeiones musiea/es y grabaeiones de video; servicios de
entretenimiento en el árca de mtisiea, actuaeianes en vivo, músieos, aftistas rnusieales, aetuaeiones
ntusieales, eantantes, grabaeianes rr¡usiea/es y servieios de esfrrdiss; servieias edueacionales y servieios de
entrcnamiento eoma ser, provisián de elases, seminarios, tutorfa y mentorfa en el área de aftes visuales en
tbrma de aetuaeianes musieales cn viva; presentaciótt de aetuaeiones musieales; servicios educaeionales y
servieios de entrcnamiento eomo sen provrs'ión de elaseg semlnarlos, tutorfa y mentorÍa en /as áreas de
ejeeueián de instrumentas musieales y eanto; eondueeión y arreglo de c'oneiertos; reservas para
eoneieftos; desarrclla artfstieo eomo ser, nentorfa en el área de eomposieión de eanciones, eomposicién,
pradueeión de músiea y mereadoteenia de exito para esti¡ttulo de nuevos arfisras, ' -----------

Que, a los efeetos de determinar si la sslieitud de registro de marca "SCHOOL OF ROCK' resulta
gcnériea para los servieios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dieha denominacién
eonstltuye la designaeión usual de los servieios que solieita. En ese sentids, tenernos que la denominación
-SeHOOt OF ROCK' no eonstituye el nornbre habitual eon el qLle se designa a leis servieios de la clase 4l
del nomenelador internaeional y tampoeo ealifiea s dese ribe los servie,ios pedidos,

Que, esta Direeeión entiende que la solieitud rle registro "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA'
reprcsenta una ereaeión lingüfstiea distintiva, Esta singr.rlaridad emana de la artieulaeiórr de los elementos
visuales, f,onétieos e ideológieos que traseienden su signiiieado individual para adquirir una identidad
rnereana robr.rsta y difereneiadora. :====--

Que, esta eombinaeión estratégiea de térrnino positrilita un posicionamiento efeetivo de la marca en
el tnereads, En virtud de ells, se puede afirmar que la rnarea es evoeativa, ya que no satisface los requisitos
doetrinales para ser elasifieada eomo genériea o deseriptiva.==--=--=-==""

Que, al rcspceto, el Dr. Jorge Otamendi, cR su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la ma

evoeativa, dieiendo: "La marea evoeativa es aquella que da al eonsumidor una i,

prapieelad s earaeterfstiea del pradueta o servieio que va a distinguir', o aun de la

Gendral Inte¡ina
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su titulan,,/,,, Las mareas evaeativas son cansidet'adas por los tribunales eomo
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POR LA CUAL SE REVOCAN I-AS RESOLUCIONES N'1935 DE FEEHA 17 DE DICIEMBRE DEzOzOYN" 13EI
DE 0z DE ocruBRE DE zo24 DIcTADAS poR LA BnrccréN DE MARcAS EN Et EXpEDIENTE DE
sollclruD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA "SCHOOL OF ROCKY ETIQUETA" CLASE 41, EXPEDIENTE Nn
t08295 I ZOtg, SOLICITADA pOR SCHOOL OF ROCK, LLC. -. -.. -

en el que se ba.sa esta afrrmaci1n es que cualquier persana tiene el dereeho de evaear en sus mareas las
propiedades o earaeterfstieas de los produetos o servieios gue va a distinguir ean ellas. Esta haee, qtrc el
titular de una marea evoeativa deba aeeptar, a no pueda impedir, que atras mareas evaquen también las
mismas propiedades o earacferfstieas, "=-====-

Que, conviene meneionar lo señalario en el Material: ?ireetrices para el Examen de Mareas en

Paragttay" aprobado por Resolución DINAPI N'259/2CI25: "(..,)La Ofreina denegará el registra ele un signa
por ser descripüvo si el significado del signa fuese pereibido inmeüatamente por el públieo pertinente
como una información sobre los productos o selieios espeeifreados, Tal serfa el easo euando el signo
proporciona información, en patticular, sobre la cantided, ealidad eancterfsticas, ñnalidad, espeeie a
tamaño de los productos o seruicios(...)'4 ----"---

Que, adicionalmente, otro critc.rio a ser analizarJo a la hora de determinar la posible eoncesión es si

existe coexisteneia previa en el nornenelador solicitado. Al respeeto, vemos que existen otras rnareas

registradas en clase 41 qr.re euentan eein denominaeiones srrnilares: MH MUSIC SCHOOL, p6.gistro Nu

554821; SCHOOL OF TOMORROW, Registro N' 5975461 MY ROBOT SCHOOL, Registro N" 5571341 SPIN DI
SCHOOL, Registro N' 529608; extrc'mo que demttestra la coc.xisteneia de elenonrinaeiones s¡milares a la
solicitada en auttos, a nomtrre de dif'erentes titulares y en la misma elase, sin que ello aFeete la libre
eompetitividad, esta Direeción no eneuentra fundamentos legales que impidan qLle la solieiturJ de registro
actual pueda prosperar en registro.

Que, resulta importante destae ar que la denominae ión e uyo registro se solieita .SCHOOI OF ROCKY
ETIQUETA", eonstituye a su vez la razén soeial de la firrna solieitante, SCHOOT OF ROCK tte,; es decir,
que la marca solicitacla se identifiea e on la razén social r¡ue presenta la firma propietaria, A ese respeeto, se

señala que la ley marearia prcltege al nombre eomereial, eonstituyendo propiedad a los efeetos de la ley
eitada, la cual se adquiere desde su primer uso pfiblieo, En ese sentido, estando ineluida la sellieitud de

registro de marea en el mismo noml¡re eomereial de la firma solicitante, no podrla existirmalafe porparte
de la misma pues, solicita el registro de marea de su propio nombre eomereial.=

De igual manera, el solicitante ha agregado a estos eutos, la eopia eein eódigo de verifieae ión de su

registro estranjero ante la oficina naeional cle Estarlos Unidos, extre¡no que nos permite eolegir elue el

solicitante pretende extender su registro de marea a nuestro paÍs. --------

Adicionalmente, la marca solieitada posee una etiqueta tlistintiva eon la denominaeión SCHOOL OF
ROCK escrita en letras estilizadas, la letra "O" del voeatrlo ROCK cetntiene la im
conjunto de estos elementos crea uRa impr:esién diferente y aporta eierta distinti

marea solicitada
í¿l Intetina

Propiedad lndurtrial

Propiedad Intelecturl

I Dirección Nacional de Prr:piecJad lntelectual. Directrices ¡rara el Examen de lvl¡reas en Paragrray, (2025), Disponible en:

lf :.t-:t
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Resorueión-'-02 1 1
POR tA EUAI SE REVOEA¡{ LAS RESOLUCIONES N' 1935 DE FECHA 17 óE DICIEMBRE DE 2O2O Y N' I38I
DE 02 DE OETUBRE DE 2024 DISIADAS POR LA DIRECCIÓN DE NáARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
souerruD DE REGISTRo DE I¿ N4ARCA '*SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CIASE 41, EXPEDIENTE N.
108295/2019, SOUCmADAPORSCHOOL OF ROCK LLe. --.-..

Que, la Resolueión reeuruida se Funda en lo preeeptuado en el rneiso e) de la Ley. Al respecto,lo que

dieho itreiso impide rcspceto de las Rlareas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el esrnereiante o fabrieante debe valerse para diFundir Ia naturaleza básica, o las

earaeterfstieas, espeeifieaeiones téenieas prineipales de su servielo, obligándolo a reeurrir a cireunloquios
para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solieitud de autss cs uRa marea, quc no haee ref'ereneia a la

naturaleza básiea o espeetfieaeiones téenieas prineipales de sus servieios, es eminentemeRte evoeativo,
dotaclo de cierta personalidad que permite distinguirla de otras c identiflear un servieio, lf nea de servicios o

el eonjunto de servielos (o produetos) quc" provienen de una misma empresa,

Que, en base a las consideraeiones rle heehu y de elereeho expuestas, habiéndose realizado el

examcR de registrabilldad de la solieitud de registro; ésta Dlreceión eonsidera que es un signo que posee

las earaeterfstieas neeesarias para su registrol por eorrsiguiente, y al no eneontrarse inserta dentro de las

prohibieiones de la tey Nu 1294198 de Mare as, eorresponde revoear la Resolueión recurrida

Art,le

Art.2s

§t.3q

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

RESUELVE

REVOCAR las Resolueiones Nu 1935 de feeha l7 de dieiembre de 2020 y N" l38l de 02 de

oetubre de2824 dietadas por la Direceión de Mareas.

ORDENAR la proseeueión de los trámites de la solieitud de registro de la marca "SCHOOL
OF ROCK Y EflQUETA', elase 41, Aeta N" 108295/2019, solieitada a nombre de SCHOOL
oF ROCK LLe. :=="==

tofa
6cne iedad Indu¡r¡ial

Nacio¡al de l¡trlecrull
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Resorueién-.1lz 12
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUEIONES N'437 DE FEEHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N'672 DE
FEcFtA 02 DE MAyo DE 2023 DIcTADAS poR LA pmecctóN DE MARCAS EN EL EXpEDIENTE DE
sollclruD DE REGISTRO DE L MARCA ',FARMASHOP y ETIqUETAI" etASE 42, EXPEDIENTE N"
85008/2020, SOLICITADA POR COBOE S.A..

Asuneién. 27 ABR 2026

MSTO: El reeurso de apelaeión interpuesto por la representante eonveneional de COBOE Sá. en
contra la Resolueión N' 672 de fee ha 02 c'le mayo de.2A23, dietada por la Diree eión de Mareas, y,:=========.=

RES U LTA¡

Que, en feeha l3 de julio de 2022 se presenta la representante eonveneional de COBOE S.A. e

interpone Reeurso de Reeonsideraeién en eontra de la Resoluetén N" 437 de feeha 29 de marzo de 2A22,

dictada por la Direce ión de Mareas.

Que, por Resolueión N' 672 de fueha 02 de mayo de 20?3, la Direeeién de Mareas eonfrrmé en todas
sus partes la Resolueién N'437 de feeha 29 de marzo de 2022.

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta la representante conveneional de COBOE §.A. e

interpcrne Reeurso de Apelación en eontra de la Resolue:ién N" 672 de fee ha 02 de mayo de 2A23, dietada
por la Direeeión de Mareas.

Que, en feeha 19 de septiembre de ZaB fue dietada la provideneia que eoneedié el reeurss de

Que, en feeha 25 de octutrre de 2023 la representante eonvencional de COBOE S,A. expresó agravios,
Esta Direeeién tiene por presentada la expresión de agravieis y llama autos para resolver en feeha 30 de

oetubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución reettrrida ceinsidera: "(.)Qtrc la salie'itud de registro rle la marea FARM¡ASHOP ha
sido p.resetúada para amparar /os sen,ieios de Ja elase 42, Que habiéndose realizactet la btlsqueda cle
antecedentes de /a c'itada marca, se ha constatada la exisfencia en dieha elase de la marea: Expedientc,
Denominaci(tn Clase Registrc Titular zAll-lrc1SZA 2Ul-ll00SZl PUNTOFARMASHAP PANTOFARM,ASh|OP
35 44 365743 365744 Farnta S,r,l. [PY] Farma S,r,l, [PYl Camentario: Que tadas las denaminaeiones son easr
idénticas, muy semejantes, no porlrán te¡ter coexisteneia ¡taeitie:a, en c'/ases relaeionadas, sin etear rie.r6o
de confusicln entre los eonsumiclores,-, par la que de e:onti¡rmidad al axfe'ulo 6s de la Ley 1294/98 de
Mareas, net ha lugar a lo solicitada(...)'-"---=-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; "(..,)Primeramente, la solie:itud de mi
representada 'FARMASHOP" y Etiqueta se eneuenfra ünúta«Ja para eubrir especfficamente las srguientes
servicios en la clase 42 ,,./..,, ntientras que la mar€a "PANTOFARMASHOP" eubre los siguientes seruieios en
/as c/ases ,5 .../,.. y en la clase 44 ,,,/,.. eomo se puede observar a sintple vista, en el prcsente easa existe una
marcada diferencia entre los servielos cubieftos par la marca solic'itada S, las marcas indicadas eoma
anteeedentes, por lo cual resulta ineoncebible rma ¡toteneialconfitsi(tn en elsena delpúbliea eanrumidar.
Es asÍ que lo manifestado en la resolueión recarrida respeeto a la supuesta relación de las e/ases eareee de
total relevaneia para el ¡tresente casa ,..1... En segtndr: lugar, c,s impofiante
marca fue depositada como marca mixta, ¡tar la que la solieitud de marea de

<1e

Cristaldti
I lnterina

Indu¡trial

desmembrada para s¿l anállsis de registrabilidad, sino que dehe ser

l,{-acion rl dlt, opi e d ad'i nrtl t c tu' I
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Resorueión*. 0 2 12
POR Lq, CUAL SE CONFIRI,iAN láS RESOLUCIONES N'437 DE FECHA 29 DE N,IARZO DE 2022 Y N' 672 DE

FEcHA 02 DE N,fAyo DE 2023 DIcTADAS poR LA pmEcctóN DE NTARcAS EN EL EXpEDTENTE DE

sollemuD DE REGISTRO DE Lá. IUARCA ',FARMASHOP Y ETIQUETA" CLá.SE 42, EXPEDIENTE N'
8500812020, soHelTADA POR COBOE §.A..

sal¡eitado, N solieitar una matea mixta inpliea que la apreeiaeión de la ntisma debe hacerse en forma
canjanta ,,,/,,, lvt¡ mandante es titular de la ntarea FARMASHOP y familia de ¡narcas, las cuales se encuentran
eitadas en el euadru más abaja detallado y se halla eaneedida en * pafs de origen lJruguay, en elases 03, .0,
30 ,71 35, ?q, 40, 43,44,45, ineluyetdo la c'lase 42 ,,,/... agravia que elA-quo haya obviado el hecho de que
anbas mareas eomparten el elemento FARMA ineluso, para la misma elase 42 el euales de uso fteeuente y
camtin en atros registros marearios(,,,)'

Que, eorresponde a esta dependencia adrninisffativa resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuestt). ="====.=====

Que, tal eorno lo expresa el Art. I de la tey Nu l294l98,las mareas son signos que sirven para distinguir
prodlletos o servieios. Sin embargo, se encueRtran reguladas en la propia legislación marearia, ciertas
restrie:eiones para el registro de una mercai es deeir, diehas lirnitaciones -a la hora de eonsiderar la

viabilidarl del regisüo marearit¡= se eneuentran Flara preeautelar otros dereehos o intereses, tan válidos

eorllo el dereeho a eonstituir una mar€a,

Que, a los efeetos de eote;ar las rnarcas er1 pugne, exrsten cnteriss generales avalados, tanto por la
doeffina eomo por la jurisprudencia, que perrniten sopesar las similitueles dentro de los eampos gráfieo y

fonétieo, asf eomo del aspeeto ideológie o o eoRe L,ptual, ===-=='-=--

Que, cR ese sentido, eR los aspeetos gráfieo y fonétie o, entre la marea base de reehazo
"PU¡ITOEARIv{ASHOP' regisilada en [a elase 35 y "PUNTOFARMASHOP' registrada en la clase 44 y la

solieitud de registro de la rnarca *FARMASHOP Y EflQUETA', se evideneia que la marea base del rechazo
se eneuentra reprodueirla en la rnarea soliertaela, En ese sentid«r, tenemeis que la denetminaeión solieitada
*FARMASHOP" es muy sernejante a la rnarca registrada " PUNTOFARMASHOP', eomparten el elemento
FARMASHOR eomo se puede apreeiar a eontinueeión: ---."-.

FARMASHOP

PUNTOFARMASHOP

PUNTOFARMASHOP

(solie itada en la elase 42)

(rnare a base de reehazo registrada en la e lase 35)

(marea base de reehazo registrada en la e lase 44)

Que, esta semejanza denorrrinativa trae apare¡ado que la pronuneiaeión de las rnismas también lo sea,

cR ese sentido, también existe una gran sirnilitud f'onética, Por ello, al visualizarlas o pronuneiarlas de forma
sueesiva se veriñean las similitudes de gran rnagnrtud.

Que, esta dependeneia adrninistrativa esnsidera que la denominaeión solieitada "FARIvIASHOP Y
EfiQUETA', resulta indudablernente sirnilar a la marea base de reehazo, De la eontrastaeión de las
denominaeiones en su eonjunto se verifiea que no existen sutieientes elementr¿s difereneiadores entre sl, y
que de las seme¡anzas ortográfieas se gerlera una sirnilitud fsnétiea, por tanto la impresién auditiva que
geRuan arnbas podrfa eeusar eonfusión en el púrblico eonsurnidor. ======.-"-=

Que, en lo referente a la etiqueta de la marea solie itada, al eotejar la misrna se apree ia que no eontiene
-elemetltos eontundentes, la rnisma eonsiste en la denelrninaeión solicitada eserigryeq{gqqs minú
irnprentas en eolsr azul ba;o elfondo blaneo, corno se puede apreeiar en el siguicfiÉ:i,rte'¡g:üffi

/



#*\ GOBIERNO r,n PARACUAI
\Y PARAGUAY REKUAI

Resorueión *. 02 12
poR LA cuAL sE coNFIRMAN LAs RESoLUqoNES N' 477 DEFEcHA 2g ne MARzo DE z0zz y N'672 DE

FEcHA 02 DE MAyo DE zozg DIcTADAS poR tA orReccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'FARMASHOP Y ETIQUETA" ETASE 42, EXPEDIENTE N"
85008/2020, SOLICITADA POR COBOE S.A..

Que, en cuants a la eoberturas de servieios, la nrarea base del reehazo se eneuentra registrada e:n la

clase 35 y 44 etel nomene lador clficral, para los servierios det "C)amerciilizaeión, importaeión, representaeián,

exportaeión rle medieantentos, artfeulas de farmaeia, a¡taratos e instrumentalc:s quirúrgieas y
adontológieas. perfurnerfa y atines" y "Servieio de eonsultas en materia rle farmacia, servieio médieo

integral, estética", respeetivamente, Por sr.r parte la marca solicitada pretende elregistro en la elase A?,para

los servicios cle; "servieios de investigatiétn eon tine,s médie'os-tbr¡nacéuticos; servicias de investigaeión ¡'
desarrollo de nuc,vos productas:servreios de ensayos c/ufnrle'os; servieic¡s de labaratetrias eientffre'os'i Si

bien las mareas no se encuentran en la rnisma elase del nornenelador ofieial, sus servieios se eneuentran
relacionados. ----------

De igual maRera, conviene traer a eolaerién ln señalado en el Material: 'Dirc-triees para el Examen rie.

Marcas en Paraguay" aprobado por Resolueién DINAPI N' 259/2075: "La mayarfa tle los easas de canflicto
entre marcas no sc)t1 por una situac'ión de dr¡ble identielael sino por la aeurreneia «le alghn gndo de
similitud enfe los signos y los praduetos o sen¡ieios, lo Ete reqilere un análisis más detenido, En estos

casos, la objeción al registro de utn mar€a se basará en el prineipio del riesgo de eonfusión. Baia c,stc.

principics se debe denegar el registra ele una marea annrlo las elementos y elreunstaneias del caso

inüquen que, si la marca fuese usada en eJ comereio en el Paraguay en relación eon Jos produetos o
semicios especifrcados, el uso probablemente eausada un rtesgo de eonfusián en el seetorpeñne.nte de
consumidores. A esfos efectos debe entenderse por eonfusión cualquier suposieión o pereepción eúnea
por parte de un consumidor sobre la existeneia de un vlneulo entre las matcas en eonflieto,loE tizulareE de
dichas marcas o el origen comercial de los prodactos y seruicios desrgnados par las mareas, euando die'lto
vínculo en realidad no exi"sfe. "/ 

----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelanto, encontramos que reeurre a afirmaciones

dogmáticas al sostener que las mareas er1 pugna ¡roelrán e oexistir paclfie amente en el mereado atendient|l
a que poseen sufieientes elementos cliferenciadores, al c.lernetttr.¡ figurativo de la solieitada, a la

coexistencia de marcas con el vocablo F'ARMA y al registro extranjero cle la solieitada, sin embargo, tras el

cotejo y análisis en cclnjunto realizadr:r sin artifie iales desmemhracrones. de forma sttcesiva y nn simultánea,

vemos que el resultado que arroja la visión en conjr"rnto demuestra que sf existe posihilidad de eonfbsién
entre las mareas en pugna.

Respecto a la coexisteneia de mareas que eontienen el elemento FARMA en su denominaeién, esta

Direccién e onsidera importante señalar que entre la mare a solieitada y la marea anteeedente existe nlayor

similitud qr:e sólo en ese elemento cie uso er¡mún, las mismas c:omparte.n FARMASHOP, ers deei

de sus elenclminaci«=¡nes. La marca solicitada cuenta con un vocablo de nueve letras, el

vocablo de catorce letras, de las cuales nueve son comunes y se

FARMASHOP . P U NI'OFARMASHOP.

1 [)ircccirin N¡rcirrnrl clc Prr4'icch<l lntelecrunl, (]lll5) F)¡r"r,i??¡ /¡,üw il Iir\utt?i fu t\lrttntt n lhr,ltltrtt',
I't¡r.<./,/¡¡tru,li¡¡r.i.,*,r../r.,,rtrl/vllnrrnicrlr.l in,L¡sttirl/nrrrces,/¿iitccrti¡-cs
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Resorueión-'l)2 12
POR tA CUAI SE CONFIRIüAN LAS RESOLUCIONES N'437 DE FEEHA 29 O' MARZO DE2O22Y N' ó72 DE
FECHA 02 DE MAYO DE 2023 DISTADAS PoR LA pmcee¡éN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE
souemuD DE REGISTRO DE t-A. MARCA ',EARMASHOP y ETIQUSTA", eltsE 42, EXPEDIENm N.
8t008/2020, souetTADA poR eoBoE S.A..

En ee¡nelusién, esta dependenera administrativa considera que la s«¡lieitud de registro de la marea
"FARI4ASHOP Y ETIQUETA'no podrá eoexistir con la marca base de reehazo "PUN?OFARN4ASHOP", esn
la eual presenta rnás serne;aRzas que dif'erencias en krs earnpos visual y fonétieo, nláxime eonsiderando la

natttraleza de los servieios por arnbas comercralizadas, :==="

Que, en base a las consideraciones de hechc¡ y de derecho aruiba expuestas, atenclien«lo al earácter
elniRerlternente cautelar y tuitivo del derecho nrarcarro, contbrme a lo dispuesto en los Artículos 6y Z

ineiso f) de la tey N' l294l9S de Mareas; es eriterio de esta depencleneia administrativa que eorresponde
eonfirtnar la resolueión apelada por ser insostenible una coextstencia pae Ífie a entre las mismas.

PORTAAITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

Aft.Iq CONFIRMAR las Resolueiones Nu 437 de t'eeha 29 de nrarzo de zozz y N" 672 de
fbeha 02 de mayo de2O'13 dietadas por la Direceión de Marcas.

Aft.2q DISPONER

ETIQUETA'

el arehivo de la solicitud de registro de Ia lnarea ,FARMASHOP Y
, elase 42, Aeta N" 85008/2020, solieita

fft.3q NoTIFÍQUESE,.=-.--=.===

tota Gen ral !nte¡ina
Gtnet¡l l¡du¡tri¡l

l¡ttltctuslN¡cion¡l dc

e
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Resorueión*'llz 1 3
POR LA CUAL SE REVOCAI{ tAS RESOTUEIONES N" I42O DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N' 1382 DE FEEHA
02 DE ocruBRE Dgzoz4 DrcrADAs poR tA BnecetóN DE MARcAS EN Et EXpEDIENTE DE souetruD
DE REGISTRO DE LA N4ARCA 'SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" etASE 41, EXPEDIENTE N'7E043/2021,
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK LtE. _.-...

,Astrneién, 27 ABR 2026

MSTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante eonveneional de SeHOOt OF

ROCK, LLC contra la Resolueiórr N' 1420 de feeha l1 de agoster de 2022, dietada por la Direeeión de Mareas,

y: -'-'--"-
RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre cle 2022 se presenta el representante eonveneional de SeHOOt OF

ROCK, LLC e interpone Reeurso r1e Reconsideraeión y Apelaeión en subsidio eR eoRtra de la Resolueién

N' 1420 de fecha ll de agosto de 2022, dietada por la Direeeión de Mareas,

Que, por Resolución N' t382 de feeha 02 de oetubre rie 2024, la Direeeión de Mareas eonfrrmó en

todas sus partes la Resolución N'1420 de feeha 11 de agosto deZa22,

Que, en fecha 02 de octubre deZA24 fue dietada la provideneia que eoneedié elreeurso de apelaeión

interpuesto

Que, en fecha 30 de oetubre de 2024, el representante eonveneional de SeHOOt OF ROCK tte
expresó agravios. Esta Direeeión tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver

en fecha 04 de noviembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' l42O de feeha Il de agosto de 2022 eonsidera: "(.')Que la soüeitud de registxt
de la marca School of Rock ha sido ¡»resentada para amparar lcts servlc'ios de la elase 41, Que habiéndase,

realizado el examen de registrabilidad de la citada marea, ésta Direeeión eonsidera que la misma ineurce en

las prohibic're¡nes de la Ley 1294/95 de Marcas, que dis¡totte qtrc na pueden constifitir nareas: Art, 2 lne, e) .,,

los que conslstan enteramente en un signo que sea el nr¡mbre genérieo a designaeión del pradueta a
servieiet de que se rrufe a que puerla servir en el eomereia para ealifrear o deseribir alguna earacterfstiea del

produeto o servicio., La denominaeión se eonsiclera descriptiva y sin distintividad alguna eon relae¡ón a las

servieios que desea proteger,-, En eonsecuencia na ha lugar a lo solieitado(,.,», :==="

Que, la Resolueión N' 1382 de feeha 02 de r:etubre de 2024 eonsiderar "(.,.) Tl'as un análisis más

¡"trofundo, tenienda en euenta su truduceián al españeil .ESCLJELA DE RO?K" y los servieias que husea

proteger, se aclvierte que la marca 'S?HOOL OF RO€K" posee earaeterfstieas genérieas. Diehas términ¡¡s
san de uso ee¡mitn en el ámbito educativa music:al, par la qrrc esta Direeeián eancluye que la matra no
posee distintividad suficiente para ser registrada(...)""-=

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(,.,) earuesponde atirntar gue la

denominación no puede ser cr¡nsiderada genériea, sino que la misma es espeeial y novedosa,y es ana

creación ctriginal de mi manelante, además acom¡»añada de u¡t logati¡ta difereneiadar que reñrcrza stt

carácter distit'ttivo .../... es importante reeordar que la marea evoeativa es aquella que da al eonsumielar una

idea clara sobre. alguna propiedacl o earac:terÍstiea del produe:to a sc,n¡i€io que ve a distinguir -,1,,, La

deja de ser nctvedosa y en consearcncia registrable potque posea fuerua meram sea rit,l
articulo, sea rCe su finalidacl, de sr¡s e/ementos canstitutivas a de s¿ts cuali que la

marca solicitada por mi representaela en e/ese 4l ya ha sida registrada pafses)
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ResolueiónN' 0215
POR tA CUAI SE REVOEá¡I t.AS RESOTUCIONES N. I42O DE 1I DE i"O,* DE2[22Y N. 1382 DE FECHA
02 DE OETUBRE DE 2024 DIqNADAS POR LA DIREEEIéN DE }VIARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD
DE REGISTRO DE LA IUARCA'SCHOOL OF ROCK y ETIQUETA',, CLASE 4I, EXPEDIENTE N.78043/2021,
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK LLE. _.....

ba¡o la misma denaminaeión que la solieitada en nuesfiu paÍs, Efbetivamente, al pretender presentar la
sol¡eitud de rcgistro en el Paraguay, mi mandante simplemente e,stá buscanda extender tm derecho ya
aelquirida en el extranje,o, a nuest,o paÍs(.,.)" -

Que, eorresponde a esta instancia atlministrativa resslver sobre la proeedeneia «: no del recurso
interpuesto

Que, la lurisprudeneia y doetrina rnás destaeada sobre la materia que nos convoea, afirman que una
denominaeián posee el earáeter de genérica, respeeto de un produeto o servieio, euando la misnra
eonstitu/e la denominaeión eon la que neeesaria y eomientetnente se designa al género al que ese

produeto o scrvieio pcrteneee, Dieho earáeter debc. desprenderse del signifieado que posce para los
eonsumidr¡res en el lenguaje eorriente, En ese sentidc¡, a fs, 0l de autos se apreeia que la solieitud de
regi§tro de la marea .SeHOOt OF ROCK Y ETIQUETA" tue presentada para eubrir servieios de la g[A§*[l
del nomenelador internaeional, que textualmcnte deseribe: §enieios edueativos, a saber, impartirelasesy
talleres en el ámbita de la músiea, interpretaeión, eoneiertos, c'oneltrsos y senieios de entretenimients;
servieir»s de entrctenimie¡tto, a saber, aetuaeiones musieales en directo; actjvidades eulturales, a saber,
espeetáeulos artfstieos y visuales en vivo; pradueeión de músiea, grabac,iones rn¿tsieales S'grabaciones de
vfde'r»: sen'ieias de entretenimiento en kts eempos de la músiea, aetuaeiones en directr¿ m¿i.sieos, ar.tt'sfas
ntusieales, aetuaeianes nruslea/es, eantantes, gral»aeiones nrusieales y servieios de estudio; seryieios
edueativas y servieios de farmaeión, a saber, im¡tartir ey'ases, sentinarie», tutorÍas y tttoria en el eampo de
las artes visuales en la natut'aleza de las aetuaeiones rnusi¿.a les en vivo: presentaeión de espectáculos
musieales; servieias edueativos y de tormación, a saber, impartir clases sernrna rios, tutorías y tutoría en los
ámbitas de la interpretaeiín de instrumentos musieales y el eanto; organizaeión ),dirección de conciertos;
servteios de reservas para eoneiettos,'e1 desarrollo de artistas, es deeir, la tutorÍa en el ámbito de la escritura
de eaneianes, la eampasieión, la produeeion musieal y el marketing de éxito para el fomento de nuevos
arfista§; p:dueeiÓn de grabaeiones sonaras y visualt"s: senrelos de entretenimiento en la ¡taturaleza de la
grubaeión de músiea y servieias de estudict de grabaeión de sonido;se¡yieros edueativas, a saber, impartit
e/a§e''s y talleres en lfnea en las ánbitas de la músiea, la interpretaeión, k:s e.oneiertos, lss eoneursoi y los
servieias de entrctenimiento: servieias de enÜetenimtetlta, a sabet, praprtreirsner eetLtaeiones musieales en
viva y grabadas en lÍnea'

Que, a lss cfeetos de deternrinar si la solicitud de registro de marca .SCHOOL OF ROCK' resulta
genériea para lels servieios que pretende arnparar, debemos preguntarnos si dieha denominaeión
eonstituye la designaeión usual de los servicros que solie ita. En ese sentrdo, tenemos que la denominaeién
"SeHOOt OF ROCK, no eonstituye el nomtrre habitual eon el que se designa a los servieios de la elase 4l
del nornenelador internaeional y tarnpoco ealitlea s dese ribe los servieiss peclidos,

Que, esta Direeeién entiende que la solicitud de registro 'SCHOOL OF ROCK y ETIQUEIA,
rept'esenta una ereaeión lingüfstiea distirrtiva. Esta singularidad emana de la artieulaeión de los elementos
visuales, Fonétieos e ideológieos que traserenrlen su signifleado individrral para adquirir una identidad
rnarearia robusta y difereneiadora. :-=--

Que, esta eombinaeiÓn estratégiea de tÉrmino posibilita un persieionanriento efeetivo de la marca en
el mereado, En virtud de ello, se puede atirrnar que la marea es evoeativa, ya que no satisface los requisitos
doetrinalesPara§crelasifieadaeomogenérieaodeseriptiva.-...."'......

Que, al respeeto, el Dr, Jorge Otameneli, en su
evoeativa, dieiends: "La marea evoeat¡ve es aquella

t¡[rr'l L)[r][1t']Llf l() trFl MAli(1AS se r
t7ttt" rtr .t/ ('(r/lstirlr/tlur una i+lt'a cil

Gcncnl dc Propirdad Induruirl
Nacionel de Propudad Iorrltcrual



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V.\ PRoPTEDAI
§d INTEI,ECTUAL

,ff*\ GOBIERNO ruir , P¡\tfAGUAt\{Y PARAGUAY ' REKUAI
PARAGUAY

Resorución No 0 2'1 5
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N' 1420 DE 1I DE AGOSTO DE 2022 Y N' II82 DE FEEHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIéN DE MARCAS BN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD
DE REGISTRO DE LA N4.ARCA 'SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA',, CLASE 41, EXPBDIENT N.7E043/2021,
SOLICTIADA POR SCHOOL OF ROCK LLC. -.....
propiedad o earac'terfstie:a del protluc'to r¡ servieia que va a distinguir, a aun de la aetividad que desanalla
su titular,,./.,, l.as marcas et oeativas srtn c¿¡nslderadas prtr le:» trifumales eamo mareas déhiles, El argtmento
en el que se áasa esta afirmaeirln es que eualquier persana tiene el dereeho de evacar en sus marcas las
pro¡tiedades o earaeterfstieas de kts pradue:tas o servie'ios que va a distingút'ean ellas, Esta hae,t: que el
titular de una mar€a evoeativa deba aeeptar, o na pueela impeclir, que atras mar€as evaquen tanth¡én las
mlsrna,s p ro p i e d a d e s o c a ra c terf sr/e';rs, "= = = = = = -

Que, eonviene meneionar lo señalado en el Material: "Directriees para el Examen de lu,4are:as en

Paraguay" aprohado por Resoluerón DINAPI N" 259/20?5: "(,,,)La Oticina denegará el registra de un srgnn
por ser descrtpdvo si el signifreado del signo fuese percibido inmeüatamente por el públteo peñnente
como una información sobre los productos o seruieios espeeifieado* Tal serfa el easa euando d signo
proporciona información, en paftieuJar, sobrc la eantidad, calidad, earaeterfstieas, frnalldad, espee-le o
tamaño de los productos o seruicios(..,)"/ ----"--"-

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizario a la hora rle dete:rminar la posible eoneesiórr es si

existe coexistencia previa en el notttenclador solicitado. Al rt'speeto, vemos que existen otras mar(,as

registradas en clasc. 4l que euentan eon denominaeir¡ners sirnilares: MH MUSIC SCHOOI, Registro N"

554821; SCHOOL OF TOMORROW, Registro N' 597546r MY ROBOT SCHOOL. Registro N' 557134; SPIN DI
SCHOOL, Registro N' 529608; extremo qtte demuestra la er¡crxisteneia de denominaerones similarets a la
serlicitada en autos, a nombre de diFerentes titr.rlares y en la misma elase, sin que ello afee:te la libre
com¡retitividacl, esta Direecién no eneuentra fundamentos legales que impidan que la solieitrrel de regrsfro
actual pueda prosperar en registro,

Que, es importante destaear que la denonrinae ión solieitaela, "SeHOOt OF ROCK Y ETIQUETA", es a

su vez la razón seieial de la firma solieitante, SCHOOL OF ROCK, LLe. En eitras palabras, la marea €uyo
registro se persigue se identifica con el nomhre de la empresa prerpie"taria, A este respeeto, eabe señalar e¡uet

la legislaeién marcaria otorga proteceién al nombre eornc.re:ial, constituy6ndolr¡ en propiedad a los ef'eetos

de la ley cleseJe su ¡rrimer uso ¡rúhlieo. Prlr consigtriente, dado qus la solieitud <1e registro rle marea inerhrye

el propio nombre comereial de la firrna solieitanter, se descarta la erxistenera rJe: mala fe por parte de la

misma, ya que está solicitanclo el registro de su propia denr¡nrinaeión eomereial, :-====

Adicionalmente, la marca solieitada posee trna etitltreta distintiva e:ern la r:lenominaei6n SCHOOL OF

ROCK escrita en letras estilizadas, la letra "O" del t'oeahlo ROCK er¡ntiene la irnagen rie trna grritarra, El

conjunto de estos elementos crea urla irnpresiírn diFerente y aporta ererta distintividad a la marea

Que, la

dicho inciso
insoslayable,

Resolucién recurrida se funda en lo prereeptuado en el ineiso e) de la tey, Al
impide respecto de las mareas, es qr¡e éstas pretendan monopnlizar la

de que el comerciante o thbrieante «lebe valerse para difundir

rDirecclón Nacional de Prtrpietlad lntelectrral. [)irectrrers ¡,ara el Exanren rlt.lvlarras t n [raragrra¡, (202§),

htl os://www .d r r raur. pov.ov/nortal/v3¡ orooi cda d - rn d ustri al/rn a rcas/di rectn ccs
¡lde

rerina
lndu¡rrial

marca solicitada

¿cion¡l de P I ¡ tclt ct u¿l
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Resorución-'l)2 1 5
POR tA EUAI SE REVOCAN tá,S RESOLUCIONES N' I42O DE II DE AGOSTO DE2O22Y N' 1382 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DISEADAS POR t.A DIRECCIéN DE TV{ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE t-A, \4ARCA'SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" CLASE 41, EXPEDIENTE N.78043/2021,
souemADA PoR seHoot oF RoeK Lte. ---...
eat'aeterfstieas, espeeifieaeioRes téentcas pnrrcipales dp su servicio, obligándolo a reeurrir a eireunloquios
para lograr aquella ñnalidad, En ese sentido, la solieitud rle autss es una marca, quc no haee referencia a la

naturaleza básiea o espeeifieaeiones téenieas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de eierta personalldad que permlte distrnguirla de stras e identifie ar urr servicis, lfnea de servieios o

el eonjunto de servieios (o produetos) que provieRen de trna misrna cmprcsa.

Que, en base a las eonsideraeiones rle heeho y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el

examcR dc, registra[rilirlad de la solieitucl tle registro; ésta Dirección eonsidera que es un signo que posee

las earaeterfstieas neeesarias pera su registro; por consiguiente, y al nc¡ encontrarse inserta dentro de las

prohibieiunes de la tey Nu 1294198 de Marcas, correspon«le revoLrar la Resolucién recurrida

Art.ls

Art.2e

PORTAN¡TO,

tA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

REVOCAR las Resoluciones Nu 1420 de ll de agosto de 2022 y N' 1382 cle fecha 02 de

oetubre de 2024 dietadas por la Direccién de Mareas.

ORDENAR la proseeucién de los trán-rites de la solieitud de registro de la marea'SCHOOL
OF ROCK Y EilQUETA', e lase ¿ll, Aeta N" 78043/2021, solie itada a nombre de SCHOOL OF

Art.3e

ora Ge nteflna
Cc

N¡cional de Pr

ii,lü(;.,1:
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Resolueión Nu L2 14
PoR LA CUAL SE REVOCAJ.¡ tAS RESOLUCIONES N' 1421 DE 11 DE AGOSTO DB 2022 Y N' l3E3 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE}O} DICTADAS POR LA DIREEEIÓN DE MAREAS EN Et EXPEDIENTE DE SOTIETTUD
DE REGISTRO DE LA I\IARCA "SCHOOI OF ROCK Y ETIQUETA,, CIA§E 4I, EXPEDIENTE N" 78049/202I,
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK LLC. -.....

Asuneién, 27 ABR 2026

MSTO: El reeurso de apelación interpuesto por el representante eonveneional de SCHOOT OF
ROCK, LLC contra la Resolueién Nn 1421 ele t'eeha ll de agosto de 2022, dietada por la Direeeión de Mareas,

y; ---------

RES ULTA:

Que, en feeha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante eonveneional de SeHOOt OF

ROCK, LLC e interpone Reeurso de Reeonsideraeión y Apelaeión en subsiclio eR eontra de la Resolueión

N.1421defeehalldeagostode2822,dietadaporlaDireeeióndeMareas,

Que, por Reseilueión N'1383 de feeha 02 de oetubre deZaZA,la Direeeién de Mareas eonfrrmó en
todas sus partes la Resolución N'1421 de feeha ll de agosto de 2022,

Que, en feeha 02 de oetubre deZA24 fue dietada la provide.neia que eoneedió elreeurso de apelaeién
interpuesto

Que, en fecha 30 de octuhre de 2024, el representante ennvencional de SCHOOT OF ROCK tle
expresó agravios. Esta Direceión tiene por presentaela la expresién de agravios y llama autos para resolver
en fecha 04 de noviembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolue ión N" 1421 de feeha ll de agosto de 2022 eonsidera: "(.)Que la solie:itud de registro de
la marea Schaol af Rock ha sida presentada para amparar lr» servieir¡s de la c:lase 41, Que habiéndr.tse
realizado el examen de registrabilidad de la eitada marca, ésta Direecián eansidera que la misma incurre en
las prahibicic¡nes de la Ley 1294/98 de Mareas, que dispane que no pLteden eansfituir mareas: At't, 2 lne, e) ,.,

las que eonsistan enteramente en un signo que sea el nambrc genériea o designaeién del produeto a
seruicio de que se t are, a que pueda servir en el eomereie¡ para e:alifiear et deseribir alguna earaeterfstiea rlel
praductct o servicia,, La denominaeión se eonsidera deseriptiva y sin distintividad alguna eon relaeián a los
servieios que desea proteger,-, En c:onseeue¡teia no ha lugar a lo solieitado(,..f, :----=

Que, la Resolueión N' 1383 de feeha 02 de oetrrhrre cle 2O24 eonsirJera: "(.,,) Tras un análisis ¡nás

prefunde\ teniendo en cuenta xt traduceirln al a,spañol "ESC)UELA DE RA?K" y las servieias qrxt bus«:a

proteger, se edvierte que la marca "SCHOOL OF RO?K" posee e'arae'teústicas genérieas, Diehex términos
son de uso común en el ámbito educativrt music'al, por h r¡rre esta Direccicln eoneluye que la marca na
posee distintividad suficiente para ser registrada(...)"-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) eorrespande afirmar que la
denominación no puede ser cr¡nsic/erada genériea. .sino que la misna es e.rpeera/ y navedexa, y es una
creación original de mi mandante, además aeemt¡taña«ta de un leryati¡to dit'erenciadar que refuerza st
carácter distintivo .../... es importante recardar que la marca evoeativa es aquella que da al eansumidar una
idea clara sctbre alguna propiedad o carecterÍstiea del pmductct o servicio que ve a distinguir -.1,., La
inscripción de marcas que tengan carácter evaeativo ha sido aceptada por la daetrina, ya que ana marea no
deja de ser novedasa y en conseeuencia registrable patque posea füerua
artfculo, sea de su finalidad, de sr¿.s elementos eanstitutivos o de sus eualidacle
marca solicitada por mi representada en e/ase 4l ya ha sida registrada en el e.

evercativa,
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ResorueiónNo 021 4
POR t"A EUAI SE R$/OEA¡I IáS RESOLUCIONES N'I42I DE II DEAGOSTO DE2O22YN'1383 DE FECHA
02 DE ocruBRE DE 2024 DIcTADAS poR LA DrREcctóN DE lvfARcAS EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD
DE REGISTRO DE I¿ IUARCA'SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CI-ASE 4t, EXPEDTENTE N.78049/2021,
souenADA PoR scHool oF RocK LLc. ------
ba¡o la misma denominación que la solicitada en nuestro paÍs, Efbetivamente, al pretender presentar la
salieitud de tcgistro en el Paraguay, mi ntandante simpleme,nte está buscando extender un derecho ya
atlquirida en el extranjero, a nuestro pais(...)" ----

Que, eoresponde a esta instancia administrativa resolver subre la procedencia o no del recurso
irtterpuesto

Que, la jurisprudeneia y doetrina más destacada sobre la materia quL¡ nos convoca, afirman que una
denominaeión posee el caráeter de genériea, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
eonstituye la denominaeid¡n eon la que neec.saria y eorrientemente se designa al género al que ese

producto o servieis perteneee. Dieho caráctcr detle desprenderse del significado que posee para los
consurnidores en el lenguaje eorriente. En ese sentitlo, a fs. 0l ele autos se aprecia que la solicitud de
registro de la rnarea .SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" Fue presentada para eubrir servicios de la g[gsej]
del nomenelador internaeional, que textualrnente deseribe: "Provisiín cle un sitio web que permita a los
¿lsualÍos eetger y elese'argar músiea; provision rie una base de datos en lfnea cen intormación sobre música
y entretcnimiento; ¡troelueeión musieal; suntinistro en lfnea ele música no deseargable; provisién de
tnarltta/es ), libros didáetie'es en lfnea no elescargables que cubren prineipalmente el ca¡npo de la música;
manuale,s y libras de instnrceiones no clese'at'gables Í.)ara enseitar a otros a toear instrttmentos musieales" -

Que. a los ct'eetos de determiRar sr la sol¡citurl de registro de ¡narca "SCHOOL OF ROCK' resulta
genériea para los servieios quc pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
eonstitttye la designación usual de los servicios que solicita, En ese sentido, tenemos que la denominación
'SCHOOL OF ROCK' no eeinstituye el nomlrre hal¡itual con el que se designa a los servicios de la clase 4l
del nomenelador internaeional y talnpoco ealit'ica o de.suibe los sc.rvicir¡s pedidos.

Que, esta Direeeién entiende que la solieitud de registro 'SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"
rc"presenta una ereaeiÓn lingüfstiea distintiva. Esta singularidad emaRa de la articulación de los elementos
visuales, fonétieos e ideológieos que trascienderr su significado individual para adquirir una identidad
marearia rt¡busta y difererreiadsra. 

-===-

Que, esta eonrbinaeión cstratégiea de término pesibilita un posieionamiento efbetivo de la marca en
el ntcreado. En virtud de ello, se puede afirmar que la rllerea es evoeativa, ya que no satisfaee los requisitos
doetrinales para su elasifieada eonto gen6rie a o dese riptive,====--"""".".

Que, al respeeto, el Dr, jorge Otarnendi, cR su obra DEREeHCI DE MARCAS se reflere a la marca
evoeativa, dieiendot "Le marca cvoeativ'a e's aquella que da al esnsu¡nidor una idea c,lara sobre alguna
propiedart a eeraetcrfstiea del prodtrctn o servieio que ve a distinguir. o aun de la aetividad c¡ue desarrolla
sLt t¡talar,,,l,,. Las marees evoeativa.ssan eon.sideraclas por los tribunales camo marcas débiles. El argumento
en el que sc bese esta atirmaeión es que caalquier persana tiene, el dereeho de evoear en sus marcas las
pn»piedades a earaetcrfstieas de los productas o sert,ieios que ya a distinguir con ellas. Esto hace que el
t¡talar de una merea evoeativa deba aceptar, o nL) pueda imperlir, que otras marcas evoquen también las
m i s m a s p rop i ed ael e s o ea raeterf sfieas. "= - - " - " -

Que, eonviene meneionar lo señalado en el Material: 'Dlrectrices para el Éxanen de Marcas en
Paraguay" aprobado por Resolueión DINAPI N'259/2025: "(.,.)La Oticina deneggr*'el,regi

Por scr deseriptivo si el signifreado del signo fuese pereibida innediatame¡(e:par elpt.
eomo ana infonnaeidn sobre los produetos o servicios espeeifieados, TatiicrÍa e/ qasq

..oi,..,;;üffifiI
lu(c10n.Urncrrl de propíedad 

Indurrri: fr¡,((:.0n.urncnt de propíedad Indulrrial. ' urrrcc¡00,\aci0nal 
de propiedad 

Inrelccrual

li' :; i ." 
',',. ; i

cle un-si
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Resorueión-.-[2 1 4
POR LA CUAL SE REVOCAI\¡ LAS RESOLUEIONES N" 142I DE II DE AGOSTO DE ZO22 Y N. 1389 DE FEEHA
02 DE OCTUBRE DE2O24 DICTADAS POR tA DIREECIéN DE MARCAS EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA .SCHOOL OF ROCK Y ERQUETA" CIASE 41, EXPEDIENm N'7804912021,
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK LLC. _.....

proporciona información, en partieular, sobre le eantidad, calidad, eaneterfstieas, finalidad, especle o
tamaño de los producfos o seruici os(.,) " - - - - - - - -

Que, adicionalmente, ntro eriterio a ser analizado a la heira cle determinar la posible eoneesión es si

existe coexistencia previa en el nornenelador solicitarlo. Al respecto, vemos que existen otras mareas

registradas en clase 4l qrre euentan eon denomitraeiones similares: MH MUSIC SCHOOL, Registro Nu

554821; SCHOOL OF TOMORROW, Registro N' 597546; MY ROBOT SCHOOL, Registro N" 5571341 SPIN DI

SCHOOL, Registro N" 529608: extremo que demuestra la coexlsteneia de denorninaeiones similares a la

solicitada en ar¡tos, a nomhre de difererntes titrrlares y on la Rrisma elase, sin que ello afeete la llhre

eompetitividad, esta Dirección Ro eReuentra Fundamentos legales que irnpidan que la seilieitud de registro

actual prreda prosperar en registro,

Que, es importante destaear que la denominae rén solie itada, "SeHOOt OF ROCK Y ETIQUETA", es a

su vez la razón social de la firrna solieitante., SeHOOt OF ROCK, Lte, En otras palabras, la marea cuy(l
registro se persigue se identifica con el nomhre de la ernpresa propietaria. A este respecter, cabe señalar que

la legislaciírn marcaria otorga proteeeirln al nombre conrereial, constituyéndolo en propiedad a los efeetos

de la ley desde su prirner uso púrblico, Prtr eonsiguir,nte, dado que la solieitud de registro de marea ineluye
el propio nombre eomereial de la firma solieitante, se riesearta la existeneia de mala fe por parte rle la
misma, ya que. está solieitando el registro de su propia denominación eomereial. :=====

Adie ionalrnente, la marca solicitada posee una etir¡ueta distintiva eon la denominae ión SCHOOT OF

ROCK escrita en letras estilizadas, la letra "C)" del vereahlo ROeK cr:ntiene la irnagen de una guitarra, El

conjunto de estc¡s elementos erea urla i¡npresitin rlif'erente y a¡rrlrta cierta distintivirlad a la mare a.

Que, la Resolueién reeurrida se frrnda en lo preee¡rtuado en el ineiso e) de la Ley, Alrespeeto,lo qrre

dicho ineiscl impide respeeto der las Rrareas, es que éstas ¡rretendan monopoltzar la forma directa,

ins«:slayable, de que el eomereiante o fabrieante debe valerse para difunelir la naturaleza trásiea, o las

característieas, espeeifieaeiones tée nieas principales de st¡ servie in, obligándolo a rereurrir a eir€uRloqutns

para lograr aquella ñnalidad. En ese sentido, la solieitud de autos es uRa marca, que no haee retereneia a la

naturalez.a básiea o espeeifieaeiones téenieas prineipales de sus sen'ieios, es eminentemente evoeativo,

dotado de eierta personalidad que permite distinguirla der otras e rdentifiear un servieio, lfnea de servieios o

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

Que, en base a las c<lnsideraciones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el

las caracterÍsticas neeesarias para su registro; pclr eonsigttiente, y al no eneontrarse-ing.g.rtu

prohibiciones de la Ley N' l294tg8 de Marcas, eorrespnnde revocar la Resolueiffi!1rt$:5
{§ '',: (

rDirección Nacional de Propietlacl lntelec:ttral. Directr¡ces para tl Exanren til,Nilarcas en ParaHrray, (202§). Oispnniijtdeni,
https://wvr,w.dinapi.gov.py/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/directnces lri Or or, Gen\ral Interina

nixlión Gencr,l dc Plopit'lri lndurtrirl

ñ¡li,ióo Nrcional dc Prc¡icdrd lnrelecrurl

marca solicitada

examen de registrabilidad cle la solicitutl de registro; ésta Direcc'ión c'onsidera que es un signo l)ose(l
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ResorueiénNu 0214
POR t.A CUAI SE REVOCAN LAS RESOTUCIONES NU 142I DE II DE AGOSTO DE2O22Y N' 1383 DE FECHA
02 DE OSTBRE DE 2024 DISNADAS POR tA DIREECIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD
DE REGISTRO DE tA lvlAReA "SeHOOt OF ROCK Y ETIQUETA', CLASE 41, EXPEDIENTE N.78049/2021,
SOTIEITADA POR SCHOOT OF ROCK ttE. -.....

Art.ls

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE t.A. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR las Resolueic¡nes Nu l42l de ll de agosto de 2022 y N" 1383 de fecha 02 de
setubre de 20?4 dietadas por la Direceión de Mareas.

ORDENAR la proseeueión de los trárnites de la solieitud de registro de la marca'SCHOOL
OF ROCK Y ETIQUETA", elase 41, Aeta N" 78049/2021, solieitada a nsmbre de SCHOOL OF

Art.3q
§i

.1 , i¡.'
!'

Éi

[B¿ \2

Gc¡
¡l dc

¡l dt

ROeK, tte.
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Resolueión*'J2 1 5
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCTONES N" 1162 DE FECHA 05 DE IUUO DE 2022 y N" 1377 DE
FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECEION DE MAREAS EN Et EXPEDIENTE DE
soLtclTUD DE REGISTRO DE LA MARCA .SCHOOt OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N.
780351202t, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, tte. --..-.

Asuneién, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelacién interprresto por erl representante eonveneional de SeHOOt OF

ROCK, LLC eontra la Resolueión N' 1162 de feeha 05 de julio de2022, dietada por la Direeeión de Mareas, yl

RES UtTA:

Que, en feeha 20 de septiembre de 2022 §e presenta el representante eonveneional de SeHOOt OF
ROCK LLC e interperne Ree urso de Reeonsideraeién y Apelación en subsidio en eontra de la Resslueión
N' I162 de fee ha 05 de julio de 2022, dictada por la Diree e ión de Mare as,

Que, por Resolueión N' 1377 de feeha 02 de oetubre de 2924,la Direeeión de Mareas eonfirmó en

toclas sus partes la Resolueién N' I162 de fee ha 05 de julier de 2022.

Que, en fecha 02 de octubre de 2024 fue dietada la provideneia que eoneedió elreeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha 30 de oetubre de 2024, el representante eonveneional de SCHOOT OF ROCK Lte
expresó agravios, Esta Direceión tiene por presentada la expresién ele agravios y llama autos para resolver
en fecha 04 de noviembre de 2Q24, -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolue ión N' i162 de fee ha 05 de julio de 2Q22 e onsidera: "(iQue la salicitud de rcgistra de
la marea .SZHOOL OF RACK' ha sido presentada para amparar los praductas de la elase 15, Que
habiéndose reelizada el examen de registrabilidad de la eitaela mar€a, ésta Direeeión eonsidera que la
misma ineurue en las prohibieiones de la Ley 12?4/98 de Mareas, que dispone que na pueden eanstituir
mareas: Art. 2 lne, e) ... /r¡s que eonslstan enteramenfe en un signo que sea el nambre genérieo o
designacién del producto o servicio de que se 0?fe, o que pueela servir en el eamereia para califiear et

descnóri alguna caraeterfstica del pra<lueto o servieio., La de¡tominaeión se eansidera deseriptiva y sin
distintividad alguna con relacicln a las pracluetas gue desea prateger,-, En e:anseeueneia no lta lugar a lo
solicitado(...)'i -------

Que, la Resolución N' 1377 de fec:ha 02 de oetubre de 2024 eonsidera: "(...) Tras un análisis ntás

profundo, teniendo en cuenta su traduceión al español "ESCUELA DE RAOK" y los praduetos que l¡¿rsea

proteger, se advierte que la marea "SCHAAL OF RAeK" posec, earaeterfsfl'eas genérieas, Diehas términ¡ss
son de uso común en el ámbito edueativa musieal, por la gue esta Dirección eoncluye que la marea no
posee distintividad suficientepára ser registrada(...)"-----"--"-'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestei "(,,,) cowespande afrrmar que la
denominaeión no puede ser considerada genérica, sino que la misma es espeeial y novedasa, y es una
creación original de mi mandante, además acampañada de un lagatipo diféreneiadar gue refiterza ar
earácter distintivo ..,/.., es impartante recardar que la marea evocativa es aquella que da al canswnidor una
idea elara sc¡bre alguna propiedael o c:araeterfstiea del pruduL:to a serv'ieio gue va a di -,1,.. ta
inscripc'ión de marcas que tengan carác'ter evoeati\¡o ha sido aeeptada por la doetrina, va

deja de ser novedosa y en eanseeuencia registrable p(rftlue posea

artfculo, sea de su finalidad, de s¿¡s e/ementas constitutivas o de sus

11r')

del
qut,la

Cristaldo
e ne ral Interina

' .'1, 
' ' ,r, i) in Grneral dc Propicdad Indu¡rriel

n Nacional de Propiedad lnrrlelu¡l
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Resorueién-.1)2 1 5
POR tA EUAI SE REVOEA}I LAS RESOTUcIONES N" 1162 Bn pnel+¿, Ós nn ruLIo DElozzY N. 1377 DE
FEcHA 0z DE ogruBRE DE zoz4 DrerADAs poR LA pneeeté¡r Bn ru¡nies EN EL EXpEDTENTE DE
souelTuD DE REGISTRO DE t¿, MARCA "SCHOOL OF ROCK Y EnQUETA',, CLASE 15, EXPEDIENTE No
7 8095 |a0LL,SOUemADA POR SeHOOt OF ROCK tte. -.. -..

marca salieitada par mi representada en elase l5 ya ha sida registada en el exterior (en numerosos países)
ba¡o la misma denaminaeión que la solieitarla en naestto pafs, Efeetivanlentc, al pretender presentar la
salieitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está busca¡tdo extender un dereeho ya
adtquirido en el extranjera, a nuestro pafs¡...)" ======

Qtte, eoresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, la jurisprudeneia y doetrina más destacada ssbrc. la matena que nos eonvoca, afirman que una
detrominaeión posee el earáeter de genérica, respeeto de un producto o servicio, cuando la misma
eonstituye la denominaeión eon la que neeesaria y eorrientemeRte se designa al género al que ese

produeto o servieio pertencee. Dieho earáeter debe desprenderse del significado que posee para los
eonsumidorcs en el lenguaje eorriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la rnarea .SeHOOt OF ROCK Y ETIQUETA" fue presentada para e ubrir plf}dusIf¡.tde la slasE-t5
del nomenelador internaeional, que textualmente deseribei "ltlstn)menfets ¡n¿¿sicales; equipo musical;
guitarras; guitarcas baja; baterias feonjunto de instrunlentos de pereusión]; mierófanos: teclados;
amplifieadares; equipa de grabaeión; altavaee,s; pedales de eteetos; equipo de dj: ukeleles; tableras de
r¡úsiea; auricalares; intertbees; bandaleras (earceas) para guitat'ras; sinfon izadores; cuerdas de guitarra;
balsas; eables de sanids; sopartes y mCIntaras; ef¡nbalas [platillosl; pianos digitales; instrumentos
musieales, a saber, meraeas, tambares de ntano, pandetetas, baquetas; aeeesorias para instrumentos
musie'ales, a sabcr, fundas para guardar, llevar S, ffans¡sartar instrumentss musieales

Que, a lss efletos de deterrninar si la solieitud de registro de marca 'SCHOOL OF ROCK" resulta
genériea para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
eonstltuye la designaeión usual de los productos que solieita. En ese sentido, tenemos que la
rienomitraeión "SCHOOL OF ROCK" no eonstituye el nonrbre habitual con el que se designa a los
produetos de la elase l5 del nonrencladr¡r internacional y tarnpoc:o ealiflea o describe los productos
petlidos,

Que, esta Direeeión entiende que la solieitud de registro "SCHOOL OF ROCK y ETIqUETA"
representa una ereaeión lingüfstiea distintiva. Esta singularidad emana de la artieulaeién de los elementos
visuales, fonétieos e ideolégieos quc traseiendelr su signifieaelo irrdividual para adquirir una identidad
marearia «¡busta y difereneiadora, :====

Que, esta eombinaeión estratégtea de térrnino posibilita un posicionamieRto efeetivo de la marea en
el mereado, En virtud de ells, se puede afirmar qtte la rnarea es evocativa, ya que no satisfaee los requisitos
doetrinales para ser elasifieada eorRo genériea o dc,seriptiva.==="=.==-====

Que, al respeeto, el Dr. Jorge Otarnendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se reflere a la marca
evoe atit¿a, dieiendo: "La marea evoeative es aquella que da al eonsumidor una idea elara sobre alguna
prcpiedad o earaeterfstiea det prcelueta o servieio que v,e a distingtúr, o aun de la aetividad que desatolla
su titular.,,/,,, Las ntareas evoeativas son eonsrrleradas par los triburtales cotno marcas débiles. Et a
en el que se basa esta afitmaeión es que eualquier persona tiene el derecho de evoear en st
propiedades o earaeterfstieas de los productos o servicios que va a elistinguir

eral Interina
r Gcncral} Propirdad Induurial
Nacionrl de Propiedad Inrclenull

titular de una matza evaeativa deba aeeptar, o no pueda impedir, que otras
mismas prapiedadcs o earaeterfstieas.
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RessrueiénNn 021 5
POR LA CUAL SE REVOCAI.¡ LAS RESOLUEIONES N. 1162 DE FEEHA 05 DE JUTIO DE 2022 Y N'1377 DE
FECFTA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR tA DIRECE¡ON DE MARCAS EN Et EXPEDIEME DE
soLIctTUD DE REGISTRO DE tA MARCA .SCHOOL OF ROCK y ETIQUETA',, etASE 15, EXPEDIENTE Nu
780751202L, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROEK, LLE. :"....

Que, conviene meneionar lo señalaelo en el Materialr ?lr"ectrices para el Examen de Mareas en

Paraguay" aprrobado por Resolrrcién DINAPI NB ?59/2075: "(,,,)La Otie:ina denegará el registrc rle un signa
poÍ s$ descriptivo si el signifrcado del siffio fuese percibido inmeüatamente por el públieo pertinente
como una información sobre los produetos o ser¡ieias especifreados, Tal serfa el easo euando el slgno
proporciona información, en pattieular, sobre la eantidad, calidad, eareetedstieas, frnalldad, espeele o
tanaño de los productos o servicios(...)"/ :---=""-=

Que, es importante elestaear que la denominacién solicitada, "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", es a

su vez la razón social de la firma solicitante, SCHOOL OF ROCK, LLC. En otras palabras, la marea euyo
registro se persigue se i<ientifiea e on el nomhre eie la empresa propietaria, A este respeeto, eabe señalar qrre

la legislación marcaria otorga prntección al nombre eoRrercial, eonstituyéndolo en propiedad a lt¡s efbetos
de la ley desde su primer uso prlhliro, Por consiguiente, dado que la solieitud rle registro tde marea ine luye

el propio nr¡mhre comereial de la tirnla solie'itante, se dt:scarta la etxisteneia ele mala fe por parte de la
misma, ya que está solicitando el registrl de su prurpia elenorninat'iórr eomercial, 

-""===

Adieiclnalmente, la marea solieitada posee rrna etiqueta distintiva c-'on la denominaeión SCHOOT OF

ROCK escrita en letras estilizadas, la letra "O" del voeablo Re)ClK eontiene la imagen rie una guitama, El

eonjunto de estos elementos erea uRa irnpresión elife.rente y aporta ererta ejistintir¡relad a la marea.

maree solieitada

Que, la Resok¡ción recurrida se funda en lo preceptrrado en el ineiso e) de la tey. Al respeetn, lo qrre

dicho inciso impide respecto de las mareas, es qLre. éstas ¡rretendan monopolizar la forma direeta,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básiea, o las

earacterísticas, especifieaciones ti:cnieas prineipales de srr ¡rrerdrrcto, obligándolo a reermir a eireunloqrrios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marea, que no haete refereneia a la

naturaleza básica o espeeifieaciones téenieas principales de sus produetos, es eminentemente evoeativo,

dotado de cierta personalidad que permite tlistinguirla der otras e identifliear un produeto, lfnea de

productos o el eclnjunto de productos (o servieios) que provienen de una misma empresa.

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho expuestas, habiéndose realizado el

examen de registrabilidad de la solieitud de registro; ésta Direeción consirlera que es rtn sign

las características neeesarias para sLr registro; por eonsiguiente, y al no encontr3rsc.ln
prohibiciones de la Ley N' l2g4tgsde Mareas, eorresponr{e revoear la nesolueiéi#éeifíi'

I Dirección Nacional de Propiedad lntelt,ctrral. Directrices ¡xra el Exanrett de N,lareas t,tt Paragttay. (202§). Disponible en
httns://www.din aor. sor'.or'/oortal/v3lprooiedad- rndustn al/ma rcas/d irect r: ces

6trdl I nterina
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Resolueión-'ff 1 5
POR tA eUAt SE REVOCAJ.I tAS RESOIUCIONES N' 1162 DE FECHA 05 DE IULIO DE2022 Y N'1377 DE
FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DIETADAS POR LA DIRECCIéN OE VENi¿S EN EL EXPEDIENTE DE
soUelTUD DE REGISTRO DE t¿. \4ARCA'SCHOOL OF ROCK y ETIQUETA", CL-ASE t5, EXPEDIENTE N.
7 807' IZOLL,SOIICITADA POR SEHOOL OF ROCK, LLE. -.....

gtHeeeréx NA€tgNAr BE

PROPIEDAI)
INTETEETUAI,
PAñAgUAY

Art.le

Art,2e

PORTANTO,
tA DIREETORA GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUETVE

REVOCAR las Resolueiones Nu ll62 de feeha 05 de julio de 2022 y N' 1377 de fee ha 02 de
oetubt'e de2024 dictadas por la Direce ión de Mareas.

ORDENAR la proseeueión de los tránrites de la solieitud de registro de la marea'SCHOOL
OF ROCK Y ETIQUEIA', elase 15, Acta N'78035/2021, solieitada a nombre de SCHOOL OF

Art,3q

ra General
r Gencral de

N¡cional de
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Resorueión*'l)2 1 6
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUe¡óN N" 976 DE FEcHA 20 DE NovTEMBRE DE zoz3 DISTADA
PoR LA pnTccIéN DE ASUNToS MARc-ARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE
REGISTRO DE LA MAREA UMAITE". ETASE 05, EXPEDIENTE N' 109222/202I A NOMBRE DE EUROFARMA
PARAGUAY S.A. .........

Asuneión, 27 ABR 2026

VISTO: el reeurso de apelaeión interpuesto por la representante eonvencional de N,ÍAIHER

COMPAT{í S.R.L. en contra de la Resolueión N" 976 de feeha 20 de noviembre de 2AB, dietada por la
Dirección de Asuntos Marearios Litigiosos, y; '=='='---""'

RE S U tTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2025 se presenta la representante conveneional de la firma MATHER

COMPAI\IY S.R.L. e interpone Recurso de Apelaerón en contra de la Resolueién Nu 976 de fecha 20 de

noviembre de 2023, dictaela por la Direce ién de Asuntos Marcarios Litigiosos,==

Que, en feeha 24 de marzo de 2025 fue dictada la providencra que coneedió el reeurso interpuesto,====

Que, en fecha 05 de mayo de 2025, la representante eonveneional de la firma MATHER COMPAI.IY

S.R.L. expresé agravios; en feeha 20 de oetutlre ele 2025 la representante eonveneional de la tirma

EUROFARI\4A PARAGUAY S.A. eontestó el traslado de los agravios, En fecha 22 de setubre de 2025, esta

Direccién clieté la provideneia de Autos para Resolver, ==='=="==-=

EONSIDERANDO:

Que, la meneionada Resolueión eonsidera que: '(,.,)analizando las marcas MAITE (marea salieitacla)

vs. MITA (marea oponente), entre las mismas en eonjunto y sueesivamente, es pasible apreeiar qae extsten
diferencias en el aspecto visual, eomo asf también en el aspecto fanétieo, Esta Direeeión eonsiderc que,

aunque las mismas compartan letras en común, en su e:anjunto ssn plenamente distinguibles, por lo que
no existen fundamentos para evitar el registra de la salieitacla y tampoco para afirmar que ana eaexisteneia
pacífica enfre /as ntismas no sea pasible ,,./,,, cabe meneionar que la mar€a solicitada, eamo el opanente
tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una la haee mediante diferentes
enfoques y productos, adaptados a /as neeesidades espee'flicas de sus eonsumidores, le que nas ela la pauta
que las mismas padrán coexistir sin oeasionar eonfitsiein en el mercada .,,1,,, en resumen es importante
mencionar que la situación especial de los produetos erxnprendidas en la clase 05, Diehos produetas, al
tratarse de medieamentos cuyo consumo repereute en la salud humana, demandan la interveneión rle
profesionales de la salud para su prescripeión, Por tanta, pltesto que los produetss de la clase 05 se expiden
bajo receta, por media de profesionales, na cabrfa hablar de confusión entre productos a adquirirse,(,,,)" :

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiestar "(,,,)En realidad,la afrrmaeión de r¡ue

entre las mareas MITA y MAITE no existe similitud en los planos visual, fanético y gramatieal es

sorprendente, Basta observar a las marcas en pugna para notar la evidente falsedad de esa afrnnaeión ,,,1,,,

Tras haber eotejado las mareas en su cemjunto poelemas eonstatar que es toda lo eantrario, La Autsridad
Administrativa sostiene que exisfen difereneias desde tado punta de vista, sin espeeifieareuáles san, No
existen caracteres distintivos. Es tado lo eontraria, Tada la estructura gramatical de las matras en pugna
salvo dos /etras es la misma. .../.., Existe un mayar ntlmero de semejanzas que de difereneias en la ortografra
de las dos marcas, Casi toda la estruetura gramatical de las marcas en pugna, salva dos letras, es la misma,

Por consiguiente, la posibilidad de confusión y asoeiaeión por pafie del público eonsamielor será inevitable
,../... ta diferencia de dos letras de ninguna manera elimina la impresión de semejanza qlte
marcas MAITE y MITA al primer golpe de vista .../,.. Basta con pronltncrar st

{r,,,id, I'o¡fl a'a tnt""i't
acional de !it¡iedad Ir'ttltctuat

para constatar que canstituyen fonemas manifiestamente parecidos al qt)e 
.
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Resorución-.1)2 16
POR IJ' CUAL SE CONFIR}V1/I I..A RESOLUCIÓN N. 976 DE FECHA 20 DE NoVIEMBRE DE2o23 DICTADA
POR LA DTRECCIéN DE ASUNTOS I\4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I¿, MARCA'TI/[M" CT.ASE 05, EXPEDIENTE N'IO9222I2O2I A NOMBRE DE EUROEARN,ÍA
PARAGUAY S¿" .........

inducirá a la eontüsión ,,,/,,. a Autaridael administrativa ha sasla¡,ado que de coexistir ambas marcas se
darán dos serlos peligros para mi mandante y para las mismos csnsumiclores. Por un lado será muy fácil
tomar un signa por otro (riesgo de esnfusión) y asimismo podrá ereerse que MATTE integra una familia de
marL*as ca¡t MITA Siesgo de asaeiaeión) (,..)"

Que, la parte solieitaRte cR su eontestaeión de agravios expresa: "(,..) una representacién comparativa
de ambas mereas que permite apreeiar sus difereneias más arriba eitadas .,./... si bien las marcas eomparten
similitudes fonétieas, tienen propuestas dlsrinras que pueden eoexistir en el mercado. No puede afirmarse
sin cometer etor, que dos mareas sean similares o eonfundibles, por el sola heeho de eompartir las elos

eonsonantes al inieis y en la sfleba final, aunque unidas a vocales cliferentes, generan sonidos muy
diferentes, Esa también expliea la gran cantidad de mareas que camparten vocablss o disposición de letras
que eoexisten sin problemas can le marca registrada, tantct en la clase 5 (c'ineo), eomo en otras y a nombre
de distintos riru/ares, Basta eon ingresar a la base de datos de DtNAPt, para eonfirmar lo expuesto en el
párrafo preeedente ,.,/.,, en cuanto a la tDENTtDAD DE CLASES, obviemente ambas corre'sponden a la clase
05 (eineo), donde se ineluyen las marcas para ¡nedie'amentos, y en euanta al RTESGO DE CONFUSTÓN pnn¿,

EL ?ONSaMDOR FINAL, al haber tanta ditérene ia entre las denominaciones como se e.studió, tal riesgo de
eanfusión s6la podrfa cxistli'en la mente de la o¡tonente, quicnperuiste en su equivocada ¡terce¡tcién. En
atras palabrus, las difereneias que surgen son ntuehas más que las semejanzas, Ni gramatieal, ni fonética y
mueha menas visualmente son similares eomo para pravoear la tan temida confusión, que sería elúnieo
argumento o motivo Para el reehazo de la marca solieitaela por mi manrianfe (,..)'

Que, eorresponde a esta Direceión resolver sobre la proeedene ia o Ro del reeurso interpuesto, y la
collseclueRte eoexisteneia o no de las rnarees N¿AITE (solie itada en elase 05) y la marca MmA (registrada en
elase 05).

Que, al inieiar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de eonjunto, eomo es regla general en el dereeho mareario, sin artifieiales
desrnembraeisnes y euyo ob;etivo es advertir si la pereepción de una de las mareas puede ser asociada eon
la otra, De esta lneRere, eomesponde a esta instaneia adrninistrativa determinar si las mareas en cuestién
pueden o no ser eonFundidas en el rnereado, tras un análisis desde la éptiea de los eventuales
eonsurridores. =--=""""==

Que, en ese orden de ideas, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver si cabe o no la

posibilidad de eonfusión entre la solie itud de registro de la rnare a 
.N4AITE", elase 05, con la marca oponeRte

oMnA'elase 
05.

MAITE

MTNA

(marea solieitada)

(rnarea oponente)

Que, si bien es eierto que las denomtnaciones analizadas eontienen similitudes entre sl, no
neeesariarrente eausarán eonfusión en el seno del públieo consumidor pues, en su eonjunto, dejan una
impresión visual rnuy dlferente, 

-=====".

Que, siguiendo esta lfnea de raeonamiento, esta Dependencia es de
deelarar eonfundibles a las rnareas por el solo heeho de que denmo de

Interina

eletnentos en eorn(rn, siendo que como se satre el análisis debe ser en eon,i

ión Gcntrrl de I n du¡ tti al
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poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUetóN N' 976 DE FEcHA zo DE NovTEMBRE DE 2oz3 DISnADA
PoR LA pnTccIÓN DE ASUNTo§ MARcARIoS LmGIosoS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA NMAITE", ELASE 05, EXPEDIENTE N'IO92Z2/2021A NOMBREDE EUROFARMA
PARAGUAY S.A. .........

explica ciertos criterios a ser tomados en cueRta par:a realizar un eorrecto análisis de eonjunto, los euales

hemos tomado en euenta para la resolueión del presenter litigio, y nos permitimos transeribrr a

e ontinuacién ",En principio, es el conjunto el gue debe ser objeto del anáJisis y no aus partes inftgrantes
separadas en fotma arbiaaria Oa7S.'---=""=

Que, analizandn el campo ortográfico y fonético de la marca solieitada'MAIffi" y la marea oponernte

'MITA', pr:r más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longirud.
eomo se puede notar al eotejar dichas mareas, La eomposición de la marca solieitada -MAITE" 

es distinta a

la mare a opnnente, el hecho que compartan letras no es motivo para concluir que sean eclnfr¡ndibles, Ptles
al diferir en el orden y composición de la denominaeión genera una diferencia en su estruetura ortclgráfiea

y por elkr también se prr)nuncian diferente, =========-=

Que, al respeeto,las "DIRECTRIL:ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalaR euanto

sigue: "(,,,) La eomparación visual de las marcas denominatil?s se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o earacteres. la pasición rle las palabras o de las caraetetes eaineidentes, elnúmera
de palabras y la estruetura de ios srgnos (por ejempla, las a,lententas denominativos separadas s ¿tnidos

mediante guiones) [,,.] Se entenderá que existe similitud fitnétic:a si el sanido de la pranuneiaeión de las

elementos verbales de las signcts comparados fl¡ese el misma, o lo sufieientemente €ereano para que no se

puedan distinguir auciitivamente. Los elementos elave pan detenninar la imprcsión fonédea general de un
signo denominaüvo son sus,letras¡ sflabas y El examen de las sflabas

camunes ¡evisfe una espee ial impo¡t¿nsia al comparar marcas fr¡néticamente, ya que una similitud fanética
estará determinada por las sílabas comunes y su cambinae'i¡in icléntica o similar, Por ejemplo, /os stgulenfes
signas denominativt¡s cantienen algunas sflabas iguales pera atras diferentes a can tn rit¡na de
pronunciaeión dit'erente por lo que son fonéticantente difbrentes: Signa anteriar ?LENOS,AN Signo
posteri or ALEASAN ¿ (...)".- - - - - - - - - -

En tal sentido, Jorge Otamendi sostieRe que: "El de:recha marcaria na protege prefrjos a partfeulas

eemLtnes cuando no eonstituyen par sf mismos el signo distintiva," En ese sentido, eomo es sabido, la
proteceién de las mareas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de

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

uso en conjunto del signo denominativo asl presentado, y no le otorga exelusividad sobre sus elementos

tomados de forma separada (las letras: M, I, T, A), razón perr la cual esta dependeneia administrativa

eonsidera que tales elementos pueden tbrmar parte de otra marea 'aún en la misma elase= teida vez que la

marca posterior posea elementc¡s que la diferene ien de la mare a anterior,

Que, adicionalmente, otro eriterio a ser analrzado a la hora de determinar aeerea de la proeedeneia de

la oposición en estudio es si existe eoexisteneia previa. Al respeeto, vemos que existen otras mareas

registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que tamtrién utilizan elementos similares €ome)

parte de su denominae ién, Segrin la búsqueda realizada en el sistema informátieo de la lnstitueién, tamtrién

se encuentran registradas las marcas: AMITA , Registro N" 505422: META, Registro N" 500322t AMINTA,
Registro N" 471787;MITAN4AX, Registro N'511885; extremo que demuestra la eoexisteneia deloponente con

otras marcas registradas en la clase 05 eon dicha denominaeién -MITA o que eontie

denominación las letras- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direeeión

firndanlentos legales que impidan que la solieitr-rrl de registro aettral ¡rtreda prcspe¡g,¡gg¡"r.egi

0tnerrl dc

I Derechn dc Marcas, Jorge ofamend¡, Eriitortal: LexlsNex¡s .Abeledn.Pr,r'rot AÑrl: ztltll tii
¡ Direccirin Nocional ic Prt,picdotl Inrelcctual (DlNAPl), Dirvc'n:lres ptttt el etqnten ¡le ¡tun'ut tn Parugtutt', pp,\{ft v 4S:
https://u'wr,.dinaoi.eov.pyipoftal/v3/nropiedad-industl'ial/marcas/directrices \:i,'

Nacionrl dc Propitdld Inttltcrual
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POR tA EUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N' 976 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR tA DMEECIÓN DE ASUNTOS IuARCARIOS tTNGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE tA t\4AReA'lvfAAE', CLASE 05, EXPEDIENTE N' 109222/2021A NOMBRE DE EUROFART\4A
PARAGUAY Sá" ....=..=.

Que, Jorge otarnendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia de la marca
oponente dieiendo: "lJn faetar de gran importanc¡a a tener en euenta en las easos en quc se diseute la
eanfusiÓn es la eaexistencia anterior de las marcas en pugna. tJna coexisteneia en el mercado de dos
mareas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de heehet, sin que se hayan suscitado eonfusione.s es /a
mejar prueba de la ineantundibilidad, S,asf se lo ha reeonoeido.ut. --=----.-----

Por tanto, resulta plenarnente viable una eventual e«¡exrsteneia pacffica entre las marcas MAITE en la
elase 05 y la rnarea MITA en la elase 0t. 

--==-==-

Que, en base a las eonsideraelones de heeho y de dereeho expuestas, esta Direeeión arriba a la
et"¡nelusión de que las marcas en pugna son sufieienternente diferentes entre sf, originales, distintas una de
otta en todos los planos de eomparaeién, por tanto, eomesponde esnfirnrar la Resolueión reeurrida

Aft,Iq

PORTAAITO,
tA DIREETORA GENERAT INTERINA DE t.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UELVE

CONFIRIVIAR la Resolueión N" 976 de feeha 2o de noviembre de 2023 dictada por la
Direeeión de Asuntss Marearios titigiosos,

Art,2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solieitr.rd de registro de la marca
uilr{Am', elase 05, Expediente Nq lo9222l2o2l a nombre de EURoFAR}víA

Aft.39 NOflFÍQUESE por eédula.

r GcneiáTfñfurtetina
rl de Propiftad lndurrrirl

de Propiüad Inrtlccru¡l

' 'DERECHU DE MARCA§'- lorge Otartrendt, g, Ed,, CABA, Abelcdu [,er1.st,2u17 -

PARAGUAY S,A. .
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Resorución-'llz 1 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTéN N' 864 DE FECHA 05 DE IUNIO DE 2O2t DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRODATO Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 00188/2022, SOLICITADA pOR RAFAET ANIBAT HEISECKE
GOMEZ.

Asuneién, 2 7 tl2ff

MSTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante eonveneional de MFAET ANIBAT
HEISECKE GOMEZ cerntra la Resolueión Nu 864 de feeha 05 de junio de 2023, dietada por la Direeeión de

Marcas, y: ---------

RES ULTA:

Que, en fecha 28 de junio 2027 se presenta el representante eoRveneional de MFAET Ai.llBAt
HEISECKE GOMEZ e interpone Reeurso de Apelaeién en eontra de la Resolueión Nu 864 de feeha 05 de
junio de 2023, c{ictacla por la Direeeién de Mareas,

Que, en feeha 07 de agosto de 2023 fue dietada la prervidencia que concedié el reeurso de apelación
interpuesto

Que, en feeha 14 de septienrbre de 2023, el representante conveneional de RAFAET ANIBAL
HEISECKE GOMEZ expresé agravios. Esta Direeeión tiene por presentada la expresién de agravios y llama
autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023. -==-"=-=

EONSIDERANDO:

Que, la Resolucién reeurrida eonsidera: .(,,)Que la salicitud de registxt de la marea PRADATA ha sido
presentada para amparar los servicios de la e lase 36, Que habiéndose realizada el examen de registrabilidad
de la eitada marea, ésta Direeeión eansidera que la misma incurre en las prohibieianes de la Ley l294lqs de
Mareas, que dispone gue no pueden eonstituir marcas: Art. 2 Ine, e) ,,. los que eonsistan enteramente en un
signo que sea e/ nombre genérico o designacién del proclueto o sen¡ielo de que Ee trate, a que pueda servtr
en el comereia para ealifiear o deseribir alguna earaeterfstiea del pradueta o servieia,, La denaminaeión se

considera desc'riptiva y sin distintividad alguna ean relación a los serviclos que desea proteger.=, En
eonsecueneia no ha lugar a lo soficitada(.,,)'i :'"-'-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(,,,)alanalizarla denaminaeián que
he solieitado a la luz de estos prineipios tenemos que la marca .PRADATA" no puede cansiderarse genériea
ni descriptiva, pLtes no designa de tbnna alguna el génera de las servieios que pretendo amparar y tampaeo
refiere a alguna cualidad o earacterfstiea de los servie:ios, camprendidos en la elase 36 (treinta y seis) y que
han sido limitados a: "Análisis finaneiero, cansultarfa frnaneiera: estimaeiones finaneieras",,,l,,, La navedad
que la ley de marcas exige al solicitante se refiere a la e:apacidad distinttva de un signo ean relaeión a un
determinado produeto o servicio. El dereeho ele mareas no ha sido creada para evaluar o juzgar sabre la
creatividad empleada par el solicitante al momento de elegir /os srgnos que distinguirán sus sen icios.
Csmo bien dice Otamendi "No hay que erear o inventar un signa para pader registrarlo, sino hay qtte ser el
primero en adoptarlo ,,,/,,. la marea PRODATO Y ETIQUETA, ya se eneuentra registrada a mi nombre
eonforme al siguiente detalle DEN1M\NA?IéN PRADATA L-LASE 35 T|TULAR RAFAEL AN¡BAL HEISE)KE
GOMEZ RECTSTRO s67.8t5 FECHA DE REGTSTRA Z7/07/2A23G,)"==.=".==

Que, corresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeurso
interpuesto

Que, la jtrrispnrdeneia y doctrina más destaeada sobre la matena que no+

Diicrciirscr,er¡l de

Diucció¡.1{¡cional de

denominación posee el carácter de genérica, respeeto de un produeto q';.§€rv.+etg,
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Resorución-' 0217
poR LA euAL sE REvoeA LA RESoLUcTóN N'864 DE FEcHA 05 DE IUNIo DE 2023 DTcTADA poRI;,
DIREECIÓN DE MAREAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICNUD DE NEOS.TNO DE LA N/ARCA -PRODATO Y
EflQUETA" etASE 36, EXPEDIENTE N' 001t8/2022, SOLtemADA POR RAFAEL ANTBAL HEISECKE
GOMEZ.

eonstituye la denominaetón eon la que neeesaria y eorrientemente se designa al género al que ese

produeto r¡ servieio perteneee, Dieho caráeter debe desprenderse del signifieado que posee para los
eonsurnidorcs en el lenguaje coruiente, En ese sentido, a fs, 0l de autos se apreeia que la solicitud cle

registro de la marca "PRODATO Y ETIQUETA" fue presentada para eubrir servicios de la qbss-!ó del
nonrenelador internaeional, que textualmentc deseribe: 'Análisis frnanciero; consultoúa frnanciera;
e stimeei ones fr Eeal e E' -

Que, a los efeetos de determinar si la solieitud de registro de marca 'PRODATO" resulta genérica para

Ios servieios quc pretende amperar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la

elesignaeión usual de los servieiss que solieita. En ese sentido, tenemos que la denominacién "PRODAIO"
no eonstituye el nombre habitual eon el que se designa a lss servieios de la clase 3ó del nornenclador
internaeional y tampoeo califiea o describe los servieios pedidos.

Que, esta Direeeión entiende que la solieitud de registro "PRODATO Y ffiQUETA' representa Llna

ereaeión lingülstiea distintiva. Esta singularidad ernana de la articulaeién de los elementos visuales,

fonéticos e ideológieos que ffaseienden su signiñeado individual para adquirir una identida«l marcaria
r«¡busta y difereneiadora, --"-=

Que, esta eornbinaeién estratégiea de térnrino posibilita un posieionamiento ef'eetivo de la marca en
el mereado, En virtud de ello, se puede afirmar qtte la rnare a es evocativa, ya que no satisfaee los requisitos
doetrinales pare scr elasifieada eorRo genérica o clese riptive,--=-'"..'."..

Que, al l'espeeto, el Dr, Jorge Otarnendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evoeat¡va, dieiendol "La merea evoeet¡va es aquella que da al eonsumidor una idea clara sobre alguna
propiedad a earaeterfstiea del produeta o servieio quc va a distinguit', o aun de la aetividad que desatolla
su t¡tular,,,l,,, Las mareas evoeat¡ves ssn considerudas par los tribunales como ¡narces débiles, El argumento
en el que se basa esta aÍ¡rmeeión es que eualquier persona tiene el derecho de evoear en sus marcas las
propiedades o eareeterfstieas de los procluctos o servieias que va a distinguir con ellas, Esto hace que el
tirular de una mer€a evaeat¡va deba aeeptar, o na pueda intpedir, que offas mareas evoquen también las
m i s m as p ra pi ededc s a ea rae te rf stleás, "= - - -. =.

Que, eonviene rneneionar ls señalado en el Material: 'Dree tnees para el Exa¡nen de Marcas en
Paraguay' aprobado por Resolueión DINAPI N" 25912025: "(,,.)La Oficina denegará el registro de un signo
Par ser desedptiw si el signifreado del signo fuese pereibido inmeüatmente por el ptlbüco pertinente
eomo una informaeiún Eobre los preduetos o servieias espeeifreados, Tal serfa el eaio euaná, el signo
proporetana infotmaeiiln en panieular, sobrc la eentidad, ealidad, eareeterfstices, frnalidad, especie o
temeño de las prcdaetas o senieios(.,,)»t 

---===.=-

Que, eR el análisis de autss no podemos dejar de manrfestar respeeto al registro alegado por el
apelante, es asf que al repasar la inforrnacién obrante en el sistema int'ormáties de la lnstitueién, se verifiea
que el solieitante ya euenta eon la marca registrada .PRODATO Y ETIQUETA' en la elase 35 para los
ser\rretos: "de eantabilidad; asesoramienrc en diree'ción de empresas; eansultorfa en negoeios;servieios de
externalizaeión; faeturae¡ón;tenedurfa de ltbros;eonsultrsrfa en materia de ree'ursss humanos:
petsanal, auditorfas contables y tinaneieras; auditoria entpresatial; sistematizeeión de i,
de rletas intbrmátieas; aetualizaeión y mantenimte.nta elc elatos en bases de datos it
567815. Por lo que es posible eolegir que no existe mala fe por parte dc,l soticffit¡;.¡
sslie itud es, seneillamente, otra versién de una mar€a ya eoneedida a su favor =. 

fh1"if :=.ti

| [)lt'et'elittt Netitrtr¿l de Ptoptetlud lnteleutuul, Directtices pur,r cl l-,rurrrut dc, lr4urrils err Per.uguu¡, (2025), t)is[,r,rl¡blc cnl
https://www.dinapr.gov.py/portal/v3loropiedad-industrial/marcas/directrices

Di¡cr¡ii¡ N¡cion¡l de Propicdad Iortlecturl
-:y
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Resorucién*' 0 217
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOTUCIÓN N' 864 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 DISTADA pCIR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIBNTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE tA MAREA "PRODATO Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDTENTE N' 0018E/2022, SOLICITADA POR MFAET ANIMT HEISECKE
GOMEZ.

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqrreta distintiva coR la denominaeión PRODATO

escrita en letras e aracterísticas tipo imprenta, de color blanco y mayuseulas, tas letras PRO se eneuentran
ubicadas en la parte izqr-rierda sobre un fondo gris y las letras DATO se eneuentran ubieadas a la dereeha
del conjunto sobre un fondo de color azul, en uno de los extremos de la letra D se observa una figura
circular de color blanco. El conjunto de estos elementos e rea Lrna impresión «iiferente y aporta eierta
distintividad a la marca

marea solieitada

Que, la Resolución reeurrida se funda en lo preeeptuado en el ineiso e) de la tey, Al respeeto, lo que

dicho inciso impirle respeeto de las rRareas, es que éstas pretendan msnopolizar la forma direeta,

insoslayable, de que el eomereiante o fabrieante c'lebe valerse para difundir la naturaleza básiea, o las

característieas, especificaeiones téenieas prineipales de su ser"uicio, obligándolo a reeurrir a eireunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentirlo, la solicitud de. autos es una marca, qLle Ro haee refereneia a la

naturaleza básica o especifieaeiones téenicas principales de sus servieios, es eminentemente evoeativo,

dotado de cierta personalidad que permite distinguir:la de otras e identifiear un servieio, lfnea de seruieios o

e[ e onjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

Que, en base a las eonsideraciones r1e heeho y de derecho expuestas, habiéndeise realizado el

examen de registrabilidad de la solicitud de registro: ésta Direccién considera que es un signo qlle posee

las caracterÍstieas necesarias para su registro; por eonsigrtiente. y al no eneontrarse inserta dentro de las

prohibiciones de la tey N" 1294198 de Marcas, eorresponde revocar la Resolueién ree urrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 864 de feeha 05 de junio de 2023 dietada por la Direeeién de

Mareas,

Art.ls

Art.2e ORDENAR la prosecueién de los trámites de la sol¡eitud de
.PRODATO Y ETIQUETA", clase 36, Aeta N" 00188/2022, solieitada

ANIBAL HEISECKE GOMEZ.

registro de la marea

a nombre de RAFAEL

Art.3e

PRODATO
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Resorución*'j/ tr I
poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTéN N" 651 DE FECHA O+ nÉlUr.rO DE 2024, DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC',, CLASE 02, EXPEDIENTE N' 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S,A. -

Asuncién, 27 ABR 2020

VISTO: El recurss de apelación interpuesto por la representante convencional de fK PINTURAS S.A.

eontra la Resolueión Nc 651 de fecha 04 de julio de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarit¡s

Litigiosos, y: ----"--"--"-

RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2024 se

interpone reeurso de apelacién contra la

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.

representante convencional de ]K PINTURAS S.A, e

Nq 651 de fecha 04 de julio de 2024, dictada por'la
presenta la
Resoluqión

Que, en feeha l2 de septiemtrre de 2024 true dietada la providencia que eoneedio el reeurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 12 de noviembre de 2024, la representante convencional de ]K PINTURAS §.A. expresé

agraviost dietándose en fee ha l8 de noviembre de 2024la providencia por la eual se tiene por presentado el

escrito de expresién de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

Iuy."""""

Que, en fecha 14 de marzo de 2025, el representante convencional de DEXCO SA. contesté el traslado

de la expresión de agravios, en e onsecueneia esta Direceién dictó la provideneia de Autos para resolver en

feeha 24 de marzo de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la Rescllucién reet¡rrida considera "(,,.)Que, en primer lugar, natamos que, la denaminacién
solicitada está contpuesfa de una palahra DURATEC, y la marca registrada está eontpuesta también de dos
letras DURATEX. Que entrando a exaninar si las mareas en litigio se prestan o no a eantbsión, cantorme a

la doctrina inperante, el fin es el de evitat'la confinión, tanto es asl que ya fio se habla de Erc las marcas

deben ser claramente inconfunclibles, sino que deben ser claramente clistinguráles, Se pane asÍ acenta e¡t

la necesiciad de u¡'ta clara diferenciación de las mareas en pltgna. En ese sentida respandemas a la
inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confustón entre /as mismas, Que, el solic'itante pretencle el
registro para ¡troductos de la clase 02, especÍficanente: Exclusit,amente piniltras anti li¡cr¿¡stantes;
barnices; barniz cle copal; copal; diluyentes para laeas: diluyentes para pinturas: esmaltes (barniee,s):

esma/tes para pintat': goma laca: pinturas; pinfiras al esmalte: pinturas al temple; pinturas bactericidas:
pinturas cerámicas; pintttras de aluminio; pinturas ignifugas: pinturas para cerámiea, Mientras que el
oponente protege productos de la clase 19, espeeiñcamente: "Materiales de construceión piedras naturales
y artificiales, cemento, c:al, mortera, yeso y grava, tuberia de gres o de cemento, produetos para la
canstruecién de carreteras, asfalto, pez y betún, casas, lransportables monumentos de piedra, chimeneas,

chapas de fibras aglameradas", Que, en ese senfido debemos previamente analiaar el aspeeta ortagráfieo
de antbas mareas, y asi tenemos que las mismas se hallan compuestas por siete (V) letras, y que la marea

registrada se halla compuesta de la raiz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marca salieitada tiene cama
raiz la sÍlaba DURA, y como desinencia TEC, de las atales las únicas variables en su canjunta san

y, C, lo que da una cierta similitud canfusionista imposible de evitar, Por aplieacio¡t. de
preponderancia de las silabas ¡trimeras, se puede afirmar qrrc las sÍlabas inicialgi (fafb)

t"
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Resorución-.1)2 18
PoR tA cuAL sE CoNFIRMA LA REsoLUcróN N' 65r DE FEcHA o+ oE ¡ut to DEzoz4,DIcrADA poR LA
DRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE t3, MARCA "DUM*TEC", CIASE 02, EXPEDIENTE N' 80032/2022, SOLICITADO pOR IK PINTURAS S.A. -

similares constituyen factores determinantes para generar confusién, por tal, las des'rnencl'as
(tenninaciones) deben ser claramente distinguibles a frn de t'vitar la confusién entre las ntarcas. En el caso
estudiado no se verifrcan ninguna de esfas condiciones, Que, adicianalntente, a tin de resolver si existirá
canfusión en el públiea eonsLtmidrtr, analizando el eampo ortográfico ¡' fonétieo cotlto asi también la
c'obettura, natemos gue existe identidad de denomitueiones y estrecha relacién en la ce¡bertura de
prt»,Juctas, Que, clebemos eolocarnos en el papel del público consumidrtr, a frn de determinar la
confundibilidad o no de las mareas en contlicto; al respecto, esta dependencia adminjstrativa considera
que la denominaeión solicitada DURATEC, resulta indudablemente similar a la marca oponente DURATEX
y que de las semejanzas artográficas se genera utru sinilitud fonética, <lebido a que al pronunciarlas una a

L'ot1t¡nuac¡ón de la otra, tenemos que la impresirin auditiva que generan atnltas poclria c'ausar confusión en
el p ú b I i c'o con su m id n r, (.., )"

Que, eRtre oilos argumentos, se agravia la ¡rarte apelante y marrifiesta: "(...)Resulta obvio que la
resaltrción no lu valarado cotectamente los hechcts, ya que las marcas enfrentadas se encuentran en
e/ases difbrentes y, en e'onseeuencia, distinguen dif'erentes productos, la solicitud de registro de la marca
de nti mandante protege productos de la clase 02 de la namenclatura oficial, ntientras qtrc la marca base de
oposieión protege procluetos de la clase lg. De, hecho, la ntare:a'DLJRATEC" de mi representada, ha sido
l¡ntitada para proteget protluctos de la c'lase 02 .../.., Por su ¡tarte, la ntarca oponente "DIJRATEX" se
encuentra l¡mitada a los siguientes productos de la clase 19 .../,,, eon solo la descripción de prcsductos de
c'ada marca ya se evideneian las diferencias entte una y ota, indiscutiblemente estamos ante marcas que
distinguen productos mtty diferentes y qLte en naLla se telaeionan. .../.,, ta resolucién recurrida consideré
que enrre las mareas cnfrentadas "extste identidad de denominaciones ¡' esffecha relaeión en la cohertura
de praductos'i sin embargo las denominaciones son clarantente diferenciables, el hecho de eompaftir
clelto§ elemcntos no implica que las marcas sean idénttdás, pues si bien poseen la raiz 'DURA', la
desinencia de eada una es diferente "TEC* y "TEX", además de que la supuesta estrecha relacién de

¡troductos es lnexisten te, pr» kt cual considerarnos qtrc la resolución e's tnjusta e i¡tfttndada. Partiendo de la
ltase de gue /as mareas no son idénticas, tan sólo co¡nparten algunos elementos, además pertenecen a
diferentes e'lases y están destinadas a difbrentes praductos, podcntos dec'ir que las ntareas enfrentadas son
clarumente diferenciables, pues para que las rnarcas en pugna resu/ren realmente confundiltles o
asoc'iables deben eumplirse ciertas presup¿resto s: las denominaciones debett ser idénticas, deben coincidir
en la elase o en una elase directamente relacionada y proteger los mismos productos o productos
estrechamente vineuladas, que contbrme a las eonstaneias de á¿¡tos, no se dan en el presente caso(...)"-----

Que, eontesta la expresión de agravios el representante convencisnal de la parte oponente y

rnarrifiesta: "(,)eama la Seño¡a Directora podrá a¡trcciar, la marca'DL\RATEX'registrada previamente por
nil mandanre se encuentra eampletamente repntrlucida en la solicitud de marca'DL)RATEC", ya que el
sol¡eitante ha procedido a simplemente realtzar un reemplazo de la letra final "X" por la letra'Cu, denotando
la identidad exisfefire entre antbas marcas, tal y eonto podent<ts observar en el contparativo de abajo ,.,/.., La
cuasi identidad enffe ambas marcas es ntás que cvitlente ,.,/.., En el caso en cuestión, al ser ambas marcas
cuasi idéntieas, demás está profundizar sobre las evidentes identidades auditivas exl'sfenfes entre antbas,
que indefectiblemente se pronunciarán igual ¡nanera. Por kt tanto, podemos concluir etbctivamente que
lrts c'oniltmidares al mo¡nenkt de solicitar los ¡troductos ¡tuerlen caer en confitsión, e caLtsa las identidades
entre ambas, Basra con pranunciar una nrurca tras otra para enconffar la identi¡Jad entre las marcas en
eut'stií»tt, Nos remitimos al siguiente cote¡o para nejot refereneia ,.,/... ta euasi identidad entre ambas
mareas es lnás que evidente y por la tanta ambas mateas no pueden coexistir sin crear inevitables
sitttaciotles que se encuentran expresamente ¡truhibtdas por nuestra Ley de Marcas, €on1o ser el
confusión del que nos habla el artfculo 2e en su inciso f) ,,,1,,, gn consecuencia, de.

Ut=supra, la eantfAparte no ha tenido en cuenta vanos thctores los c

continuación: l, Mismo género de productos; Se íuta de productos que, a

na
ner¡l dc ad Indu¡tri¡l

clases y eumplen distinras funeiesnes, pueden compart¡r característic¿s si,

Necion¡l dr Intrlccrual
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Resoltrcrón N"

poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' 651 DE FECHA Ol OE ¡Ur.rO DE 2024, DISTADA PoR tA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIQSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA'DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N' 80032/2022, SOLICTThDO PORJKPIMURAS S.A. -

en los eonsumidores, espeei almente tenienda la ansi identidad entre las mar€a* De lo meneianarla
podentos observar que ambas marcas cubren proeluetos relacionadas a tada lo que abarea el rubra de la
construeeién y esto padria desencadenar en una contición, 2. Llso cantinua a eamplementario de
productos: Esto aplica a produetos usados juntas o de manera eomplernentaria, la que podrfa llevar al
consumidor a pensar que peftenecen a la misma empresa sitienen signos similares, generanda canfusión
al eomprarlos en /os ditbrentes puntos de venta, que asf corno menciona el A-quo en su decisián, serfan los
misntos lugares para la comercialización de /os rnisrnos. Tado lo precedente citado no hace atra eosa sino
reafrrmar la prohibición de orden legal que impide la caneesión de la marca en euestión(*)" :--=-=

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la proeedeneia o no del reeurscr

interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artifie iales

elesmembracir¡nes, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arrole la visién en con¡unto es el

eriteris 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

eonfusión entre la solieitud de registro de la marca "DURATEe', en la elase 82 y la marca ope;nente
"DURATEX", registrada en la clase 19, '------. -=-

Que, realizando el eotejn ortográfrcei y fonético entre la solicitud de registro.DURATEC" y la marca
oponente "DUMTEX", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene similitudes
visuales y fonéticas dc-" considerable magnitud, En efeeto, las mareas enfrentadas eomparten gran parte de

sus denominaciones, basta contrastarlas DURATEC = DURATEX, para verificar la semejanza visual y auditiva
entre los signos. La única diferencia visible es la letra t"inal -ni siquiera es la sÍlaba final= de las

denominaciones: es asÍ que la marca solicitada utiliza la letra C en reemplazo de la letra X de la marca

«rponente, esto resulta insuficiente para evitar la confrrsién visual y auditiva, especialmente al eonsiderar el

conjunto general con el que los consumideires suelen identificar a las mareras

Que, al pronunciarse de fr¡rma conseeutiva, ambas denonlinaciones generan una impresién auelitiva

muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos. A continuaeién, se detallan las similitudes
gráficas y fonéticas entre las marcas en disputa:

DURATEC (rnarca solicitada), y

DURATEX (marea oponente)

Que, al respecto, el Dr, Jorge Otamendi, en su ohra DERECHO DE MARCAS se refiere a las mareas

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

otos en el uso de matcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntiea, La prahibieión del
inc. a) rige, en principict, cuando ambas marcas van a distinguir los mismas praúrctas o servieios. Digo en

principio porqLte ésta, gue es la regla fundamental o básit'a que impide esta clase ele eoexisteneias, na es la

única."/Y acertadamente menciona sobre la similitud qrtográfica: "Es quizás la más habitual en las rasos d¿,

confusión. Se da por la coincidencia de /etras en /os conjuntos en pugne. Influyen para
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sflabas o radicales () r(\nlt
Han sido <:leclararlas con{itndil¡le.s.' 'Eicrr.set" ), "lp¡ts¡ t'(t22). "Linlu.s" .t'"Domtt.sq (5/,{)

LDtiRECHO DE MARCAS" - lorge Otanrendi
r'DERECHO D[ MARCAS" - lolge otanrl.ndi

9" [d.. CABA, Al:eledo Pen ot, 20l7
9'[d.. CABA, Abeledo Perrot, l0l7

luego,la
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Resorueión-.J)2 1 I
poR r.e cuAt sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' 6sl DE FEcHA on oe lulto DEIII ,DICTADA poR LA
PIRSEEIéN DE ASUNTOS MARCARIoS LITIGIoSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE I"A MARCA "DURATEC" CLASE 02, EXPEDIENTE N' 80032/2022, SOLICITADO pOR ]K PINTURAS S.A'. -

De rgual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directt'ices para elExamen de
Marcas en Paraguay"aprobado por Resoh-rción DINAPI N" 2t9l2025: "La mayoría de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacién de dable identidad sino por la ocurrencia de algún grado de
similtttd ente lets stgnos y los productos r-¡ .servrcros, lo que, reqrilere un análisis tnás detenid<t. En estas
cásos, la abjeción al regisffo de una tnarca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este
prtncipia se debe denegar el registro dt una núrca cuandct los elementos y circunslanclas del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el eomercio en el Paraguay ert relación con los productos o
servrcios espeeifreados, e1 uso prr:bablem:,nte L'ausaria un riesgo de confusión en el sector pertinente de
consumidores, ,A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un conswniclor sobre la extstencia de un vine'ulo enffe las marcas en contlicto, los titulares de
d¡chas marcas o el otigen comercial de los prr:ductos y sen ieios designados por las mar€as, cuando dieho
vineulo en realidad na existe.'8

Que, deseehando el análisis fonético-grarnattcal, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintrvidad de una solieitud, es la cobertura que poseen arnbas lnarcas, en este easo, velnos que la

mar€a oponente 'DURATEX' se encuentra registrada en la clase 19 para Todos los atüculos de la clase 19,

aomprendiendose ente ellos materiales de construccién, piedras naturales y artificiales, cemento, cal,
mortero, yeso )r gnve, tuberfa de gres o de cemento, productos pan la constucción de carreteras, asfalto,
pez y betún eeses trensportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de frbras aglomeradas":
mientras que la marca en trámite de registro "DURATEC" solicita la cobertura para los prclductos de la g[¡6§

02i "Exeluslvemente Pintües anti incrustanfes; bwnices; bamiz de copal; copil; üluyentes para lacas;
diluyentes para pinturas; esmaltes (bamices); esmaltes para pintar; goma laca; pinturas; pintwas al esmalte;
pinturus il temple; pintuns bactericidas: pinturas cerámicas; pintwas de aluminio; pinturas ignifugas;
pinturas pan eetámiea",

De la eobertura señalada, se puede colegir que aunque las marcas enfrentadas identifiquen
produetos de e lases distintas del nomenclador, los productos de la e lase 02 que pretende amparar la marca
solicitada (tales como ptnturas y protectores de madera) son altamente complementarios a los productos
de la clase l9 que ampara la marca oponente regrstrada (materiale.s de cr¡nsffucción). Razón por la cual es

habitual que eompartan canales de distribuerén, como las f'erreterias o tiendas de materiales de
eonstrucción, drrrgréndose al mismo público pertinentel constructores, carplnteros o consumidr¡res en
general que realizan mejoras en el hogar

Que, ésta Direecién estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art.2s de
la Ley N" 1294/98, el cual expresamente prohfbe el registro de signos idénücos o similares para los mism«ls
produetos o ¡iervieios, o Para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión
o de asoeiaeión eon esa marca, situacién que aeontece en el easo de autos. Y, teniendo en cuenta que para
el registro marearlo lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y
que en el caso de autos elaramente hay nesgo de confirsión al inclueir a confusión o asc¡ciaeión a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la
coexistencia paeffica entre las mismas.

Que, al respecto, el

por sus semejanzas que 
1

ilatadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden produc
por sus diferencias, por ese ntotivo la regla se slnteQza efi

euenta las semejarlzas y no las diferencias que. existen entre las ma

'[)it'ct't'iriir Nrrr:ion¿.I tlt linr¡riutl'rrl lnt.lrr'tual, (21125) D;ffittinl' l,¿nt "i 
1..¡tuo rlr,\latiir, tt I'ttttgt,q

h t tps: / /rnv*:dinapi.gor,.¡r) /rx ¡r ral /v3 /prt »¡icdad-in dus tri¡l /m¡rcas r dircc tri ccs

" Di¡ccciélt Gcneral dc Pro¡iedad Induruirl

" 
Eiree¡iin Necron¡l de Propiedad Inrtltttual

{

'deben tent: rse
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Resorución-'J{ 1 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N'651DE FECHA o{DEfUt tO DEhO}4,DISnADAPORIA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO
DE LA I\4ARCA "DURATEC', CLASB 02, EXPEDIENTE Ne 80032/2022, SOIICITADO POR JK PI}.ITURAS S.A, :

similitud general entre das mar€as no depende de los elementas distintas que aparezean en ellas, sino de
los elementos semeTanüe s o de la semejante disposierón de esos elementos'd. .=="="======

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y ele deree ho arriba expuestas, eonforme a lo dispuesto
en el artíeulo 2 ineiso f) y eoneordantes de la Ley N'l294ls1 de Mareast ésta Direeeión General arriba a la

conelusión de que no es viahle la coexisteneia paeffiea entre Jas marcas DURATEC solieitada en la elase 02 y
DURATEX registrada en la clase 19, por tanto, e orrespond e canfirmat'la resolucién reeurr¡da

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINADE LAPROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolueién Nu 651 de fereha 04 de julio de 2A24 dietada por la
Direeeién de Asuntos Marearios Litigiosr:s,

Art.2s DI§PONER el archivo de la solieitud de. registro de

Acta N" 8OO3212O2L solieitada a nomhre rle fK PI

Art.3e NOflffQUE§E ¡:or Céelula

l0fa
Gcncnl de

N¡cional de P

eilna

{ Compcndio de Doctrina de Propicdad lndustnal. §uperintentleneia do lntlustria }' eornór('io, Llolombia, 2utl5,

', elase 02,
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Resorución*.1)2 19
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' zgi DE FEcHA 03 DE ABRrL DE zozt, DIcTADA poR tA
pmncctóN DE AsuNTos MARcARIoS uncrosos, EN EL EXpEDTENTE DE souerruD DE ReetsrRo
DE LA MARCA'DURATEC',, CLASE 35, EXPEDIEIüE N' EA0?512022, SOLTCITADO POR JK PINTURAS S.A. -

Asuncién, 27 ABR 2020

VISTO: El recurso de apelaeién interpuesto por la representante eonr¡eneional de JK PINTURAS S.A.

eontra la Resslución Ne 295 de feeha 03 de abril de 2025, dictada por la Direeeión de Asuntos Marearios
Litigiosos, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2025 se presenta la representante eonvencional de fK PINTUMS S.A. e

interpone reeurso de apelaeión cr¡ntra la Resolueién Nq 295 de fecha 03 de abril de 2025, dietada por la
Dirección de Asuntos Marearios Litigiosos.

Que, en fecha 03 de julio de 2025 fue dietada la prnvidencia que eoneedio el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, la representante conveneional de lK PINTURAS S.A. expresó
agravios; dietándose en feeha 29 de agosto de 2025 la providencia por la eual se tiene por presentadr¡ el

eserito de expresión de agravios y se eorre traslado a la contraparte por todo el término de

luy,-"-""="

Que, en fecha 17 de octubre de 2025, el representante conveneional de DEXCO S.A. eontestó el

traslado de la expresión de agravios, en eonseeuencia esta Dirección dicté la provideneia de Auters para

resolver en fecha 22 de octubre cJe 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución reeurrida eonsidera "(..)Que, err primer lugar, notamos que, la denominaeií1n

salicitada está compuesfa ¿/e una ¡talabra Da/RAfrEC, y la marca registrada DAIRAtrEX, ambas presentan
si¡nllitudes en su estr¿l etura y composición. Que entranda a examinar si las mareas en litigio se prestan o no
a cr¡nfusión. eonfrtrme a la rloctrina imperante, el frn es el de evitar la confusieln, tanto es asf que ya no se

habla de que las tnarcas dtben ser claramente ine'r¡nfúndibles, sina que deben ser elaramenfe disfingrilltle,s,
Se pone asf acento e¿ /a neces idad rie una elarc difereneiación rle las marcas en pqna, En ese sentida
respandemos a la inquisitoria de si cabe a no posibilidad rle crsnfúsión entre las mismas, Que, el salieitante
pretende el registro para servieios de la elase 35, es¡teefficamente: §en leios de camereializae:ión de:
produetos quinticos, pinturas, tintes y barnie'es, produr:tos de limpieza, lubrieantes, praduetas metálieas,
máquinas y máquinas hc:rramienta, motores, hercamientas de mano, eleetradamésfier¡s. apamtos e

instrumentos e/éctrieos y electronicos, artfeulas de atieina, materias plástieas semielabaradas, prcdttetas
de euero y cuero de imitación, materiales de er¡nsfrueetán". Mienttas que el oponente protege prcduetos
de la elase 19, especfficamente: " eomprendiendase entre ellas materiales de eonstrueeián piedras naFui"/es
y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grar¡a, fihtrÍa de gres o de cementa, ¡troduetos para la
construcción rie carreteras, asfalto, pez y betún, easas, transpartables monumentos de piedra, ehimeneas,
chapas de fibras aglomeradas", Que, en ese senfido debemos previamente analizar el aspeeta artagráfico
de ambas marcas, y asf tenemos que las ntisntas se hallan eampuestas par siete (7) letras, y que la marca
registrada se halla compuesta de la raiz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marc'a solieitada tiene
raÍz la silaba DURA, y como desinencia'l'EC, rie las euales /as únicas variables en su eonjunta son las

y, C, lo que da una c'ierta similitud contüsionista imposible de evitar. Par
preponderancia de las silabas primeras, se puede afirmar que las sflabas i1

de la
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Resorución*'-02 1 I
poR LA, euAL sE eoNFIRNdA LA REsoLt cróN N'295 DE FEcHAot rfo¡n LDEzozs,DrcrADApoRLA
BINNEEIÓN DE ASUNTOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE l.A, MARCA 'DURATEC" CLASE 35, EXPEDIENTE No 8003512022, SOLICnADO pOR IK PINTURAS SA. -
similares eanstituyen faetores deterntinantes para generff co¡tfusión, par tal, las des¡hencl'as
(terminaciones) dében ser elaramente distinguibles a ñn de evitar la contbsión entre las marcas. En el caso
esndiado na se verifrean ninguna de estas eondieiones. Que, adieionalmente, a fin de resolver si existirá
eanñsidn en el públiea eonsumidor, analizando el eampo ortagráficct ), fonétieo conlo asÍ también la
eabertura, notamas que existe identidad de denominaeiones y estrecha relación en la eobertura de
produetos, Que, debemos eoloearnos en el papel del públieo eonsumidor, a Íin de determinar la
eonfmdibilidad o no de las mareas en cantlieta; al respeeto, esta dependencia administrativa considera
que la denominaeión solieitada DARATEC, resulta indudablemente similat'a la marca oponcnte DURATEX
y que dc las semejanzas ortográtieas se genL'ra una sintilitud fonétiea, debido a que al pronuneiarlas una a

€antinaeeián de la atra, tenemos que la impresi1n auditiva que generan ambas podrfa causar confusión en
el públ i ea ean sumida r, (,,,)"

Que, entre otros argurnentos, se agravia [a parte apelante y manifiesta '(...)No hay duda que la
resalueión 295/25 no ha valorado eorreetamente los heeltos y los derechss invoeados, ya que las mareas
enfrentadas se eneuentren en clases ditbrentes del nomenclador 5,, en consecaeneie, no existe conexiín
contpetitiva direete entre ellas, Es asf q¿re la marea de mimandante protege serricrers mientras que la rnarca
base de opasieión s6lo está registrada para produefos, en este punto eabe traer a colaeién el principio de
espee ialidad par el eualse esfaá1eee que los deree l'tos de pro¡tiedarl industrial no son absalutos sino que se
eirrunseriáen a las produetos o servicios especifieos para los euales han sido eoneedidos, esta regla general
avala elñmdamenta prineipal del presente rec¿rrso de apelaeión ,.,/,,, La resalución reeurrida eonsideré que
entre las marees enfrentadas "existe identidad de denominae iones" sin embargo, si bien comparten la raíz
"DURA,, no signifiea que extsta entrc ellas algún tipo de identidad o riesgo de csnfusión que no permita su
eoexisteneia paeffica, de heeha la construccién gramatieal de las denominaciones en pugna es

eompletantente disfmil ye que las desineneias d¡tieren: "TEe" - 'TEX', Adentás de lo ya expuesto, la
resolueiÓn reeurilda es ineongn,ente ye que, ante la difercneia de clases de las rna,rcas enfrentadas, la
apancnte debió señalar los puntos de eolisión, sin embargo ha dejado de usar ese dereclto y ha cumplido
su deber, y e su vez la resalueión reeutida no los meneionó en forma espeeffiea, y peor aún, intentando
suplir la amisión de la adversa se fundó en la supuesta "estreeha relaeión en la csbertura de productos y
seft4eio§" de farma genériea, kt cual solo tiene una explieacién: no exisfe superposicién de
produetaslservieias, na hay ningún punta de eontaeta y, par lo tanta, no hay posibilidad de colisión entre
las ma reas(,,,)'== == = - = == - =

Que, eoRtcsta la expresión de agravios el representante convencional de la parte oponente y
rnanifiestat "(ieama la Señora Direetora podrá apreciar, la marea'DURATEX" registrada previamente por
mi mandanfc se eneuentra eompletamente reprodue'ida en la solicitud de maree "DURATEC", ya que el
salieitante ha praeedida a sinplemente realizar un reem¡tlazo de la letra frnal "X" par la leta'e', de,notando
la identidacl existente entrc ambas tnarcas, tal ¡r en*o Oodemos observar en el eomparativo de abajo ,../.,. La
identidad entre ambas mereas es más que evidente ,../... En el easo en e¿testjén, a/ se¡ ambas marcas
idéntieas, demás está profundizar sobrc las evidentes identidades auditivas exrsfentes enfre ambas, que
indefcet¡blemente se pronuneiarán igual manera. Por lo tanto, podemos eoncluir efectivamente que los
eansumidares al momenta de solieitar los produetos pueden eacr en canfusión, a eáusa de /as identidades
elf.re'antbas, Basta eon pronunciar una marea bas atra para encantrar la identidad entre las marcas en
euest¡(\n, Nas remitimos al siguiente cote)o para mejor refereneia .../... Oe esto podemos observat que, la
('ontrapartc se ha alvidada de los prineipios básieos al mamento de realizar el cotejo entre marcas y camo
meneionamas en nucstro eserito de oposición, es bien sabido que lo que queda en la mente del
eonsumidar es la rafz de una denominaeión marearia. Por tento, al admitir el mismo que las marces
enfrentadas eotnparten la rafz, está indireetamentc eonfrrmando que las marcas son eonfitndible;
,,,/,,, Seguidamente exponemos las eabe'rturas de elases que meneiona la
"DARATE?'de mi rcpresentada ha sido limitada para pruteger produet Í.le 1.r c/¿se
que, de aeuerda eon la apasteión planteada la marca oponente "DtJ

s1
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Resorución*.Ilz 19
PoR tA euAt sE CoNFIRIUA tA RESotucréN N' 295 DE FEcHA 03 DE ABRIL DE 2025, DIcTADA poR LA
PINEEEIÓN DE ASUNTOS IUAREAruOS TITIGIOSOS, EN EL EXPBDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE tA IIAReA *DURlfrEe" CLASE 35, EXPEDIENTE Nu 800351202a SOLICTTADO PORIK PINTURAS S.A. -

De igual rnanera, e onviene traer a colaeién lo señalads en el Material: "Direett'iees para el Examen de
Mareas en Paruguay'aprobado por Resolucién DINAPI N' 259/2025: "La ntayatfa de lc¡s ea.so.s de conflietrt
entre marcas no son por una situaeión de dable identidad sino por la oeurreneia de algún grado de
sin¡litud entre los sig[nos y los productos o servreros, la r¡ue requicre un análisis ntás deteniclo, En esfos
easos, la abjeción al registra de una marea se basará en el prineipio del riesgo de confusión. Bajo este
prineipia se debe denegar el registro de una marca cuantlo los elementos y circunstaneias del caso
indiquen gue, si la marea lLese usada en el eomercio en el Paraguay en relaeión co¡l 1os produetos o
servteios espeeiñeados, el usa probablemente eausaria un riesgo de confusión en el sector pertinente de
eonsumidores, A estos efectos debe entenderse pot contúsión arulquier suposieión o percepción errénea
par parte de un eonsumidor sobre la existeneia de un vfneukt ente las ¡nareas en conflicto, los titulares de
d¡chas nrat'reas a el oñgen comereial de los prorluetess y ser"yleios designados ¡»or las marcas, cuando dieho
vfneula en realidad no exrste,'1 

-----=----

Que, deseehando el análisis fonético'gramatieal, stro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cotrertura que poseen arntras rnarcas, en este. caso, vemos que la
marea oponente .DURATEX' se eneueRtra registrada en la clase 19 para {lodos los a¡üculos de la clase 19,

eamprenüendoEe enbe ellos materiales de eonsbueeiún, piedtas naturales y artifreiales, cemento, ca),

mottere, yeso y glaYe, zubeúa de gres o de cemento, preduatos para la eonsüueeián de caneteras, asfelta,

Pez y bct(tn easas bansporhbles, monumentos de piedra, ehimeneas, chapas de frbns aglomeradasi
micntras que la marea en trámite de registro .DURlffEe' solieita la eobertura para los servieios de la gl¡¡g
2L *SeryieioE de eamerciilizeeión de: pruduetos qufmieos, pinturas, hhfes y bunices, productos de
limpteu4 lubdeanteE, produetos metálieas, maquinas y mequinas henamienta, motores, henamientas de
mena, eleeuodomésüeoE, eperatos e instrumentos eléeüieos y eleetr1nicos, ardculos de ofrcina, materias
plástieas semielabarudas, preduetos de euero y eueÍo de imitaeiiln, materiales de consbucción",

De la eobertura señalada, se puede colegrr que aunque las marcas enfrentadas identifiquen
prr;dueters/servieios de clases distintas del nomenelador, la clase 19 protege los productos fisicos en sÍ,

abare ando fundamentalrnente Ios materiales de eonstrueeión, piedras, cemL,Rto, asfalto, entre otros. Por su
parte, la clase 35 eonrprende los servieios de r¡enta, es deeir, el agrupamiento de productos por cuenta de
terccros eR eolnefeir¡s rninoristas o mayonstas para que los consumidores puedan adquirirlos. Al
es¡reeifrear la solieitud de la elase 35 los 'sena'cl'os de eomereializaei1n de,.. materiales de constucción', el
servieio que se pretende proteger recae de manera Elxaeta sot¡re los mismos productos amparados en la
elase 19, El servieio de venta no puede existir sin los materiales de construceión que se ofreeen.

Que, ésta Direeeién estirna que, la presente solieitud se opone a lo previsto en el ine. I del ert, 2e de
la tey ñ' 1294198, el eual exprcsamente protrfbe el regisho de signos idénücos o similares para los misnlos
produetos o servieios, o pera produetos o servieiss diferentes, euando pudieran eausar riesgo de confusión
o de asoeiaeién eon csa rnar€4, situaeién que aeonteee c,n el easr¡ de autos. Y teniendo en euenta que para
el registro rnareario l() determinente es proteger a qrrien tiene uso exclusivo de la rnarca eontra tereeros y
que en el easo de autos elaramente hay riesgo de eonfusién al indueir a confusión o asociaeién a la marca
registrada de manera tal que el eonsumidor pueda creer que tienen un origen eomúR, resulta inviable la
coexistencia paeffrea entre las mrsmas.

Que, al respeeto, el tratadista Breuer Moreno cxprcsa que las mareas pueden produe ir e

pol' sus semejenzas que por sus dit'erencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que debe
e uE'Rta las serne¡arrzas y ne, las difereneias que, e'xisten entre las marcas..Aei¿iiü¿lflp

' Dirrt'rirft Nrretltial rk Pro¡licd*ul lrtrrli¡rruul, ¡')t125\ Diwfú*., pttr d [',¡.¡»t« tb,\hnrt.t tú ltm¡qtal:,
htt¡s: / /r$v§:dinapi.s{)\'.pJ-/p9nal /v3,/propiedad-indusrrial /ln¿rcas /dirccrriccs

Dirc c tora G c nc rit[t ¡ 1¡ ¡¡ ¡,
Di¡rcrió¡ Ccnrrel lc Propiüad lndurrrirl

la

Dirci¡ión Nacional de Propiedad Inrrlecrurl
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Resorución-'j-2 19
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 295 DE FEcHA 03 DE ABRIL DE 2025, DIgTADA poR tA
pmscc¡óN DE ASUNToS MARcARIoS tmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE souerruD DE RgcrsrRo
DE LAN4ARCA "DURATEC',, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 800351202a SOLICITADO PORIKPINTURAS S.A. -
protege /os srguientes productos: *Toclas los artfculas de la elase i,9, eamprendiendose entre ellos
materiales de c'onstruc'cián, piedras naturales y artifieiales, cernento, cal, mortero, yeso y grava, taberfa de
g,res o de cemento, produetos para la eanstnrcción de carreteras, asfalte» pez y betún, easas transpartables,
monumentos de piedra. ehimeneas, chapas de fibras aglomeraclas". En conseeueneia, de las eaberturas
mencionadas, la c:ctntraparte manifestó na haher punto de eontaeta entre ambas, euales pasaré a
mencionar a eontinuaeión: L DARATE? elase 35: "materiales de eanstru€eión" / DURATEX elase 19

"materiales de construceián", 2. DARATEC clase 35: *barnices" / DURATEX elase 19: "betiln".7, DARATEC
elase 35: "produetos metálieos" / DURATEX clase lg: "ehapas de fibras aglameradasT,,,)"

Que, eorresponde a esta dependeneia administrativa resolver sobre la procedeneia o no del reeurso

interptresto

Que, en primer término, las mareas en cuestién detren ser analizadas en su conjunto, sin artifieiales

desmembraciones, de forma sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la vislón en eonjunto es el

eriterio que debe primar a la hora rle determinar si existe posibilidad de eonfusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, eorrespnnde a esta instaneia adnrinistrativa resolver si cabe o no la posibilidad rte

confusión entre la seilieitud de registro de la marea "DURATEC', eR la elase 35 y la marea oponente
"DURATEX', registrada en la clase 19. --------

Que, realizando el eotejo ortográfieo y fonétieo entre la solieitud de registro "DURATEC'y la marea

oponente "DURA[EX', se advierte qr.re la denominaeilrn g¡yo registr«r se solieita eonttene similitudes

visuales y fonétieas de considerable magnitud, En efeeto, las marcas enfrentadas eomparten gran parte de

sus denominaciones, basta e ontrastarlas DURATEC - DURATEX, para verifrear la semejanza visual y auditiva
entre los signos. ta úniea difereneia visible es la letra flnal =ni siquiera es la sllaba final= de las

denominaeiones: es asl que la marea solieitada utiliza la letra C en reemplazo de la letra X de la mar€a

oponente, ests resulta insufieiente para evitar la eonfusión visualy auditiva, espeeialmente al eonsiderar el

conjunto general eon el que los eonsumidores suelen identifie ar a las mareas

Que, al pronuneiarse de forma eeinseeutiva, ambas denornrnaciones generan uRa rmpresión auditit¡a

muy parecida, dada la gran coineideneia en sus elementos. A continuacién, se detallan las similitudes
gráficas y fonéticas entre las mareas en disputa:

DUMTEC (marca solicitada), y

DURATEX (marca oponente)

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

idénticas o similares a otras anteriores, dieiendor "La esencie de una mette está en el poder de exeluir a
otos en el uso de marcas confunübles, Nada más confundible qae una marea idéntiea, La prohibición del
inc, a) rige, en princi¡tio, euando ambas marcas t an a distinguir los mismas prctduetas a servieias, Diga en
principio porqae ésta, que es la regla fundamental a básiea que impide esta elase de eaexisteneias, no es la

única."tY acertadamente meneiona ssbre la similih¡d ortogáfica: "Es quizás la más habitual en los easos de

eonfusión, Se da por la coincidencia de leúas en los eonjuntos en pugne. Influyen para ello,
misma secuencia de vocales, la misma longitud y eantidad de sflabas a radieales a term
Han sido declaradas eonfundibles.' "Eseoset" y "Epaset' (522), "Umus" y "Damus" (524),

' 'DERECHO DE MARCAS" : lorge ()lamendi, 9'Ed., CABA, Aboledo Pitn'ot, ¿017
I "DERECHO DE MARCAS" : JorBe Otanrendi. g'Ed,, LI.{BA, Abel¡do Per|ot. lt)17

I Interina
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Resorucién*.1lz 1 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N' 295 DE FECHA OI NáAAN¡I DE 2025, DIETADA POR tA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS TITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGI§TRO
DE LA N4ARCA',DURATEC" CLASE 35, EXPEDIENTE N' 80035/2022, SOUCITADO POR JK PINTURAS S.A, :

similituri general entre dos marcas no depende rJet los eJement¡ss rlistintas que aparezean en ellas, sino rie
los ele¡nentos semejantes o de la semejante dispasieió¡r de esos e/emenfos'4. .-=-"=======

Que, en base a las consideraeiones de heeho y ele dereeho arriba expuestas, eonforme a lo dispueste
en el artfeulo 2 ineiso t) y eoneordantes de la tey N" 1294/98 de Mareasl ésta Direeeién General arriba a la

cone lusión de que no es viable la coexisteneia paeffica entre las marcas DURATE€ solieitada en la e lase 35 y

DURATEX registrada en la clase 19, por tanto, eorresponde confrrmat'la resolución reeul'rida

POR TANTO,
LADIRECTORA GENERALINTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI"AT

RESUETVE

CONFIRMAR la Resolueién Nu 295 de feeha 03 de abril de 2025 dietada por la
Direeeión de Asuntos Marcarir¡s l"itigiosos.

DISPONER el arehivo de la solieitud de registro de la marea.DURATEC', elase 35,

Acta Nu EOO35IZO22, solicitada a nomhre de. fK RAS

Art.3e NOTIFIQUESE p or eédul a, -' = = = = = = - = = = - = = " = " = -. ; ;i 
:- = = =X

rcción 0tntlrl de

N¡cio¡¡l de

Art.le

Art.2e

I lnte
ird¡d lndu¡rrirl

o Compendio de Doctrin¿ de Propiedad lndustrial. Supu.rirrtcndcne i¡ de lndustrra ¡'liomercin, Colombia. 200§.
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Resolueién-'-02 2 0
poR LA cuAL sE CoNFIRMA t-A RESoLUCIéN N" 706 DE FECHA 12 DE ]uLIo DE 2024, DICTADA poR LA
pmrcctéN DE AsuNTos MARCARIos LITIGIosos, EN EL EXpEDTENTE DE sollerruD DE REGISTRo
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 07, EXPEDIENTE N' 80038/2022, SOUCITADO pOR 

JK PINTURAS S,A. -
Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de JK PINTURAS S.A.

eontra la Resol-reión Ne 706 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Direeción de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------'-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2024 se

interpone reeurso de apelaeién cr:ntra la

Direeción de Asuntos Marcarios Litigiosos.

presenta la representante cr¡nvencional de fK PINTURAS S.A. e

Resolucrón Nlr 706 de fecha 12 de julio d,e 2024, dictada por la

Que, en fecha t2 de septiembre de 2024 fire dictada la providencia que concedio el recurso de

apelaeién interpuesto

Que, en feeha 12 de noviembre de 2024, la representante convencional de JKPINTURAS SA, expresó
agravios; dictándose en feeha l8 de noviembre de 28?4\a providencia por la eual se tiene por presentae.lo el

escrito de expresién de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

ley.---'---"-

Que, en fecha 14 de marzo de 2025, el representante eonvencional de DEXCO S.r{. contesté el traslado
de la expresión de agravios, en eonsecueneia esta Diree ción dieté la providencia de Autos para resolver en
fee ha 24 de marzo de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucié¡r recttrrlda considera "(,')Que, en primer lugar, notamas que, la denaminacián
solicitada está compuesta de una palabra DURATEC, y la marca registrada está campttesta también de rlos
letras DURATEX. Que entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o ne a eontbstón, cantbrme a

Ja doetrina imperante, el tin es el de evitar la canñsión, tanto es asÍ que ya no se habla de que las marcas
deben ser claramente ineonfttndibles, sino que deben ser claramente distinguiáles, §e pane asf sqsnfa en
la neeesidad de tma elara dit'ereneiación de las mareas en pugna, En ese sentida respandemas a la
inquisitoria de: si cabe o no posibilidad de canfülón entre las mismas. Que, el salicitante pretende el
registro para producfos de la Clase o7, espeeÍficamente: Exchtsivamsn¡s ae¡ógrafas para colarear:
máquinas afiladoras; máquinas afiladoras de cuehillas: máquinas agrÍcalas; bambas de aire eomprimido:
máquinas de aire comprimido; matores de aire comprimido: maquinas alisadoras: máquinas de aspiración
de aire; instalaciones de aspiración cle palva para limpiar; aspiradoras; diaftagmas de bombas: bombas
(máquinas); bombas (partes de máquinas o motares): máquinas cartadaras; herramientas (máeftinas):
herramientas de mana que no sean accianadas manualmente: máquinas hercamientas: máquinas
mezclacloras; muescadc¡ras (máquinas herramientas); ¡tilones (martillos); pilones (máquinas); máqrúnas
para pintat": pistolas para pintar; pistolas de eola eléctricas: ntáquinas pulverizadot"as; saldadaras eléetrieas:
saldadores eléctrieos: hierros de soldadura, eléctt:it'as: ntáquinas sopladaras. Mientras que el aponentt
protege produetos de la clase lg, espec'ificamente: "Materiales de constrtteeión piedras na
artificiales, cemento, eal, mortero, yeso y grava, tuberÍa de gres a de cementa, ¡

Dircltr2ra Gcne\l Tnrerina
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construcción de carreteras, asfalro, pez y betún, casas, transportables manumen"tosde^¡
clta¡tas cle fibras aglomeradas". Que, err esesenrido deltemos ¡treviamente nraiÉribfá
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de ambas marcas, y asf tenemos que las mismas se hallan compuestas por siete (7) letras, y que la marca
registrada se halla eompuesta de la raÍz DURA, y desinencia TEX, en tatto, la marca solicitada tiene como
rufz la sflaba DUR.A,, y canla desinencia TEC, de /as cuales las tinicas variables en su conjuntc¡ son las letras X
y, e, lo que da una eterta stmilitud confusionista intpasible de evitar. Por aplicación de la teoria de la

¡treponderaneia de las sflabas primeras, se ¡rueele añrmar que las silabas iniciales (raiz) idéntica o muy
similares canstituyen factores determinantes para generar cont'usién, por tal, /as desinencias
(terminaeiones) deben ser elaramente distinguibles a frn de evitar la confusión entre 1as rnarcas. En el caso
estudiado na se verifiean ninguna de estas condiciones, Que a,7ic:ionalmente, a fin de resolver si existirá
eo¡tñtsión en el públieo eonsunlidor, analizando el campo ortográfrco y tbnético como asi también la
c'obertura, notamos que extsre identidad de denaminaciones y estrecha relae'ión en la cobertura de

¡sroduetos, Que, debemos eolocarnos en el papel del público consunidor, a tin de detenninar la
eanfbnd¡b¡lidad o na de las marcas en contlicto; al respecto, esta dependenc'ia administrativa considera
que la denominactón solicitada DARATEC, resu/ta indudablemente similar a la marea oponente DURATEX
y que de las semejanzas artográfrcas segeneru una similitud tonética. debids a que al pronunciarlas una a
eontinuactón rie la otta, tenemos que la impresión audittva que generan ambas podrÍa causar eonfusirLn en
el ptrbl i eo con su m i da r,(,., )"

Que, entre otros argumcntos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(,..)Resulta c>bvio que la
resolucién no ha valetaela correctanentt' los hechos, ta qur, las marcas enfrentadas se encuentran en
elases diferentes y, en eonsecuencia, distinguen diferentes proeluctos, la sctlidtud de registro de la marca
de mi mandante protege productos de la clase 0V de la nomenelatura otieial, mientras que la marca base cle

oposicién protege prr»ductos de la clase 19. De heeho, la ntare'a'DLIRATE?'de mi represenfada, ha sido
limitada pare prateger produetos de la elase 07 .../.., Por su parte, la marea oponente "I)IJRATEX" se
eneuentra l¡m¡tada a los siguientes produckts de la c'lase 19 .../... eon solo la deseripcién de productos de
eada marea ya se evideneian las diferencias entre una y offa, indiseutiblemente estamos ante marcas que
distinguen productas nuy dit'erentes y que en nada se telaeionan. ,,./.,, ta resolueién recurrida consideró
quc enfre las marr:as enfrentadas "existe identidad de denominaeiones y esffeeha relación en la cobertura
de prcducta.s', sin embargo las denominaciones san claramentt' difereneiables, el hecho de compartir
cierros elementos no implica gue 1as marcas sean idénticás, pues si bien poseen la rafz 'DURA', la
dcsinencia de eada uná es diferente 'T EC' y "TEX", además de que la supuesta estrecha relacién de
praductos es t¿exisreri te, por lo e ual consideraÍnos que la tesolución es trlusfa e infundada, Partiendo de la
base de que las mareas no son idénticas, tan sólo c'ompaÍten algunos elementos, además pertenecen a
diferentes e/ases y están destinadas a diferentes prrtductos, podemos decir que las marcas enñ'entadas son
elaramente rliferenciabl"s, /rues para que las marcas en pugna resulten realmente conf'undibles o
asooal¡1es deben eumplirse cierros presupuestas: las rlenaminaeiones deben ser idénticas, deben coincidir
en la elase a en una elase directamente relactonada y prctteger los mismos praduetos o praductos
estrcchamente vinculados, que conforme a las constanc'las de autos, no se dan en el presente caso(,.,)"-----

Que, eontesta la expresién de agravios el representante convencional de la partc oponente y

manifiesta: "(,)eomo la Señora Directora podrá apreciar, la marca 'DLJRATEX' registrada previamente por
mi mandanfe se encuentra completantente reproducida en la solicitttd de nlarca'DLJRATEC", ya que el
solicttante ha procedido a simplemente realizar un reern¡slazo de la le,za final "X" por la letra 'C', denotando
la identidad cxt'stente entrc antbas marcas, tal y cottto podemos observar en el eomparativo de abajo .../... ta
cuasi identidad entrc antbas marces es más que evidente .../... En el easo en euestión, al ser antbas mareas
euasi idéntieas, demás está profundizar sobre las evidentes identidades auditivas exrsfenfes entre ambas,
que indefeetiblemente se Prcnunciarán igual manera, Par lo tanto, podemos concluir efectivamente que
los cansunlidores al mamento de solicitar los prarluctos pueden caer en las identidades
entre antbas, Basta ean pronuneiar una marca ffas otra para encontrar la et1

cuestión, Nos ¡emititnos al siguiente cotejo para mejor referencia ,,./,..

Dircccióri
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mareas es más que evidente y por lo tanto ambas marces no pueden
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situaciones gue se encuentÍan expresamente prohibidas por nrrcstt'a Ley de Mareas, €oma ser e/ riesga de
confusion del que nos habla el artículo 2e en su incist¡ 0 ,,./.,. An consee uene ia, de la eobertura meneionada
ut-supra, la eontrapafte no ha tenirlo en cuenta varios tbctores las cuales pasaré a meneionar a

continuación: l. Mismo género de productos: §e trata de productos que, aunque perteneeen a difbrentes
cüses y cumplen cú'sf¡nfas fimciones, pueden compartir caracteristicas similares, la Ete genera canfisión
en /os consumidores, especulmente teniendo la cuasi identidad entre las mareas De lo meneianado
podemos observar que antbas marcas cubren productos relacianadas a tado lo qtrc abarca el rLtbro de la
construc'ción y esto podría desencaden ar en una c:onfusión. 2. Uso cantinlta a campleme.ntario de
productos: Esto aplica a prociuctos usadns juntos o de manera complementaria, lo grrc padrÍa llevar al
consumidor a pensar que pertenecen a la misma empresa si fienen st'gnos similares, generando eanfitsión
al comprarlos en los diferentes puntns de venta, que asi como mt,nciona elA-qua en su dec¡sir1n, serian los
misrnos lttgares para la comercialización de /os ¡nlsmos. Todo ks prececlente citado no haee atra cosa s¡no
reafrnnar la prohibieión de orden le,gal que impide la canc'esión de la marca en euestión(..,)" 

-="-"=

Que, eorresponde a esta dependeneia administrativa resolver sohre la proeerlencia o no del r'eeurso

interpuesto

Que, en primer términs, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su eonjunto, sin artifieiales
desmembraeiones, de forma streesiva y no simultánea y, el resultado qr.re arro¡e la visión eR eonjunto es el

criteno que debe primar a la hora de determrnar sr existe posibilidad de eonfiusión entre las mlsmas, En ese

orden de icleas, correspernde a esta instaneia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de

confusión entre la solicitud de registro de la marca "DUMTEC", eR la clase 07 y la marea oponente
"DURATEX', registrada en la clase 19, -------"

Que, realizando el cotejo ortográfieo y l'onético entre la serlicitud de registro "DURATEC'y la marea

oponente "DURATEX", se advierte que la denominación cuyo registro se solieita contiene similitudes
visuales y f<rnéticas cle considerable magnitud, En efecto, las marcas enfrentadas eomparten gran parte de

sus denominaciones, basta contrastarlas DURATEC - DURATEX. para verificar la semejanza visual y auditiva
entre los signos. La úniea diferencia visible es la letra final -ni siquiera es la sÍlaba final= de las

denominaciones: es asÍ que la marca solicitada utiliza la le.tra e en reemplazo de la letra X de la marea

oponente, esto resulta insufieiente para evitar Ia confusión visual y auditiva, especialmente al considerar el

eonjunto general ccln el qr.re los eonsumidr¡rc.s suelen ide.ntificar a las marcas

Que, al pronunciarse de forma conseeutiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva
muy parecida, dada la gran coincideneia en sus elementos. A continuación, se detallan las similitudes
gráficas y f,onéticas entre las marcas en disputa:

DURATEC (marca solicitacla), y

DURATEX (marca oponente)

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

idénticas o similares a otras anterrores, diciendo: "La esencia de una meÍce esfá en el poder de exeluir a

otos en el uso de marcas confundibles. Nada más confitndible (/¿/e una marca idéttiea. La n del
inc. a) rige, en principio, cuando aml>as marcas van a distinguir los rn¡'smos produc Digo en

na es laprincipio porque ésta, que es la regla ñtndamental a hásica que impide es!? clas

única."/Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es

{{É

LDERECHO D[ MARCAS" -- Jorge otamendi, 9'Ed,, f ABA, Aboledo Perrot, ¿t)17

¿'as¿rs r]e
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eonfustó¡t, Se da por la eoineideneia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencla de voeales, la misma longitud y cantidad de sflabas o radicales o terminaeiones comunes,
llan sido rleelaradas eo¡lf'undibles.' 'Escoset" y "Eposet' (522), "L)mus" y "DomLts" (524), "Bretén" y "Eretón"
( 532 ),' Máxi fftah St " ¡¡s* ¡,n's' ( 5 i7 ).,', =- " = - = = - - - - -

De igual manera) eonviene traer a colación lo señalado en elMaterial: "DirectricesparaelExamende
Marcas en Paraguay'aprobado por Resolución DINAPI N" ?59/2025: "La nrayorÍa de los casos de contlicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurcencia de algún grado de
similitud etttte las sigttos ¡' los prcdttctos o selvre'rr¡.s. lo que re(lu¡ere un análisis más detenido, En estos
r'asos, la objeeión al regisffo de una marca se basará en el principio del riesgo de confusién, Bajo este
pnncipio se debe denegar el registto de una marca L'Ltando los elementos y circunstancias del caso
indiquen gue, si la marca firese usada en el contercio en el Paraguay en relación con los productos o
sel'vlcros espeeifrcadrts, e/ uso pt'obablemente causat'Ía ttn riesgo de confusi(tn c'n el sector pertinente de
eonsumidores, ¿t esfos efeetos debe entenderse por cont'usión cualquier suposicion o percepcién errónea
por perrc de un consumidor sobre la t'xistencia de un vinculo ente las mareas en contlicto, los titulares de
d¡chas nurcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vÍncula en realidad no existe," ------.=----

Que, deseehando el análisis fonético-gramatreal, otro elemento relevante al rnomento de determinar
la distintlvidad de una sslicitud, es la cobertura que poseen ambas nlarcas, en este caso, vemos que la

nrarca oponeRte "DURAIEX' se encuentra registrada t n la clase 19 para 'Todos los ar1fculos de la clase 19,

eomPrcndiendose ente ellos materiales de construccián, pie&as ratura/es y artifrciales, cemento, cal,
morteto, )/e§o y grave, tube¡fa de gres a de cemento, praductos para la constucción de carreteras, asfalto,
pez y betún eeses a"nspsrtables, monumentos de piedra, cUmeneas, chapas de frbras aglomeradas^,
rnientras que la rnarea en trámite de registro "DURATEC" solicita la cobertura para los productos de la Clasg

Q?l 'Exe,lusivemente aeñgnfos para colorear; máquinas afr]adoras; maquinas afiladoras de cuchillas;
máquinas agrfeolas; bambas de aire comprimido; máquinas de aire comprimido; motores de aire
eompimido; maquinas alisadoras; máquinas de aspiraeión de aire; instalaciones de aspiración de polvo
para limpiw; aspinditns; diafragmas de bombas; bombas (maquinas); bombas (partes de máquinas o
mototes); maquinas eonadorus; hetxamientas (máquinas); herrumienfas de mano que no sean accionadas
manualmente; maquinas henanientas; maquinas mezcladoras; muescadoras (máquinas henamientas);
pilones (mertillas); pilanes (maquinas); máquinas para pintar; pistolas para pintar; pistolas de cola
eléetriees; máquinas pulverizadoras; soldadoras elécbieas; soldadores elécticos; hietos de soldadwa,
el éeti eo s; máquinas sop I a doras',

De la cobertura señalada, se puede colegir que aunque las marcas enfrentadas identifiquen
produetos de e lases distintas del nonlenclador, los produetos de la clasc, 07 que pretende amparar la marca
solicitada (tales eomo aerégrafbs, rnáquinas afrladoras, máquinas de aspiración de aire, bombas, pistolas
para pintar, pistolas de eola eléctrica, soldadoras eléctrieas) y los productos de la clase 19 que ampara la
marca oponente registrada (rnateriales de construcci(rn) pueden compartir canales de distribución, como
las ferreterfas o tiendas de materiales de cr.¡nstrucción, dirigiéndose al mismo priblico pertinente:
eonstruetores, e arpinteros o eonsumidores en general que rc,alizan mejoras en el hogar

Que, ésta Dtreceién estima que, Ia presente solicrtud se opone a lo previsto en el inc. f)
la t,ey N' 1294/98, el eual expresamente prohfbe el regisüo de signos idénücos o similares p
prrlductos o ser\iicius, o para produetos o servieios diferentes, cuando pudi

I'DERECH(J DE MARCAS'- forge Otarnendi, g" Ed., CABA, Abeledo Pen,or,20l7
'IJit'¡t'ririn Nrt,r,'ual ,lt Prtrpi*lirrl ltrttlcrturl, (2025) Dnrthiy.\ f,ttu d 1,.*itnw lt ,\lurit.t,n l',ui¡o,tt,a

htq>s: / /rnrrv.dinal¡i.gor'.1¡v/portal /v3/r¡rr¡picdad-irrdusrrial /r¡arcas / dirccrriccs
DÍr..üt, Gencrll I¡tttina.
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o de asociación eon esa marea, sitr¡acién que aeeintece en el caso de autns. Y teniendo en cuenta gue para

el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca eontra terceros y
que en el caso de autos elaramente hay riesgo de confusién al inducir a confusión o asoeiación a la marca
registrada de manera tal que el consumidor puerla creer que trenen un origen eomún, resulta inviahle la

coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden produe ir contúsrén más
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en

euenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aelarando que "en efeeto, la
similitud general entre das marcas no depende de los elementos distintas que aparezean en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante dispasición de esos elementosú

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo elispuesto

en el artÍculo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N' 1294/98 de Mareas; ésta Direeeión General arriba a la

conclusión de que no es viable la coexisteneia paeffica entre las marcas DURATEC solieitada en la elase 07 y

DURATEX registrada en la Clase 19, pclr tanto, eorresponde confirmarla resoltrción reeurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINADE TAPROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Art.lc CONFIRMAR la Resolución N' 70ó de fecha t2 de julio de 2O24 dictada por la
Direceión de Asuntos Marcarios Litigiosos,

Art.2e DISPONER el archit,o de la solicitud de registro de la marca "DURATEC", clase 07,

Acta Nu 80038/2022, seilie itarJa a nombre de fK

Art.3e NOTIFfQUESE por Cédula,"-=== -- :

I ntctins
d¡d lndustttlt

a Conrperrdio de D¡retrirra de Propiedad Industrial. Supt-rintondoncra de lirdustria y Comorcio, Llolonrh¡ia, 2005,


