DIRECCION NACIOMAL BE

4 $ PROPIEDAD
INTELECTUAL

PARAGUAY 0 1 3
Resolucidén N

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 2111 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 2580
DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N*
47020/2023, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION §,A +--+-resesrmrsamssasurssssmssasnmssasarasnsssssensase
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VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacitn interpuesto por el representante convencional de
FRIGORIFICO CONCEPCION S.A., contra las Resoluciones N 2111 de fecha 14 de llluwnhrr cle 2024 y N*
2580 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Diteceion de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de FRIGORIFICO
CONCEPCION S.A. ¢ interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en contra de las Resoluciones N
2111 de fecha 14 de diciembre de 2024 y N® 2580 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la
Diretclﬂn de MdlLdﬁ O S e

Que, en fecha 25 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
Hpﬁ‘]ﬂclﬁn ilntﬂ-rir']utst[]_---r-r1--n---r-r-r----1-1----1-rr-n1-r-n-ri-ri------rn--n---------d-----1!-&41--rr-“11--l-lul-hul-nlllulwl-ﬂrn.|-|||-|.1-|1

Que, en fecha 20 de octubre de 2025, el representante convencional de FRIGORIFICO CONCEPCION
S.A. expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y Hama autos
Fara n.':inh-’{"r en ﬁ.‘i'l‘liﬂ zz ‘_\ht t]r‘hlhﬂ‘ th EUIE. ...............................................................................

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N® 2111 de fecha 14 de diciembre de 2024 considera que: (.0 Que, habigndose
realizado la busqueda de antecedentes de la ettada marca, se ha constatado b existencia en dicha clase de ly
marca: Expediente N* 220-2034820 Denominacion CANNY, Clase 31 Registro 526664 Registro 26664 Titular
Nutri Sul Alimento Animal Ltda, (BR). Comentario; Que ambas denominactones son idénticas, muy
semejantes, no podrdn tener coexistencia pacitica, en una mistma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Jo
soficitado T et T T T

Que, la Resolucion N 2580 de fecha 10 de septiembre de 2025, confirma la resolucion antes citada
diciendo: *(..) Se advierte que, desde el punto de vista fonético, los elementos CANICANNY poseen una
indrscutible identidad, Ademas aunque la presente solicitud posea el elemento GRAN el mismo resulta de
cardcter genérico por lo gue no le aporta suficiente distintividid frente a la marca base de rechazo ()"

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante v manifiesta: (..} Que, en primer térming,
corresponde destacar que las denominaciones GRAN CANI y CANNI presentun diferencias claras en su
estructura grafica, fonética y conceptual, las cuales impiden cualquier riesgo de confusion v permiten su
coexistencia pacifica en el mercado, Basta realizar un cotejo entre ambas denominactones para advertir que
difieren notoriamente en su sonoridad, apariencia visual v concepto, generando imprestones claramente
distintas en el consumidor [...| Del mismo modo, al analizar el aspecto conceptual de los signos, se advierte
que ambos comparten la raiz "CAN", dertvada del término canino, cuya utilizacion en marcas vinculadas
productos para animales es de uso comun, sm que pueda ser apropiada en for
titular. [...] Asimismo, los logotipos que acompaian cada denominacion ru‘uv ‘Tﬁi L
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 2111 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 2580
DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N°
47020/2023, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S, +-=-ssssrseseassnsssamsssmrmemensmsensmnnnsssasscs

vi que difieren en n;mgr.m.'. disposicidn v elementos grificos, urmy indo a cada signo una identidad
.“”.’-”*I 1’“”"!‘“1’"{-:.1" S L L

Que, corresponde a esta instancin administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
H“.f-lrl“."tgtul---------.-----.---..-. ...................................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para ¢l registro de una marca; es deci, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
deracho i CONSHULE LNR MMBICE, svemmannsnsassmansisnesannssnnstonsssasssassssssss st siitisihossssiosesiotmesssesssnssaas

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultianea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de rvgmlru nif,- la marca ‘GRAN CANI Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la marca solicitada “GRAN CANI Y ETIQUETA" y
la marca antecedente *CANNY Y ETIQUETA” se advierte que, si bien ambas comparten ciertas letras, dichos
elementos comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y
dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables tal como
Rt '-I|1I‘I.*l.'lib "n Ul 5-'”1."1."”“.' l."“tl.*l“:"“""“'"'""'“""""”'”"'"'""'"'"“""'““‘"“"""""“‘"’““""““"‘“

GRAN CANI (solicitada), v
CANNY frmerca base de rechazo)

En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales y perceptibles en cuanto
4 su longitud, estructura y composicion grifica, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de
confusion o asociacion indebida en el Mercado, «--=« s e

Que, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el
solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en coman, siendo que como se sabe el
andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para
realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolucion del
presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuacion “...En principio, es el mryunme.'que debe ser
objeto del anilisis y no sus partes integrantes separadas en l'bnnn arbitrania (747).!=«sssssssesssnsissssnmnnan

o5 8l Wmlu voexistencia prwla en el nomenclador *.ullutudu Al respecto, vemos quet

registradas a nombre de diversos titulares y en la misma clase, que también | jl,." }:E
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N? 2111 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 2580
DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N*
47020/2023, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A,#+<rrsressrsrssssasaransensarassassnsassssmasassnssnss

como parte de su denominacian. En ese sentido, segin s busqueda realizada en el sistema informatico de
la Institucidn, también se encuentran registraclas las marcas: CANIS clase 31, Registro N® 528351 a nombre de
AGROTEC S.A.; CANBO, clase 31, Registro N® 551836 a nombre de RINTIS. A SUPERCAN clase 31, Registro N*
422486 a nombre de STEVIA MAYA SOUTH AMERICA S.A, Por consiguiente, ademas de Lo marea solicitante
y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el
elemento “CAN", lo cual demuestra la coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del mercado,

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

Mar'“l"i.._._.‘.._..._.__,.....___._..._.._......_........_................,,...,,.......,.........._aaa.q-;q,aa-||;;-.-----;;.-a---ua---;“--; B

Que, de igual manera, conviene mencionar lo estipulado en el Articulo 16 de la Ley 1294/98, que
dispone: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos,
la proteccion de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso comtin
o necesario en el comercio®. Por consiguiente, ¢l elemento “CAN* deviene irrelevante para el cotejo
marcario y debiendo ser desechado en el andlisis, ya que los vocablos de uso comuin pueden ser utilizados
libremente, sin que nadie pueda intentar MONOPONZAFIO8, =srseeemmmm

Que, la marca solicitada presenta una etiqueta distintiva, T cual se encuentra compuesta pot la
denominacion en tipografia estilo Sans Serif con bordes suavizados y efecto de volumen en colores blanco
y amarillo, Dicha denominacidn se encuentra inserta dentro de una figura inversa de color rojo que emula
la huella de un animal (perro), le rodea una figura irregular redona color amarillo y otra estilo linea
ondulada de color rojo, todo ello sobre un fondo blanco, Por su parte, la marca antecedente posee una
etiqueta que posee la denominacion con una tipografia moderna, de doble contorno de tonos naranja y
blanco, sobre una figura rectangular de color celeste. En conclusion, entre la marca registracda y la marca
solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que
ambas contienen elementos diferenciadores v en su conjunteo, son disimiles, originales y distintivas una de

{‘Dnsumldurl e L T L N e R R LR L e LR L

Marca Solicitada:

(#)

! Mherechio che mnrcas: rl.||:1|"|_l|||rr|“l|'|h| aclrministrativo de rgtlstin dlie prarcas | peguisltin e foannibon puiia el examen de nereas ; aeomosikzacidn del derechale
marcas ot ol MERCOSUR. Martine: Medrano, Gabriel A, v Gabriela M, Soucacee, Edicwnmes La Rocea, 2000, 3T paginas
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 2111 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 2580
DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N°
47020/2023, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION §,A.++sssssscssrmsasssnssarsantssanssssssmrssssssmnensn

Quie, ademis de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. ya cuenta con el registro de la marca *“GRAN CANI Y
ETIQUETA", bujo el N*585166, en la clase 18 del nomenclador internacional para los siguientes productos:
“Collares, correas y ropa para animales; arneses para animales; correas de cuero para animales; frenos para
animales: mantas para animales”. Bs decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro
concedido bajo la misma denominacién para productos relacionados a animales, y con la cual la marca
antecedente yu se encuentra coexistiendo, lo que nos permite colegir que la solicitud en curso, pretende la
proteccion de otra version de una marca que ya le ]wm-m-; ey qm también podrd coexistir pacificamente
TSR] L1I Illvlt"lgil‘] FEEEEREEEEEEEEEEEE e L L L L L b T e —

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de las marcas
diciendo: *Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusion es Ja
coexistencia anterior de las marcas en pugna, Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada v la otra no o ambas de hecho, s que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
incanfundibilidad, y asi se 10 ha reconocida, ™, «ossesmesessreimmmmcir s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General discrepa con la decision final a la que ha
arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, v al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. -==-----

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

Art, 1# REVOCAR las Resoluciones N* 2111 de fecha 14 de diciembre de 2024 }f N*® 2580 de
fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas. -

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca "GRAN
CANL Y ETIQUETA", clase 31, prmhrnte N°® 4?010}'21323 solicitada a nombre de
FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.-- = -

Art, 12 Ngﬁp[qug&gﬁ; T SR

1, : 1 Generalfnterina
wr Genenalde Prapiofad laduairial
pridd Nacineal de Prapicind lavelecraal

SIEHECHA D MARCAS® < Jorge Ctamenall. 97 B, CARA, Aloledo Pevrut, 2007



-

DIRECCION NACIONAL DE

3 PROPIEDAD 4% GOBIERNO pir. | PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Rm]ucjdml{z | 9 2

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 2191 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N*® 2581
DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°*
47023/2023, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A,-sesessssssenssmnssnnssnssnsansssnnrunnssnnsssansannass

correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estarfa otargandeo excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com,, Sala I, 18/06/91, Bizin,

Mario, ™ eessesscsscssssrirsrarsarssansrssrssassssrsssrssrrarsrra s s s n s et e Tt Es e SmRsEE RS SseedaE N Siaa R SRR

Que, siendo asl, el elemento “CAN" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el anilisis, ya que los vocablos de uso comun pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art, 16 de la Ley N* 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando fa marca consista en una etigueti U oiro signo compuesto por un confunto
de elementos, la proteccidn de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
d’E' LISE fﬂnnj” o IH.'['{.".'FH”.U ©rn 1-,’ ll"ﬂ”]{"f'f.'jl‘..l". ....................................... T TII T I I I

Que, la marca solicitada presenta una etiqueta distintiva, la cual se encuentra compuesta por la
denominacion en tipografia estilo Sans Serif con bordes suavizados y efecto de volumen en colores blanco
y amarillo. Dicha denominacion se encuentra inserta dentro de una figura inversa de color rojo que emula
la huella de un animal (perro), le rodea una figura irregular redona color amarillo y otra estilo linea
ondulada de color rojo, todo ello sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca antecedente posee una
etiqueta que posee la denominacion con una tipografia moderna, de doble contorno de tonos naranja y
blanco, sobre una figura rectangular de color celeste. En conclusién, entre la marca registrada y la marca
solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que
ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de
la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno

cunsk’ll‘ldul'l T P R R LR R R R R R N R R P LS R PR R R R RS R R R R b

Marca Solicitada: Marca Antecedente;

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccion General considera oportuno
traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof, Dr, Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro
“Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "Ef mero hecho de utilizar e
tinico SFRH{'-I' que compaone wng marca, para wtifizario en CONUNTD can orros elementos, en ofra maj
necesariamente implica que esas marcas sean confundibles,” Asi las cosas, vemos que
compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas Hl'u}-tﬁ'l e}
los demds elementos analizados en conjunto en la presente resolucion, ssssessee.

! Derecho de marcas: procedimiento admimistetivi de registrn de marcas | reguisitos de tondo para el examen de I1m&l -li‘ll;unlj iy el i
marcas en ¢l MERCOSUR, Martines Medrano, Gabiriel A, y Gilbriela b Soccasse, Ediciores La Roccs, 20040, 367 piginas 1'-4! Fregd edad Industrt
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N? 2191 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N* 2581
DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLA.SE 35 EXPEDIENI‘E Ne
47023/2023, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION §,A.+-=-s=ssssssnssmrssasusssnssamsmssansnsasmenseanans

Que, ademds de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitunte FRIGORIFICO CONCEPCION S.A, ya cuenta con el registro de la marca "GRAN CANI Y
ETIQUETA", batjo el N*585166, en la clase 18 del nomenclador internacional, Es decir, el titular de la solicitud
de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar, por lo que la mhutud en
curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, - veses

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General discrepa con la decision final a la que ha
arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, «------------

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

Art. |2 REVOCAR las Resoluciones N® 2191 de fecha 26 de diciembre de 2024 y N® 2581 de
fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Direccién de Marcas, «=-««-seeeeeeeeen

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca *GRAN
CANL Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N* 47023/2023, solicitada a nombre de
FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.

Art.3¢  NOTIFIQUESE .«-eosoovnnes
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N 2191 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N* 2581
DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y E‘ﬂQUETA' CLASE 135, EKPEDIEN'I’E N'
47023/2023, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION §.A -+==ssssssssss semmsssmmennn e mnaan

Asuncion, 2 & ABR 7075

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion interpuesto por el representante convencional de
FRIGORIFICO CONCEPCION S.A., contra las Resoluciones N* 2191 de fecha 26 de dim-mhrf- de 2024 y N*
2581 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, y; -=ssossmsrmmmssmmmmenmmsesmmnsins

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de FRIGORIFICO
CONCEPCION S.A. ¢ interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en contra de las Resoluciones N*
2191 de fecha 26 de du.1emhrt. de 2024 jf N* 2581 de I'u.lm 10 rie: m:pt!emlm: lfh.' 2025, cli-:.tad#s [Jur la
Direcciton de Marcas,-- wereeeeass sesEarsmsasEmsasarasEsrsisareniaas sasssssiansvanas

Que, en fecha 25 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
Hpglaclﬁn intgrlu_mgtn, ---------------------------------------------------------------------------------------------- trzrrrzace rrra

Que, en fecha 20 de octubre de 2025, el representante convencional de FRIGORIFICO CONCEPCION
S.A. expreso agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 22 de octubre de 2025, ««sesrsmmsmmmimms s s s s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 2581 de fecha 14 de diciembre de 2024 considera que: “(..) Que, habiéndose
realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marea: Expediente N°® 220-2034820 Denominacién CANNY, Clase 31 Registro 526664 Registro 526664 Titular
Nutri Sul Alimento Animal Ltda, (BR). Comentario: Que ambas denominaciones son ldénticas, muy
semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los c‘umudenres _r:m lo que de conformidad al articulo 6% de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha Iugﬂr ilo
nmhﬂmdnf ) e siasssssasbsssmsEsan A A R A A AN AL AR AR .

Que, la Resolucion NP 2580 de fecha 10 de septiembre de 2025, confirma la resolucién antes citada
diciendo: “(..) Se advierte que, desde el punto de vista fonético, los elementos CANI/CANNY poseen una
indiscutible identidad. Ademas aunque la presente solicitud posea el elemento GRAN el mismo resulta de
cardcter genérico por lo que no le aporta suficiente distintividad frente a la marca base de rechazo (.,) ===+

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) Que, en primer término,
corresponde destacar que las denominaciones GRAN CANI y CANNI presentan diferencias claras en su
estructura gréfica, fonética y conceptual, las cuales impiden cualquier riesgo de confusién y permiten su
coexistencia pacifica en el mercado. Basta realizar un cotejo entre ambas denominaciones para advertir que
difieren notoriamente en su sonoridad, apariencia visual y concepto, generando impresiones claramente
disrmras en el mnsumrdm [l Df.-f an;i.hm mmparanw: se apn*c ia que !as d:*nmnmat ones presentan
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 2191 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N* 2581
DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
47023/2023, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION §.A.-+----=re=sszszsssmsmsmrsanssssssssnmsmsmssasasssnses

comparten ralz “CAN®, esta palabra es de uso comiin en ¢l rubro de productos o servicios para animales y
no puede ser apropiada en forma exclusiva por un $olo BIUIAE (,.,)" -« s==sssessmmmmmmmm e

Quie, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
inf"lrpues‘r"‘...............u-------uu“-uu..,.._.,..."......-................--......................--...u.u“..._..h.,.........,......-...-......

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho & CONSHTUIT UNE MAPCA, s+ressrerrmmsmmmmmmrs ittt s assssnasss

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de ruﬁislru dt la marca “GRAN CANI Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo
"CANN’\" P - 0 R R RS AR R S S e e aeanaa

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético, se evidencia que la marca solicitada “GRAN CANI Y
ETIQUETA" reproduce en el mismo orden, tres "C-A-N" de las cinco letras que conforman la marca
antecedente “CANNY™, siendo la diferencia la letra “I" y el vocablo "CAN" incorporadas por la solicitante,
obteniendo asi una una estructura grafica mis extensa y fonética diferente, Las diferencias visuales y
fonéticas se pueden observar en el siguiente cotejo; =-=s=sssseeases Sesehaassessseessnsasssssessssssssssssassssressssasass

GRAN CANI (solicitada), y
CANNY (marca base de rechazo)

Que, adiclonalmente, otto criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad
es sl existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
que también incluyen las letras “C-A-N" como parte de su denominaci6n y se encuentran insertas en la
misma clase donde se encuentra registrada la marca base del rechazo, En ese sentido, segan la busqueda
realizada en el sistema informitico de la Institueion, también se encuentran registradas las marcas: CANIS
clase 31, Registro N* 528351 a nombre de AGROTEC S.A.; CANBO, clase 31, Registro N* 551836 a nombre de
RINTI S.A.; SUPERCAN clase 31, Registro N* 422486 a nombre de STEVIA MAYA SOUTH AMERICA S.A.; Por
consigulente, ademas de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas
que poseentambién en sus denominaciones el elemento “CAN", lo cual demuestra la coexistencia previa y
pacifica de las mismas dentro del mercado,-«=-sssssrsrssmimimm s s s nna s s

Que, ahondando en el andlisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MﬁRCAS
cita |ur|:nprudr.nm argmtina aplu.ahle a nuestro caso L.r cire unstancia de ' que varios registros ypa
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 552 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLAN
INTERNATIONAL", CLASE 36, EXPEDIENTE N°® 21347/2017, SOLICITADO POR PLAN INTERNATIONAL, INC.-

Asuneiin, 2-‘3, .ﬂ.BR 076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Plan International,
Inc., contra la Resolucion N° 552 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Direccidn de Marcas, yioeooeeees

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convenclonal de Plan
International, Inc. e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N 552 de fecha 14 de
MAr7o dE '}'ﬂlﬂ' (|'I'L'ti‘|d'd Pul' la Djrtl{:-ciﬁn f-h—' M&rﬂuﬁ‘.................-.................................-.-.............u..........

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuestgl-------"----“-""---""-.-"--.-n""...."1""'-..-.--"'"-"-.--,”-..Huu-H-...Huhua,.n.”..-....-,........

Que, en fecha 09 de abril de 2019, el representante convencional de Plan International, Inc. expreso
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la cxprvsmn e uf.,ra'v s } llama autos para resolver en fecha
1] de ]ulm da 2019, csscasssnsssssssitassssnsstsssssatatissassssassssanusans e i A R e B b R s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que b misma incurre en las prohibiciones de fa
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constitule marcas: "Art. 2 Inc. e ). los que consistan
enteramente en un signo que sea ef nombre generico o designacton del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en ef comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,”
En consecuencia no ha lugar @ 1o Solcitado, =« ssssesmsmisrresismses s s s s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.0 En primer lugar, es importante
resaltar a la Sefiora Directora General gue la marca de mi mandante “PLAN INTERNACIONAL® no puede ser
considerada genérica para la clase 36 stendo que la marca va se encuentra registrada en otros paises; lo cual
demuestra claramente que es viable el registro de la marca en cuestion.../.. Es preciso acotar que Ly marca
de mi mandante deriva del nombre del propietario Plan Internacional, Inc. el cual goza de especial
proteccion, ya que se trata de un bien juridico amparado espectalmente por la Ley N® [294/98 de Marcas,
que es un indicio mds a tener en cuenta../.. En segundo lugar, mi mandante niega categoricamente que la
marca "PLAN INTERNACIONAL" sea genérica; por el contrario, "PLAN INTERNACIONAL" es una marca
rt-‘ncarivapara Ja clase 36 [ B e R R

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre fa procedencia o no del recurso
jntfrpufﬂtﬂ.""'"""""'""""""'"“""“'""“""“"“‘""“"“"‘"”“"'“""'""""'“‘""““"'““'""““"""”"" .

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® [294/98, las marcas son signos que sirven pary
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia-ls islacion
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitac Inrww"l-'l hora de onsicly

lhslIn;.,Hu
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N@ 552 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLAN
INTERNATIONAL®, CLASE 36, EXPEDIENTE N°® 21347/2017, SOLICITADO POR PLAN INTERNATIONAL, INC.-

del registro marcario se encuentran para precautelir otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho g consttuir una marca. B B BT R BB A8 858 8 S e S A SRS S e ———

Quie, a los efectos de determinar si la sohowud de registro de marca *“PLAN INTERNATIONAL” resulta
descnptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los servicios que se desen AMpParar, == s-ssssesmem s s e s

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada “PLAN INTERNATIONAL" busca la proteccion de
servicios comprendidos en la glase 36. con la siguiente descripcion: *. Servicios de recaudacion de fondos
de canidad; servicios benéficos en el campo de las donaciones monetarias; colectas; colectas benevolentes;
aumento de capital; organizacion de contribuciones benéficas (financieras); servicios financieros para
personas necesitadas, incluidos los servicios de generacion de ingresos: servicios financieros y monetarios
prestados por una organizacion benéfica; administrar y asignar un fondo de caridad, incluyendo servicios
de generacion de ingresos; Financiacion, inchuida la tinanciacién de la investigacion; servicios de erédita y
prestamos: todos Jos productos antes mencionados relacionados con la prestacién de ayuda humanitaria y
la promocion de la salud, la higiene, educacion, capacitacion, derechos humanos, proteceién de la infancia,
prevencion y prepacacion para desastres y desarrollo de recursos y habilidades comunitarias; servicios de
informacion, consultorfa vy asesoramiento con relaciin a los servicios antes mencionados..”. En este
contexto, la combinacion de ambos términos genera una expresion que, en su conjunto, comunica de
manera directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los servicios que pretende distinguir,
Como resultado, el consumidor medio percibird la denominacion “PLAN INTERNATIONAL® no como un
signo capaz de identificar el origen empresarial de los servicios, sino como una descripeion meramente
informativa de sus caracteristicas comerciales de los servicios ofrecidos por la solicitante, Por tanto, la
expresion carece de la distintividad necesaria para cumplir la funcion identificadora propia de una

T T o o 0 00 v B o e

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefialan cuanto sigue:
..) La Oficina denegari el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el piiblico pertinente como una informacién sobre los productos o servicios
especificados, Tal seria el caso cuando el signo proporciona informacion, en particular, sobire la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios. La relacion entre el
elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexian. (. El mismo documento expresa igualmente: *(..) La razon de politica publica que subyace a
este motivo de denegacion del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de
terminos puramente descnptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de
operaciones comercrales para poder operar v competir normalmente, Para ser considerado “descriptive”,
i signo debe considerarse siempre en relacion con los productos o servicios para los que se u!‘rhzar.f la
marca b Oficina denegard el registro de un signo por ser descriptiva si ef significado del sig
percibudo imediatamente por el publico pertinente como una informacion sobre los productds o servicids
expecificadus. Tal serla el caso cuando el signo proporciona informacion, en ;mm'r.'ml'ar. sollre la canticlagf,
calicad, caracteristicas, tinalidad, especie o tamatio de los productos o servicios.(..)'" -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 552 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLAN
INTERNATIONAL", CLASE 36, EXPEDIENTE N*® 21347/2017, SOLICITADO POR PLAN INTERNATIONAL, INC.-

Por tanto, la denominacion solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino
mds bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera
directa y evidente a las caracteristicas funcionales del servicio, Su registro, por ende, podria alectar el
interés general al otorgar a un titular el uso exclusive de expresiones de uso comuin o necesarias para
dexoribir gt daties Sl APeg asecesrsorrmrarssinsssmsssansinsornsseesrnsmmrsensnsisrisas nssesosesspanss  Santasensnrarinns

Que, también resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica y
Carlos Alberto Madica, quienes senalan:*(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares, Esto es fundamental, pues de lo contrario no podri
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos gendricos o descriptivas, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir. no son hibiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)"" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jeud! serfa la t."lp!ﬂdld distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?. mas atin teniendo en cuenta que la denominacion pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficlentes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un nesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los reguisitos
fundamentales para su m“'tmm COIIIEY ITLATCH, == 5=t v s ssm s s am s e s s sn s mmms s ssasnbassssasssssssnsssinissss

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Direcaion General arriba a la conelusion de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurridi, ««-se s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 552 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada pur li
Direccion de Marcas, «=--ses=aeeees R U R RO

Art, 29 ORDENAR ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca “PLAN
INTERNATIONAL", Clase 36, N*® 2134?1’2[]1?. solicitada a nombre de PLAN
INTERNATIOMAL, ING, sssererserssssnrsssscrnonsonaespestfavsesy

Art, 38 NOT!F!QUESE. At g Al e o

b C11 Jia Parnels
Ditﬂi-uuﬂ:n:u.l- b
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 1133 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N* 2818
DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *TRENDY Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N*
25820/2023, SOLICITADO POR ADRIAN RAMON ZATEL. ==-=+=sssecsansssestansssssnssssnssnnsssmssnnnsassnsnsnmssnnsnnss

Asuncion, 9 [ ABR 7078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ADRIAN RAMON
ZATEL, contra las Resoluciones N* 1133 de fecha 22 de ﬂﬂ,llhlu de 2024 y N* 2818 de fecha 26 de setiembre de
dnz; dl(fﬂdd P“r id Dlrecfiﬁ“ dtl M!‘rtﬂﬁ ?r S e =R A P ey SR PSS e —

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de ADRIAN
RAMON ZATEL, ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluciones N* 1133 de fecha 22 de
agosto de 2024 y N° 2818 de fecha 26 de setiembre de 2025, dictada por la Direccion de Mareas,--------eoeeeee

Que, en fecha 26 de setiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
ap.elacién jnterpuestu_ ............................................................................................................

Que, en fecha 17 de octubre de 2025, el representante convencional de ADRIAN RAMON ZATEL.,
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agmwm y llama autos rmm
resolver en fecha 22 de octiubre de 2025, sesssasaimssnssnssansmansssssssssnstesssssssssssosssssrmssi sl

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (L) Que habiéndase realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca. se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
20M7-1771071 Denominacién TRENDY CHIC BY G.B Clase 25 Registro N* 51469 Titular Silvia Gabriela Valdes
Sotoa (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no podran tener
coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por o
que de conformidad al articulo 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 1o solicitade (.., --esseeemn

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) En primer lugar, la solicitud de
mi mandante fue depositada para proteger todos los productos de la clase 18 [..] Mientras que los
productos protegidos por la marca antecedente corresponden a la clase 25 [... [ Partiendo de este punto, las
clases de una y otra denominacion no se encuentran refacionadas, por lo que no existe nesgo de confusion
en ¢l piblico consumidor. Otro elemento distintivo entre ambas denominaciones es la etiqueta que posee
la solicitud de mi mandante, la que no serd asociada a la marca sefialada como antecedente va que es una
marca denominativa. [...] A todo esto, sumamos el hecho de que existen varias marcas registradas que
utilizan el mismo elementa TRENDY, solo o acompanado, todas coexistiendo pacificamente en el mercado y
vigentes a nombre de terceras personas, por lo que resulta incoherente negar el registro a mi mandante(... )"

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencla o no del recurso
interpu'esto:._“___............‘................................................u.................................................................“....

Que, tal como lo expresa el Art, | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirv gL
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, cldytas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de consi viliflac

staldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1133 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N° 2818
DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRENDY Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N°
25820/2023, SOLICITADO POR ADRIAN RAMON ZATEL.-+=-++-=--s-s=s=srsssasssasseas e

PARAGUAI
REKUAI

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
1-|l"|\t*L'I'I.U B CONEEIELIT LINIE TIECH, v rrsrnsnatssstnsssaaaasassnsesssssssss st sessisssssssssssssmmssssniensssnesssss e aneeee

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “TRENDY Y ETIQUETA" Clase 18 y la marca base del rechazo
*TRENDY CHIC BY G. V" Clagp 25,-===<sscsasscssaserassssmsnanassann e s e 8 SR R A ——————

Que, al realizar el contraste ortografico, fonético y conceptual entre los signos analizados en autos, se
advierte que la marca solicitante reproduce de manera integra el vocablo inglés “TRENDY", el cual
constituye ¢l elemento dominante y de mayor impacto distintivo en la marca antecedente. Este término se
ubica en posicidn inicial, lugar donde los consumidores suelen fijar primordialmente su atencién,
generando asi un importante grado de proximidad fonética y visual. Que, es el término “TRENDY™ el que
concentra la capacidad identificadora del arigen empresarial, reforzando el riesgo de que el consumidor
medio perciba los signos como pertenecientes a una misma familia marcaria o a un mismo titular,-------------

TRENDY (solicitada), v
TRENDY CHIC BY G. V. (marca base de rechaco)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “TRENDY”, resulta
indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es asi, ya que el elemento en comiin es lo
suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre si, asumiendo el papel principal y protagénico en
la denominacion. Al respecto, es importante traer a colacion doctrina sobre la MOT VEDETTE: “En muchas
hipotesis resulta necesario centrar el andlisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio
que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las
Hlamadas "Mot Vedette'..", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los
componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es logicamente el que
desemperiard mis cabalmente el papel de identificacion comercial de los productos.® =« --«-e-emeeeenceeeee.

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En el presente caso, vemaos que
la solicitud de registro de la marca *TRENDY Y ETIQUETA® pretende proteger todos productos de la glase 18
la cual comprende principalmente el cuero, el cuero de imitacion y ciertos productos de estos materiales.
Por su parte, la marca antecedente “TRENDY CHIC BY G, V", posee el registro N°511469 que distingue todos
los productas de la glase 28, la que incluye principalmente las prendas de vestir, el calzado y los articulos de
sombrererfa para personas, En este sentido, si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases
distintas, estas resultan claramente relacionadas en atencion a la naturaleza, finalidad y canales de
comerclalizacion de los productos que identifican, los cuales suelen coincidir en los mismo puntos dn
venta, En consecuenci, las posibilidades de asociacion entre la marca solicitada y la registtada se ven
considerablemente incrementadas. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para Je \

" Ctuemendd, Jorge. Derscho de Maroas, LesisNexis © Alsdedo-Perrat, Afe 2001 2
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1133 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N* 2818
DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRENDY Y ETIQUETA®, CLASE 18, EXPEDIENTE N°
25820/2023, SOLICITADO POR ADRIAN RAMON ZATEL,-+wrsxeresmsrsesasasasssararassasssssnsnsusmssasssssnasanssassss

la marca solicitada, en la medida en que podria inducir a error o confusion al pablieo consumidor,
llevandolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relacion comercial o de un origen
e!“pmsarial comun entre !ns signﬁs en conflicto, sssssssssssanes B A AL AL ARSI NAs

Que, encontramos ademis en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos
que impedirian una posible coexistencia. Respecto a la confusin entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusion puede darse por algunas de las
siguientes circunstancias: Mismo géneroe de productos... Misma finalidad. Afinidad; Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, funcion o uso una misma finahidad y esto puede ser también una
fuente de error o confusion .. Confusion entre productos ¥ servigios: Un servicio de reparacion de
televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusidn si las marcas de ambos
B L B e e B e e L e N e P LR TS

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresion de
agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra
“trendy”, sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivas o diferencladores, que les
confieren la distintividad necesaria para adquirir la condicion de marea, exigencia prevista en el articulo |
de la Ley N.7 1294/98 e LT E L PSSR -

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado, Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mis atin
teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
mnovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la
calidad de 108 Productos Offecidng,«---sscestessermsiisis it it st s se s e st s b d s st s s st b n s b st s s

Que, el A-quo manifestd que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: “..La Direccion de la
Propiedad Industrial en interés del publico, podri denegar el registro de una marea idéntica o muy
semejfante a otra registrada para el mismeo producto o servicio, con notificacion al solicitante, atn mediando
consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podra concederse silo para alguno
de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacion para deternmmnados
productos o servicios, cuando no se justifica una denegacton total . s s

Que, ahondando ain més en el andlisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion més por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando
que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicidn de esos elemento damenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la cas
intencion de producir confusiones y de aprovecharse de la reputacion de !m%ﬂns :

7

(") i ﬂjﬂ
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1133 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N° 2818
DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRENDY Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N
25820/2023, SOLICITADO POR ADRIAN RAMON ZATEL,------ U

e elementos distintos no tiene otra finalidad que atirmar o sostener que las marcas son inconfundibles,
cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacion de fa primera™. -«

Que, esta Direccion estima que, ademds de la prohibicion mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. ) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
0 servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consimidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
|“h Illlsn‘l{lh'l. R 00 T

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
nciso £) de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada, por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, --------------

PDR Tm.
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, |# CONFIRMAR las Resoluciones N* 1133 de fecha 22 de agosto de 2024 y N® 2818 de
fecha 26 de septiembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, -------===-=====2-

Art, 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *TRENDY Y ETIQUETA”,
Clase 18, t':-:;wtllvnl:' N* 25320.“2&13 solicitada a numhre de ADRIAN RAMON

Art, 30 NOTI HQUESE e g S O RS ~eaizy

Carrnpieniibio b Dovctivie e Progiesdad tndusteial, Soaperimtendencia de lndistria y Lutiercio, Colombna, 2005
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 1149 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANTERIA
VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 38914/2017, SOLICITADO POR MARIA
ANGELICA BED YA BANITHET, st sini s m s e em s 5 s s s i i s B i M A K B M 4 S 1

Asuncion, 2& 'I"EH EEIE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Marfa Angélica
Bedoya Sanchez contra la Resolucion N* 1149 de fecha 22 de 5I.lnln de 2018, dictada pnr la Direccion de
Mar{'a‘g‘ F' L e A R e e e B A e R i e N ey SRR ARNN [——

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de Marfa Angélica Bedoya
Sanchez e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 1149 de fecha 22 de junio de 2018, dictada
Pn-r Ia Direccion 'dl‘.' L e T T T T P PP P

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la providencia qL:P concedio el recurso de apelacién
|nte'rpuest o ol R B

Que, en fecha 25 de octubre de 2019, el representante convencional de Marfa Angélica Bedoya
Sanchez expreso agravios; y esta Direccion llamd autos para resolver en fecha 29 de noviembre de 2019,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de fa Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituie marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicién: Art. 2 Inc. b) .Jos escudos, distintives, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso
corresponde al estado, las demis personas juridicas de derecho piblico y las  organizaciones
internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas™, En consecuencia no ha lugar a lo
o 1o AN RO SRS NEEERIRESE——————

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) me siento agraviada del hecho que
mi solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto la denominacion “SANTERIA
VIRGEN SERRAna escapa a cualquier intento de asimilacion a un signoe perteneciente al estado v otra
organizacion../.. es de suma importancia mencionar que me fueron concedidas dos marcas con similar
denominacién, por lo tanto, de esta manera queda demostrado que poseo derechos adquindos sobre fa
denominacién en cuestion. Seguidamente indicaré las marcas concedidas a mi favor. VIRGEN SERRANA
EVENTOS SOCIALES Reg. N*® 463053 HOTEL VIRGEN SERRANA Reg. N*® 463054, Que, en tercer Jugar, es
menester hacer notar al Sefior Director de Marcas, que existen distintas marcas registradas con la palabra
*VIRGEN" incluidas en su denominacion, (.,)"ssssssesssrssminsenianninnainsmmassimissasssssssme.

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencla o no del recurso
Enter'pueﬁt[h R R B S R T

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

Clertas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1149 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANTERIA
VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38914/2017, SOLICITADO POR MARIA
ANGELICA BEDOYA SANCHEZ, -+r=sssssssssssannasnns

derecho a constituir una marca, Atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor, corresponde a
esti Instancla administrativa realizar el andlisis de la solicitud en tramite y determinar si la misma se
encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas,=«--===s«---

Que, la marea solicitante pretende obtener cobertura en la clase 35 del Clasificador Internacional de
Niza especificamente para los siguientes servicios: “lmportacion, exportacion, comercializacion y venta de
articulos iturgicos, velas, estampas, guampas, morteros (utensilios), inigenes religiosas y esculturas”. En
ese sentido, la denominacion propuesta *SANTERIA VIRGEN SERRANA”, se encuentra conformada por tres
elementos, Par un lado, "SANTERIA*, término genérico que puede aludir tanto a la tienda donde se venden
imdgenes de santos y otros objetos religiosos, como a un conjunto de creencias en los poderes de los santos
y en el de su intermediario o santero, Por otra parte, la expresion “VIRGEN SERRANA™, utilizada
culturalmente para identificar a la Virgen de Caacupé. En cuanto al término "Serrana’, si bien posee una
connotacion geogrifica (aludiendo a la sierra 0 montaia) dicha caracteristica no resulta apta para inducir a
error ni generar confusion en el consumidor respecto del origen empresarial de los servicios, —-----=--=-----

En ese sentido las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan lo
siguiente: *(.) En cumplimiento de las disposiciones antes citadas, la Oficina debe denegar de oficio el
registro como marca de un signo que reprodujera sin autorizacion los escudos de armas, banderas y otros
emblemas de Estado de los pafses de la Unidn, y los signos y punzones oficiales de control y de garantia
adoptados por estos, asf como toda imitacion desde el punto de vista herdldico. (Respecto de nombres
geogriticos y otros signos con connotacion geogritica, véanse los rubros 3.3.11, 4.1.2 y 4.2, arriba). El articulo
4 apartado b) de la LDM y el Articulo éter del Convenio de Paris tratan de los siguientes signos de Estado y
signos oficrales, en particular; sescudos de armas de los Estados, ebanderas de los Estados, eotros
emblemas de Estado, 17 » signos y punzones oficiales de control y garantia adoptados por los Estados,
silenominaciones y sigls de organizaciones internacionales intergubernamentales, s escudos v emblemas
de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, sbanderas de organizaciones
intergubernamentales  internacionales  y  regionales,  sotros  emblemas de  organizaciones
ntergubernamentales internacionales y regionales, scualquier imitacién herdldica de los anteriores (...)" -

Que, la marca “SANTERIA VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA" no reproduce ni imita ninguno de los
signos mencionados, constituyendo Gnicamente una referencia de caracter religioso. En consecuencia, el
eventual componente geografico presente en la denominacién opera como un elemento meramente
simbolico y evocativo, sin aptitud para establecer una asociacion concreta en la mente del consumidor
acerca del origen empresarial del servicio. Por tanto, el signo solicitado cumple adecuadamente con la
tuncion distintiva exigida por el derecho marcario, sin vulnerar lo dispuesto en el articulo 2, inciso b) de la
|_‘¢}| MNE|294/9B rrsnmsasnscnncnannannns B

Que, ademis de todo lo mencionadoe, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante Marfa Angélica Bedoya Sanchez ya cuenta con los siguientes fegistros dg
“VIRGEN SERRANA EVENTOS SOCIALES", bajo el N*463053, en la clase 43 del nomienclador intf)
"HOTEL VIRGEN SERRANA®, bajo el N*463054, en la clase 43 del nomenclador internacional A,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1149 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANTERIA
VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 38914/2017, SOLICITADO POR MARIA
AN GE LI A BEDIIYA S ANCTIE T, =i meanon s s e i i e i s i i R

titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, por o
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le
PE“EHEEE.""“""'""""""""""'"""""' L L L L L e R TR R R R R LN R R R L

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que la marca solicitada es un
signo con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de
las prohibiciones establecidas en el Art, 2° dt- Ia lr}f de Marcas, Conforme a lo anteriormente vxpuval::-.
corresponde revocar la resolucion recurrida, -

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucitin N* 1149 de fecha 22 de |unit: de 2018 dictada }:nr la
Direccion de Marcas, - A ST B i e ——— r—— p——
Art. 2% ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca

"SANTERIA VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA", Clase 35, I:.wppdlt-nlr- N mwinn
solicitada a nombre de MARIA ANGELICA BEDOYA 87 :

At.32  NOTIFIQUESE -essssssssssersssnssssnsssnssnsens S

fiiuited}
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1209 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y
ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 97639/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUET'E
S.A- {INCKA E.A.]"‘"""""ll'l--'-l"""-"lll'-"l'-‘i"-iii A T A S S T N RN I AT AN RN R E RN TN R AN

Asuncion, 7 & ﬁEE E[]ZE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesta por el representante convencional de INDUSTRIA DE
CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.), contra la Resolucidn N® 1209 de fecha ihlt‘um}'mir 2025, dictada por

Ia [J:IrEE[‘IL'J-n ‘dE‘ Marcas }Ilb ..................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE
CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A) ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N 1209
de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Direccion de Marcis,-csssssse s s

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la Fm widencia que cone edit ol recurso de apelacion
g T T TR EPETORPRRREES

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de INDUSTRIA DE CARNE KATUETE
S.A. (INCKA 5.A.) expresd agravios, Esta Direcci6n General tene por }':r:'wnlndd la r-xpr-:"ih‘m cle agravios y
llama autos para resolver en fecha 01 de agosto de 2025, ==

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. ) Que, fa solicitud de registro de fa marca MY PORK
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29 Que habiéndose realizido la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2015-1563834 Denominacion PORK & CO Clase 29 Registro 435982 Titular Gabriel Augusto Weiberlen Duarte
(PY). Comentario: Que, las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo que
de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (., )" ===

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) Que, primeramente, vengo a
destacar que entre las denominaciones MY PORK y PORK & CO, existen diferencias grificas y ortogrificas
que las vuelven muy disimiles, lo que permite la coexistencia pacifica entre las mismas, [...| Que, fa marca
hase del presente rechazo esti compuesta por dos palabras y un simbolo: PORK+&+CO, lo que le otorga
una sonoridad v visualidad fragmentada, destacindose el uso del simbolo *&" que introduce una patisa
visual y fonética. En cambio, la marca solicitada por mi mandante se compone de dos palabras: MY PORK,
conformando una denominacion mds compacta, directa y fluida, con tan solo dos silabas ol pronunciarse.
Por tanto, ambos signos presentan pronunciaciones, estructuras y percepeiones claramente diferenciadas,
[..] Tanto es asi, que existen una cantidad de marcas registradas en la misma clise 29 y en clases
relacionadas, para los mismos productos, a nombre de diterentes titwlares y que a la fecha se hallan
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¥ 1209 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MY PORK Y
ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 97639/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE
S.A. (INCKA §.A. Jreemremsmmmssnemmmsmsnssnsiennsssnsrmsssnnessmn s m s ann s ansans e S

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho i conSttLr LI MAPCH, === sarsssmamssniasnaas 0l i e B A B 0 4 i

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *MY PORK Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo “PORK &
A e S S O O

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro “MY PORK Y ETIQUETA"
¥l marca antecedente "PORK & CO”, se evidencia que las marcas analizadas comparten el vocablo "PORK”,
siendo la diferencia los elementos adicionales incorporadas tanto por la marca solicitante “MY", como por
la marca registrada “&", “CO", obteniendo asi ambas estructuras completamente diferentes. Desde esta
perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusién en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel
visual y fonético, lo que permitiria su diferenciacion en el mercado.--«=-----=ssesssssrmssra s snea s

MY PORK (solicitada), v

PORK & CO {marca base de rechazo)

Que. adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Praf, Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "Bl mero hecho de utilizar el tnico signo que compone una marca, para utilizarlo
en confunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, més aun teniendo en cuenta los demds elementos analizados en conjunto en la
Pl't"!'ll.""'.'l‘ P TIN5 mmtormn o i e e A o S S B R R S e e e o e

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee
una etiqueta que consiste en la denominacion en maydasculas “MY PORK" con una tipografia de color
dorado que posee detalles y a la izquierda la figura de la cabeza de un cerdo en color rosa crema, mas un
circulo dorado y por encima cinco estrellas, dentro de un fondo blanco. Por otra parte, la marca
antecedente cuenta con una denominacion en una linea horizontal en letras maytsculas de color negro y
por encima la figura de un cerdo, dentro de un fondo blanco, En sintesis, ambas marcas—
elementos  fuertes de fantasia que las hacen  diferenciarse una de la otra
L AT L | e Eat

= /5 DRl Sk

" sl her Hiervero, Andebs, “Confusion o Mareas” Bditenal La Ley, Asuneidn, 2009 |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1209 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MY PORK Y
ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 97639/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE

S‘A. {mcm SA}----'-’"---'-'--"----'-"'"'-"---'-"--'---'-"-'-"-'-i'-hiﬁ"‘i--'-h'-"-'l‘ihi'-ll“..-.ll“i-l--li‘.lIIIIIG-.IIII'I-GIIIII-II'II.IG]{..
marca solicitada marca base rechazo
- " _*"'--'._‘:-.\\
W, A1 !

MY &

PORK PORK:CO

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas
se comparte el vocablo inglés "PORK", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones
similares. En ese sentido, segiin la busqueda realizada en el sistema informético de la Institucion, también
se encuentran registradas la marcas: LA PORKCINA, clase 29, Registro N°® 593131 a nombre de
AGROPECUARIA 1TABO 5.A.C.; REAL PORK, CONECTANDO LA CADENA PRODUCTIVA (ESLOGAN), clase
29, Registro N® 520368 a nombre de OLEAGINOSA RAATZ S.A. extremo que demuestra la coexistencia
pacifica de las mismas dentro del mercado , s«--ssseeessasssasmsnsrmnasieasaimmesiisiintisasteisasseisasanaiee

Que, ahondando ain mas en el anilisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacién al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comun y menciona “Una
particula de uso comun no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partfcula de uso comin no puede
impedir su inclusion en marcas de terceros, v fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, “ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una ralz
de uso general o necesario”, Por ello, se colige que podrfa darse una coexistencia pacifica entre las mismas,-

Que, ademas de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca *“MY PORK Y ETIQUETA®, bajo el N*596403, en
la clase 39 del nomenclador internacional. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un
registro concedido bajo una denominacién similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende
la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, -« L vassesnar aansvanbLasn

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General discrepa con la decision final a la que ha
arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrar
de las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resol

ue posee las
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1209 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MY PORK Y
ETIQUETA", CLA.SE 29 EXPEDIENTE N' 9?&3?!1023 SDLICITADD PDR [NDUSTRlA DE CARNE KATUETE

S.A. (INCKA S.A.)- PRS- P S I
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, |9 REVOCAR la Resolucion N* 1209 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas, sssssrsscsssscsssnsssmnsssssnsssssssssssnssmmenmmnmnnmnmsmasnssssmnsssssns

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *MY
PORK Y ETIQUETA®, clase 29, Expediente N® 97639/2023, solicitada a nombre de
INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S. A - seeesesiMguusmamansiaiisnainnnes

Art, 30 N'DTIFIQUEEE e
THE R

X, 17:'.:':'5



DIRECCION NACIONAL DE

4 3 PROPIEDAD 4 % GOBIERNO ont | PARAG r’iI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

PARAGUAY
Resolucion m 7

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1211 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *"MY PORK Y
ETIQUETA", CLASE 35, EJ{PEDIENTE N" 97641/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE
S.A. (INCKA 5.A.)------- - e e A e i R S A A SRR A A SRR A LA A A A R

denominaciones analizadas se comparte el vocablo inglés "PORK®, segin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las siguientes marcas: PORKLINE,
clase 35, Registro N® 502107 a nombre de QUIMTIA S.A.; LA PORKCINA, clase 29, Registro N 593131 a
nombre de AGROPECUARIA ITABO SA.C; REAL PORK, CONECTANDO LA CADENA PRODUCTIVA
(ESLOGAN), clase 29, Registro N® 520368 a nombre de OLEAGINOSA RAATZ S.A.; extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de marcas similares dentro del mercado | —----ooeeememmmme e

Que, ahondando ain mas en el anilisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacion al Dr,
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comiin y menciona "Una
partfcula de uso comun no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comtin no puede
impedir su inclusién en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, "va que entonces se estaria otorganda al oponente un privilegio inusitaclo sobre una ralz
de uso general o necesario”, Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof, Dr, Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas® explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “Ef mero hecho de utilizar of tintco signo que compone una marea, para utilizarlo
en conjunte con otros elementos, en otra marca, no necesartimente implica (e esas Imarcas seah
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficlente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demis elementos que seran analizados en
Cnnjuntu en 1;’ PrEEE‘rItE rES{'-llUL'II{“'Iu L

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemas dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca *MY PORK'Y ETIQUETA", bajo el N"596403, en
la clase 39 del nomenclador internacional. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un
registro concedido bajo una denominacién similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende
la proteccion de otra version de una marca quUe Ya e perteneee. «coeesssssssmsae

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccidon General discrepa con la decision final a la que ha
arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo gque posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encont

I' &Hord l’l'l:'l-i

ZH R
w5 | el fe Fropied Indusria
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' Sanchez Herrero, Andrés, “Confusion de Marcas™ Ediborial La Ley. Asuncion, 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 1211 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MY PORK Y
ETIQUETA"®, CLASE 135, EXPED[ENTE N' 9?641!2023 SDL[CITADG PDR INDUSTRLA DE CARNE KATUE.‘TE

SA. (INCKA S.A.)-wsvermrssrmsssasmsnssansasssssacnanneas NS
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1® REVOCAR la Resolucion N* 1211 de lmlu 22 de m;u}-‘u de 2025 l:lu.tada pu; la
Direccion de Marcas, - sausressamauns samane . .

Art, 20 ORDENAR lu prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la marca *“MY
PORK Y ETIQUETA®, clase 35, Expediente N® 97641/2023, solicitada a nnmhrr de
INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)-- e

Art, 10 H{JTIFIQUESE RSP S— i wmsia saancallis

Directora Generyime T
Dircecida General de Preflie !
Digsccaba Natiaal de Frogh
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1211 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MY PORK Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 97641/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE

Asuncion, 2 L ABR 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INDUSTRIA DE
CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.), contra la Resolucion N° 1211 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada pul

Iﬂ u]recclﬁn df" M'H’(.‘dﬁ. 1:|.III ...................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE
CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.) ¢ interpone Recurso de r'ipl:l.u.lt:-n en contra de la Resolucion NY 1211
de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Direccion de Marcag,-«---coeeeememmmmemimnmae.

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion
INLETPULBSIO ws+ssserssasamsssasstensstnessasassasnssssntnessensnsanssssnnasassssssssnnses

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de INDUSTRIA DE CARNE KATUETE
S.A. (INCKA S.A.) expresd agravios. Esta Direccion General tiene pnr prewntnd.l la ﬂpwsit‘m de .Jgr.wl-:ﬁ y
llama autos para resolver en fecha 01 de agosto de 2025, ===----ss=sererssrmesarmasrmeesreesssarssnsassraresssssneees

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado fa existencia en dicha clise de la marca; Expediente
2017-1705828 Denominacion PARAGUAY PORK SA. Clase 35 Registro 540167 Titular Paragiiay Pork S.a. (PY).
Comentario: Que, las denominaciones son casi kdénticas, muy semefantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos rnmunmfmw.. por o ,rw dle
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (.. ) " simssaans

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta; “(..) Que, primeramente, vengo a
destacar que entre las denominaciones MY PORK y PARAGUAY PORK S.A.. existen diferencias grificas y
ortogrificas que las vuelven muy disimiles, lo que permite la coexistencia pacifica entre las mismas. [..]
Desde el punto de vista fonético, MY PORK es una marca breve, directa y de ficil recordacién. En cambio,
PARAGUAY PORK S.A. incorpora el nombre geogrifico del pais v fa sigla *S.A", indicando el tipo societanio,
lo cual sugiere un nombre comercial o razén social mis que una marca de fantasia. Desde el punto de vista
visual, las denominaciones no resultan confundibles, y su percepeion por parte del consumidor se da con
claridad, en contextos distintos y con objetivos comerciales diferentes [...] Tanto es asi. que existen una
cantidad de marcas registradas en clases relacionadis, para los mismos productos, a nombre de diferentes
fJ'-HIfHI‘E'EJ}" que a 13 fecha se hallan vigentes. T L

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
ithETPUEStﬂ."""'""'""'“'"""""""'“"""“"""“""""""'“"""'"'"'""'"""'"""'""'"'"'""'""'""'""'“""

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/9%, las marcas son signos que sirver
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion NS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¥ 1211 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MY PORK Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 97641/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE
G, (INCICA SR, Jorannronseannscananssusanes sansiinsnsiasnsoinsass nsumesaiians 4 Sobotitanst smsing s ooman unanians nn sk s

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
llt.‘l'l'l'hu L T o T M

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjuntao es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas, En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “MY PORK Y ETIQUETA" v la marca base de rechazo "“PARAGUAY
PEREE B I rramnnssmenn sanssomsnmimenreneuesnsusnasos sxsansesmsiosiremses sams s s §Einmms S A S i

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro *“MY PORK Y ETIQUETA"
y la marca antecedente “PARAGUAY PORK S.A.", se evidencia que las marcas comparten el vocablo “PORK",
siendo la diferencia los elementos adicionales incorporadas tanto por la marca solicitante “MY”, como por
la miarca registrada "PARAGUAY", "S.A.", obteniendo asi ambas estructuras completamente distintas, Desde
esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusion en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel
visual y fonético, lo que permitiria su diferenciacion en el mercado. -===-=-= e=seeme e

MY PORK (solicitada), v
PARAGUAY PORK S.A. (marca base de rechazo)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la marca antecedente
no posee etiqueta, mientras que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominacion en
maytisculas “MY PORK" con una tipografia de color dorado que posee detalles y a la izquierda la figura de la
cabeza de un cerdo en color rosa crema, mis un circulo dorado y por encima cinco estrellas, dentro de un
tondo blanco. En sintesis, la marea solicitada contiene elementos fuertes de fantasia que le otorga la

distintividad necesaria para su diferenciacion en el mercado, === =ssssssmssmmim e
marca solicitada marca base rechazo
ek hwy

MY denominativa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1210 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N*® 97640/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE
S.A. (INCKA S.A)-==+rreeesnmrrrmmeaanmmmmeasanamasssnnnsas s s ase s s s e e e e e e e e S aa A A man e RS TS e R SRS S AR SR

Asuncion, 9 | ABR 206

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INDUSTRIA DE
CARNE KATUETE S.A. {INCKA E.h.} contra la Resolucion NY 1210 de fecha 22 de m.lymlt'llui dlnl-ul-l F'-:'-r
la Direccion de Marcas, y; -=-=---==-=ss=ssseens . : semsmennns

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE
CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.) ¢ interpone Recurso de npvlauun en contra de la Resolucion N 1210
de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Direccion de Marcas,-- SessesINLILIEIRINEATISLIRTITEREIRNRTTAN RS OS

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la plm idencia que concedid el recurso de apelacion
Interpuesui ———— T T T T L T I Ll Ll L LA L Lt R L R TR T P T Y T T e e A e

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de INDUSTRIA DE CARNE KATUETE
S.A. (INCKA S.A.) expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 01 de agosto de 2025, -« cxensressmmmmmmmsausns s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera quer "(.) Que habiéndose realtzado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2014-1424537 Denominacion PORKY'S Clase 43 Registro 425726 Titular Margareta Hnatek (PY), Comentarto:
Que, las denominaciones son cast idénticas, muy semejantes, no podrian tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 6°
de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (.,.)" <=« cossemsiminni.

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) Que, primeramente, vengo a
destacar que entre las denominaciones MY PORK y PORKY'S, existen diferencias grificas y ortogrificas que
las vuelven muy disimiles, lo que permite fa coexistencia pacifica entre las mismas. [..] Asi. apreciadas
globalmente, ambas marcas presentan diferencias estructurales, fonéticas y conceptuales claras, fo cual
descarta la posibilidad de confusion o asociacion indebida en el consumidor medio [ ] Tanto es sk, gue
existen una cantidad de marcas registradas en Lo misma clase 43 v en clases relacionadas, para los nismos
productos, a nombre de diferentes titulares y que a la fecha se hallan vigentes. ()% essseseesee sassswemsatasaean.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|nterpuestn1 ......................................................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacidn marcaria, clertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el

derecho a constituir UNA MArca, ====-==s==esressssmemesanmssnnanssnsssasens s s .’

i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1210 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MY PORK Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 97640/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE
S.A. (INCKA S.A,)-==-=sersens S ———

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *MY PORK Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo
BRI Y S sssstsisitissssnsarnsnnrarnnsansinssasnsnnannnss e e e R i R

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “MY PORK Y ETIQUETA"
y la maren antecedente *“PORKY’S", se evidencia que las marcas comparten el vocablo “PORK", siendo la
diterencia los elementos adicionales incorporadas tanto por L marca solicitante *MY", como por la marca
registrada *Y="-8" abteniendo asi ambas estructuras completamente diferentes, Desde esta perspectiva, la
coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusion en el seno del priblico consumidor
pries, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual v fonético, lo que

j_-|i1.|'1'r||'|||'|'.| su diferenciacin en e I 1] g o L L T
MY PORK (solicitada), v

PORKY"S fmarca base de rechazn)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee
uni etiqueta gque consiste en la denominacion en mayisculas "MY PORK® con una tipografia de color
dorado que posee detalles y a la izquierda la figura de la cabeza de un cerdo en color rosa crema, mas un
circulo dorado y por encima cinco estrellas, dentro de un fondo blanco, Por otra parte, la marca
antecedente cuenta con una denominacion con tipogratia tipo burbuja (bubble letter) y por debajo posee
tna figura animada de un cerdo con lentes y ropa, le rodea un marco a cuadros. En sintesis, ambas marcas
contienen elementos fuertes de fantasia que las hacen diferenciarse una de la otra, q
CONTUSIAR sossssrsmnmrnsss s s i ria Ak sss s s idnbsbin sesuonnas e b st aasabans e SRR b :

marca solicitada

at® %,

MY
PORK
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1210 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MY PORK Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* QTHGHGE'! SDLIC!TADD POR INDUSTRIA DE C.FLRNE KA'TUE'T'E
S.A. (INCKA 8.A,)-=seesnsrennrseensnnnssnnsssanses e L e Sl G

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportunoe traer a colacion los argumentos doctninarios
del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “E/ mero hecho de utifizar el vnico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica JUe eSus Marcas seall
confundibles.”, Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mis atn teniendo en cuenta los demis elementos qut- serian analizados en
conjunto en la presente resalucion, - .

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "MY PORK Y ETIQUETA®, bajo ¢l N*596403, ¢n
la clase 39 del nomenclador internacional, Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un
registro concedido bajo una denominacién similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende
la proteccion de otra version de una marca que ya 1o perteneee, s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccidn General discrepa con la decision final a la que ha
arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurridi, «----oeeeeee

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 1210 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada pnr lia
Direccidn dl Marcas, s===se- e

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca *MY
PORK Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N® BTMDRDIB solicitada o nombre de
INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA §.A )s=v20-»-

Art. 3¢ NOTIFIQUESE .-++=-==ssvsssssessasssssrasassissnnnsnnnss

Hdad Indaarrial
did leielectail

"sincher Herrero, Andrés, “Confision oe Marcas™ Editorial L Ley, Asuncidn, 2003



DIRECCION NACIONAL DE

3 PROPIEDAD GOBIERNO pr | PARAG At
!ﬁEEhECTUAL é‘AMGUAY REKU
R:sniuddmNO 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 428 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*HEALTHNUT", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 32556/2017, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B, DE C.V,=»+x-

Asunoian, Z!l IELEH E[]EE

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional GRUPO BIMBO S.A.B,
DE C.V,, contra la Resolucion N 428 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Direccidn de Marcas, y; -+«

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de GRUPO BIMBO
S.A.B. DE C.V. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N* 428 de fecha 05 de marzo de
2018. dictada por la Direccion de Marcas,««-sssssssssreesmsimmmmmmsmstsimmsssssmmiss s s

Que, en fecha 27 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuestu_ ............................................................................... L LT T T L T T T T T T TP

Que, en fecha 29 de noviembre de 2018, el representante convencional de GRUPO BIMBO S.A.B. DE
C.V. expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
I‘EEHWEI‘EH ﬂﬂ:ha N8 de ahn’l de . ] L R T T et L L e P LT TP

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de fa
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. e )., los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”
En consecuencia no ha lugar a 1o solicitado, "=ssssssssssrmnssmnmsasanessasssae s st

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) En primer lugar. es importante
resaltar al Serfior Director General que la marca de mi mandante *HEALTHNUT" no puede ser considerada
genérica para la clase 30 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros paises; lo cual demuestra
claramente que es viable el registro de la marca en cuestion ../.. note el Sefor Director General de la
Propiedad Industrial que mi mandante niega categoricamente que fa marca "HEALTHNUT® sea genérica,
por el contrario, la misma es una marca evocativa para los productos de la clase 30 y en consecuencia no
puede considerarse incursa en la prohibicidn del Art. 2 de la Ley No. 1294 de Marcas../.. Asimismo, creemos
que "HEALTHNUT" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptivi ni g:-r:-énm ;Mrﬂ la Clase
) T T TP CROT PR

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
-intﬂrpuustut.“..._..._._.._...“,,......u“..........u...........................................................;....uuu::u snnTTEnEEAE

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcari;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 428 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"HEALTHNUT", CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 32556/2017, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V,-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho & CONSULUIF UNB MEFCA, =rrsssnrermmmm s s s s e e e s e s ee e e s e e m e e s smmnssmammemsasnnnnnnnans

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HEALTHNUT” resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los

III:HIII“I‘Eﬁ‘ILIL‘ Hll ‘1uht}u d“]F,ut‘ul'L e b L ey e R R R L L T T

Quie, Ta marca solicitante pretende obtener la cobertura para productas comprendidos en la glase 30
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripeion: “Todos los articulos de la clase 30 (TREINTA)
del Decreto N* 8562 del ano 2012, comprendiéndose entre ellos: Café, t6, cacao y sucedineos del café: arroz:
tuproca v sagu: harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria;
helados; azdcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo..”. En ese sentido, la denominacion solicitada “HEALTHNUT" ests
compuesta por la union de dos términos del idioma inglés, *HEALTH" (salud)'; y “NUT" (fruto seco, nuez o
tuerca)’, La combinacion de ambos vocablos da lugar a una expresion que, en su conjunto, no constituye la
designacion necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende
ampiarar con su solicitud,--«««« e T T T LT .

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigues .. La evaluacion de este motive de denegacion reguiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicarfa el signo. Un
(Erming que es comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados:
"ALGODON" para telas o productos textiles; s "MANZANA* para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, ki palabra "MANZANA', 0 “"APPLE" (en inglés) serfa distintiva, no genérica, usual ni
necesara para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término '"MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
cologuial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicard
..1j”ﬁpna,m|”nhf distintiva al signo, R R e e S

Que, ahondando atn mis en el andlisis, el Dr., Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evacativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, v esto es logico puesto que, de lo
contrario, fa marca serfa engaiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, ongen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en gue la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendgie
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de tantasfa. Al concedersefuna marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracter®y

7 il 0 E 5
" Povewetion Nawiinal de Propledad Deleciaal (DINAPU, Diecciives o ef exmmen oy ssres ou Parviguay, p. 109, Disponisl (&
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 428 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“HEALTHNUT", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 32556/2017, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO 5.A.B, DE C.V.==---

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva®. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa; “las designaciones genéricas definen no directamente ¢l
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objero.” e,

Que, ademas de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante GRUPO BIMBO S.AB. DE CV. ya cuenta con los siguientes registros de marcas:
“OROWEAT HEALTHNUT", bajo el N°489801, en la clase 30; *“HEALTHFULL", bajo el N*456977, en la clase 30,
“HOT NUTS", bajo el N°548320, en la clase 29. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con
registros concedidos bajo denominaciones similares, en la misma clase, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, =

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidon N* 428 de fecha 05 de marzo de 2018 dictada |mr la
DirELE]ﬂnduMdrle A A e B O R G S A A e i T B

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“HEALTHNUT®", clase 30, N‘HESHIDW solicitada a nombre de GRUPO BIMBO S.A.B,

Art. 38 NOTIFIQUESE. «++=+=ss=ssssssassass

ceniga el
Enmuiﬁn\m:mh l:upedl.‘ fpielediuat
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2127 DE FECHA DE 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FILATEM",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 52441/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, »+=+=++

Asuncion, E'i MH EUEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma Zodiac
International Cnrpnraﬂun contra la Rt."mlum':n N" 2127 de fecha de 06 de .ﬁ.gmh} de 2025, dictada }mt ]
Direccion de Marcas, Y sevsamsasananane LTI LI LLL P — RS

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de la firma Zodiae
International Corporation ¢ interpone recurso de apelacitn contra la Resolucidn N* 2127 de fecha de 06 de
Jﬁigﬂﬂtﬂ de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, sss-sssrmssrsasmsmmmssmmmssssssssssssssssiossssssssssrnsissstitssssssin

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
tnt,erpuestn_ .............................................................................................. casamssstmasassastaaR LR

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, el representante convencional de Zodiac International
Cﬂrp-::-rattc-n expresf: agravios; y esta Direccion llamé autos pam resolver en fecha en fecha 29 de agmtu de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera %(..) Que habiéndose realizado fa bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 20171705627
Denominacion FILTEN Clase § Registro 441343 Titular Gador S.a (AR) Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma ¢ lase, sin crear
riesgo de confusidn entre los consumidores.-, por o r,lm' de contormidad al artfeulo 69 de fa Ley 1294/98 de
Marcas, J".Iuhﬂhlgdfd.!i{?bﬂhlffﬂ!fﬂ L ——————— -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(.)  resulta imposible que un
profesional especialista de la salud confunda un medicamento indicado para la salud cardiovascular, con
un firmaco de uso destinado al tratannento de afecciones del sistema digestivo, Por otra parte, el A-quo ha
dejado de considerar que las denominaciones no son exactamente iguales puesto que FILATEM es mis
extensa que FILTEN, lo que hace que necesariamente no suenen igual, aun cuando compartan algunes
elementos. Otra cuestion que el inferior ha dejado de tomar en cuenta es que el criterio aplicado a
productos de la clase 05 es mas flexible yva que es comiin que se utilicen variantes de compuestos quimicos
para nombrar medicamentos” o s s rr s e et s s s e et tn s E e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jnterpues‘tﬂl --------------------------------------------------------------------------------------- esssssEEEssEEsRsEREEEEERSRSEEIREL

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

M" frente
fciales
yracos

Que, al analizar los aspectos ortogrificos y fonéticos de la denominacion solicitada
a la marca previamente registrada “FILTEN®, se advierte que, si bien ambas comparten cigy
(F-1-L-T-E), dichos elementos comunes resultan insulicientes para generar confusioery
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2127 DE FECHA DE 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FILATEM",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 52441/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, ----~--

en suconjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente
diterenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales y perceptibles
en cuanto @ su longitud, estructura y composicion grafica, lo que reduce significativamente cualquier
resgo de confusion o asoctacion indebida en el mercado, tal como se aprecia en el siguiente

L't}tﬁi”:::qun-.un|........--..-------------u-n.. e S S,

FILATEM (solicitada), y
FILTEN (marca base de rechazo)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado.En ese sentido, segin la busqueda realizada en el sistema
informdtico de la Institucion, también se encuentran registradas marcas con denominaciones similares:
FILTEK, clase 05, Registro N* 546005 a nombre de SOLVENTUM INTELLECTUAL PROPERTIES COMPANY:
FILIN, clase 05, Registro N* 438804 a nombre de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION;:
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado,=«===-seessesssesmiaacnnrannan.

Que, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente
CXPresa Cuando fa marca consista en v ehigueta v otro SIgho compuesto por un conjunto de elementos,
la proteccian de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso comiin
O Hecesario en ef D v o sm s wm e r n L s B 665 600 B 0 i o B BB

Que, whondando aan mas en el andlisis, esta Direccion considera oportune traer a colacion al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso coman y menciona “Una
particula de uso comin no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. EL ntular de una marca que contenga una particula de uso comin ne puede
impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, "va que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario®. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, ====«ssssseeemmmmmmn e

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

Art, |® REVOCAR la Resolucion N* 2127 de fecha de 06 de Agosto de 2025 dictada por la
DArecCOn e MArCRS, == trmmirmrrtiattcnssssmansnnssssssstnsssssmensmenseme.n.e s nmmmmns
Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca

“FILATEM®, clase 05, Expediente N* 52441/2024, solicitada a—ngmbre de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION, s+ ccevereennnen . L

Art. ¥ NOTIFIQUESE por Cédula, ===ssrasenes sramsesnaanan
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 922 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XITABIN",
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 61921/2018, SOLICITADO POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.-==+=-

Asuncion, E'fb }ILBH 2925

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
Laboratorios Bago Del nguay S.A. contra la Resolucion N° 922 de fecha 29 de abril de 2025, dictada pnr la
Direccion de Marcas, yi «===s=sssressessesmmemsiss s ss s e s sessssisassises

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma
Laboratorios Bago Del Paraguay S.A. ¢ interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 922 de fecha
zgdeabrﬂ d':l zﬂzi!dlut'ﬂda Purta I’]‘Imuulf}nd{' Mur[‘ﬂﬁ."""' 111111 TR AT I AT B RN T

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacitn
interpueﬁtnl ....................................................................................................................

Que, en fecha 31 de octubre de 2025, el representante convencional de Laboratorios Bago Del
Paraguay S.A. expresf: angWM. y esta Direccion llamd autos p.lm resolver en fecha en fecha 05 de
nuvlembrede 2025,-- e e T e oA 3 R 5 i il . el e i i i e i o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (.} Que habiéndose realizado la ilsqueda de antecedentes
de la citada marca. se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente 20202027139
Denominacion ZEITABIN-C Clase § Registro 514190 Titular fuan Domungo Italico Rienzi Grassi (PY)
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear nesgo de confusion entre los consumidores.s, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado " ss=sssessmsmmmssmmmn,

Que, se agravia el ape]antv. y entre otros argumentos expresa: "(..) Como se ;uu-lf:- apreciar, ambas
terminan en “TABIN®, sin embargo, el prefijo de una y otra es diterente ya gue, en espanol, las letras X v 72
tiene sonidos muy particulares que no se confunden Kcilmente, La secuencra inicial de una y otra genera
una percepcion auditiva diferente al pronunciar ambas denominaciones y siendo el prefijo la parte mis
recordada por el consumidor, el riesgo de confusion se reduce attn mas/...| Ademis de lo citado, mi
mandante cuenta con ef registro de marca XITABIN en la Argenting, & nombre de BIOPROFORMA BAGO
S.A., firma que integra el mismo grupo empresarial, lo que implica que va tiene derechos dﬁ"l,'ﬂ”‘ld:h sobire la
denominacién, derechos que le son negados en Paraguay de maneria infusta® oo

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

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunta, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas.---------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 922 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “XITABIN®,
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 61921/2018, SOLICITADO POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY §.A,------

GOBIERNO v | %ﬁ%{a& .iil

cansiderados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos
claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales y
perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composicion grafica, lo que reduce significativamente
cualiuier riesgo de confusion o asociacion indebida en el mercado, tal como se aprecia en el siguiente
L'u“_tj”;puq-r ------------------------------- A S S e AR R S SE S S EESSSe S eme e

XITABIN (solicitada), ¥
ZEITABIN-C fmarca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigues °(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anélisis del numero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por epemplo, los elementos denominativos separados o unidos
medhante guwones) {..] Se entenderd que existe sumilitud fonética si el somdo de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese ¢l mismo, o lo suficientemente cercano péra que no se
priedan distingur avditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denoiinativo son sus letras v silabas v su orden v acentuacion particulares. El examen de las silabas
COMUNes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va que una similitud fonética
extard determinada por las silubas comunes v su combinacion idéntica o similar, Por ejemplo, los siguientes
signos denommativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
"Ifi.\',t‘l"i.l‘l‘!'fl_l'-ﬁ.l‘. }HAN;{‘“}"_--.n"...-..----.-....-----.uu.-.--..""......--..--...-.u,--,u ......................................

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el anico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en ofra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™ Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, ==-soseemmeeimmmmmmenennnnn. s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, «=====ssemmmmmmmmmmrimneeee.. semesmsemeanes

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

Art, 18 REVOCAR la Resolucion N* 922 de fecha 29 de abril de 2025 dicta
llﬂ Mu“-asl."-.“.uu--..,.-...”.."...-......-.------u-h.-....-.....-----------1.--..

i i : . : o " P : LK . 3 General Intering
"IIu.".l.-!n.ll.1 .Nll.!v.m-nl ahe Prospieslad Il.lll:'h'ﬂllﬂi 'I‘INM..I".W"T_N“ s "_I.ln.].q { canmeir v amsarenes vn Pargua, pp. 147 v 26 m“““'%ﬂ:’:ﬁ: E:¢;|L£: !‘:nrl‘thllﬂ‘ﬂﬂlﬂl

1 - - . ; AT i broveal
sincher Herreru, Andrés, “Conflsion de Marcas® Editoral Lis Ley, Asuncidn, 2014, g D!ﬁ‘“"’:'“""“d' Fropiedad bt

o ¥
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 922 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “XITABIN®,
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 61921/2018, SOLICITADO POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.-=-+

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca

"XITABIN®, clase 05, Expediente N® 61921/2018, solicitads o nombre de
MDMTDRIDSMGGDELPAMGUAYSA': llllllllllllllllllll IENEEEIEEE IR R RN NN

Art, 32 NOTIFIQUESE por Cédula, "~---------~1-~ﬁ;;..' . T e

[ineeek i ;
Direcriaa Nagingal de Piapisdaf laielectssl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 63 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS 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 FABIAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO
ARGUELLO MENDEZ-----==s===2=22r-ccrsarcacsacces nas A S b e S St

Asuncion, !

VISTO: El Expediente N2 1961334 de fecha 29 DE JULIO DE 2019 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---+---+=-ssmsmme e

RESULTA:

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 apelacion contra la
Resolucion N® 63 de fecha 18 de noviembre de 2019, dictada por la Direccion de Dibujos y Modelos Industriales.---

Que, por proveido 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 Julio de 2020 esta Direccion General llamo Autos para Resolver, —

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: *(..) Que, en fecha 29 de julio de 2019, se presenta ante esta
Direccian el registro del Modelo Industrial TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA, para amparar |os de la Clase
23, Subclase 99 que analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentacidn... considera
que no retine los requisitos de un Modelo Industrial en base a los antecedentes de Tanque de agua con forma
cilindrica encontrados en internet uno correspondiente a la empresa brasilefia GEOFORM CONSTRUCTORA
LTDA.; v la otra argentina; que realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales resultan muy
similares a la presente solicitud de registro (..} - srrmmrr e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: consideramos que el Examinador solo realizo
1 examen basandose 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
ptiblico o accesible para ninguna persona nacional o extranjera, puesto que lo que buscamos justamente
mediante el registro del Modelo Industrial es la proteccién de nuestro modelo, antes de poder comercializar en el
mercado, no tenemos otra intencion mas que la de resguardar nuestro Modelo Industrial para evitar que terceros
malintencionados infrinjan el derecho de Propiedad Intelectual sobre nuestra creacion, es por ello que nos
acercamos ante las oficinas de Modelo Industrial de la Dinapi a solicitar el registro del mismo.--«=======sssseeseeemeeee

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Maodelo o Dibujo Industrial: "Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales gque sean nuevos,
que no sirva tnicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden ptiblico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) 5i no se diferencia
de sus similares.” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre EE antecedente
enmnt‘radn en el catatnga y la solicitud presentada se puede observar que el mnrjelﬂ so' '

L.uuﬁnnﬂtnm'lu Prn iedad [ndunrial
dad lzaglectnal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 63 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS 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 FABIAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO
ARGUELLQ MENDEZ----r--sessrresermmsmmmssmemesmem s e e m e s ereeems et e e e e s e

Antecedente Modelo solicitada

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al publico por descripciones,
usos, comercializacion u otro medio, sino también porque no deberi corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no deberi ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompanado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "fa capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercada.-------=-=========ssssnenzv

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 N® 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direcci”
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.-------+=====-ssrremeenaaens

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N° 200 de fecha 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, dictada por la
Direccion 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
FABIAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ---------ssssseansnmnnannns

Art. 2° DISPONER el archivo de 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 firme—HECTOR FABIAN ELMIGER
MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ- - -------------s-- N e- - oo oeemencemnas o

Art.3° NOTIFIQUESE, por cédula, —------------ e e

i ; N i

Directots General fniening
Tiireceibn Genetal e Propiefad leduitnial
Direeits Nachonat de Prepid ad Laselecinal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 50 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION 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 MARZO
DE 2018, CLASE 9, SUBCLASE 8, SOLICITADA POR EMBUTIDOS FRANZ S.A.----r-ss=sssssassssmmsssmmsememees

Asuncién, 7 § ABR 7006

VISTO: El Expediente N2 1819268 de fecha 21 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 B,
solicitado por la firma EMBUTIDOS FRANZ 5.A.-- e T s

RESULTA:

Que, en fecha 27 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma EMBUTIDOS
FRANZ S.A., e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 50 de fecha 24 de abril de 2018, dictada por
a Direccién de Dibujos y Modelos Industriales.--==s=s=sreeesseeaennueseensneennnencnnsneeee e s oo e oo oo

Que, por proveido 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 Direccion General llamé Autos para Resolver. —-

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurnida considera: *(...) Que, en fecha 21 marzo de 2018, se presenta ante esta Direccion
el registro del Modelo Industrial MATERTAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL, para amparar los
de la Clase 9, Subclase 8 que conforme a la descripcion inserta en la memornia 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 por tanto a
DA R e s e e e S i S

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: que es falso que el modelo industrial de mi
mandante no retina los requisitos exigidos por la ley para su registro{...).---====-sssmssemmnsmsrrn s

Que, expresa el recurrente *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
tratindose de alimentos de venta libre deben encontrar a su paso productos bien distinguibles y cuyo origen les
resulte facil de determinar.--=+==-=sss-ssererraasresemssssnesmeesnerennssensresrensssnnasneseasasnsst s s s s m s s e e

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

Que, la normativa establecida en la Ley N® 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Maodelo o Dibujo Industrial: “Podrian ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva tinicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3%.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catilogo vy la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO redne el
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares.--=------eemseeemmameeemaeeees

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al pablico por descripciones,
usos, comercializacion u otro medio, sino también porque no deberd corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, en este caso la solicitud cnrrespmndﬂ"g li‘n sgistho ATentdy con

1ora Geheral Intering
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 50 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION 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 MARZO
DE 2018, CLASE 9, SUBCLASE 8, SOLICITADA POR EMBUTIDOS FRANZ S.A. ---+---ssssxsnssrsmessmessmmaersmeens

anterioridad el cual no ha sido renovado y ha cumplido con el periodo de vigencia segin consta en el sistema
IPAS, por ende |a solicitud se encuentra en dominio pablico. ===« == o

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 N® 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.----«=«-=eeeeeee.

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N° 200 de fecha 24 DE ABRIL DE 2018, dictada por la Direccion
de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado “MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL", Acta N*
1819268 de fecha 21 MARZO DE 2018, Clase 23, subclase 99, presentado por la firma
EMBUTIDOS FRANZ S\, ------=-=n=nssssmsmmcmssmmasmsaeamnammmsmmmmmmnmmemsmmm s ssmsemeemmemee

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
"MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL", Acta N° 1819268 de

fecha 21 marzo de 2018, Clase 23, subclase 99, pre do por la firma EMBUTIDOS

Art.3° NOTIFIQUESE, por cédula, —---r-ssemresséinions
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 200 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892837 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.==s==s=rsssseznssszammssssnmasmenmanmemssmmanss smennsans smsmsameammmssmsennssmenssmssmmse

Asuncion, L& A i

VISTO: El Expediente N2 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

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A, e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 200 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por la Direccion
le Dibujos y Modelos Industriales e

Que, por proveido de fecha 4 de julio de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 26 de Julio de 2019. El | de Agosto de 2019 esta Direccion General llamé Autos para Resolver, —-

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: *(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccion 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 antenoridad a su presentacion. Que, la Ley 868/8] 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 Direccion considera que la solicitud NO retine el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccién por esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada arrojé como antecedente el diseno
de PERFIL. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a la
Presente BolCHI (. ) e e et s s s s et e e e b s ad e s e e s rme st e ee S e se s s e S e s e e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
arece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la blisqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------==--

Que, expresa el recurrente “/a decision de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede

determinar si el supuesto antecedente inclusive paso a dominia publico antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en techa 19 de octubre de 20087 - ««=-cesessmsmmmmsimmiininianiaes

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: *Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales gue sean nuevos,
que no sirva tnicamente a la obtencidn de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3%.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente

encontrado en el catilogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solig O reiine el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 200 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N°® 1892837 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICTTADA POR ALUKLER S A oisemsmsisismentes ot s i A e S

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente serd determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al piblico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no deberd corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivas
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompanado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "a capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industniales o signos distintivos del mercado”,-------======srsnareeaee..

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 N® 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCIOM
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direcc
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucién recurrida.--=---=-=-===ssmeemmeaaaens

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N* 200 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por la Direccion
de Dibujos y Maodelos 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. -+ --—----seemmmmrme e

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892837 de fecha 19 de octubre de 2018, Clasa25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A. - imyeeeeeeee N

i

Art.3° NOTIFIQUESE, por cédula, —--------—-- T e g

) ha Pafneia Tns
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 200 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA
SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2",
ACTA N° 2111735 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE CIE
SOLICITADA POR CAVALLARD B A LR castesnisnssimmnsssaiinissmtsnsinissiirmmsitmmiiminien

Asuncian, 2 4 ABR 2075

VISTO: El Expediente N* 2111735 de fecha 29 de setiembre de 2021 de solicitud de registro
de Modelo Industrial denominado "ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2* en la Clase 25 y
Sub Clase 03, solicitado por la firma CAVALLARO S.ACEL - :

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de la
firma CAVALLARO S.A.CE.L., e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 200 de
fecha 29 de setiembre de 2021, dictada por la Direccion de Dibujos vy Modelos
Industriales.--===s-==ssssesraee-e .

Que, por proveido de fecha |18 de enero de 2022 se concede ¢l recurso Interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 29 de junio de 2022, El 6 de julio de 2022 esta Direccion
General llamo Autos para Resolver, — -

CONSIDERANDO:

Que, la resolucidn recurrida considera: *(..) Esta Direccidn considera que la solicitud NO
reune el requisito de nuevo u original para amparar su proteccion en esta figura juridica. Que, del
resultado de la busqueda realizada en internet arrojo como antecedente ol disenio de ENVASE,
segun se cita,

Q22-cCe gQM BAA&og=detergente+ligudo+omao+3+litros&gsle
p= Cngf YWeQAzoEC AAQQ}::F‘ CAAQEAQBBgg AEAGQHjoECAAQGDOECAAQHICs2Qh Yo Y[ Y e

LCWgACABIAAB-gWIALI WkgEKMyOXLIE2LjcuMZgBAKABAGoBC2d3cy 1 3aXotaWinwAEB&sclf
ent=img&ei=mCZLYey9A4rsIsQPza-M6AI&Dih=881&biw=1280&r[z=1CIGCEU 8
PYSSTPYSS7#imgre=GE Ws660kMSImKM, correspondiente a la firma OMO, entre otros disefios
relacionados al Modelo solicitado en autos, Que, realizando la comparacion de las caracteristicas
estéticas y visuales resultan similares i la presente
e [T 11 L. (0 e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: Afirmamos sin temor a
equivocarnos que el modelo solicitado por mi chente cumple con los requisitog
Modelo Industrial, pues es una creacion intelectual de la misma que .
imaginacidn sin inspiracion ajena ni de ningtin atro producto(...). - #g=------

Direcypra G eral Intering

s {:lm{_mh Lenenl
O
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 200 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA
SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL “ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2",
ACTA N°® 2111735 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR CAVALLARQ S.A.C.E.L s=-rmsxvsmsmssanssensanmacassonassessennsessmasnessosssasss i

Que, 'l.'ul‘l'l..‘:ij'lil-lll.h‘ aoesta Direccion General resalver sobre la |1l‘uum:|:,-ncm o no del recurso
.r!t“rlellhhl{}llill'Il'!'!llllFl.llllI.lII-I-II------- L T e T T T L L L L L L L R L T T T Ty

Quie, la normativa establecida en la Ley N* 868/81 en su Art, 2 Establece que los requisitos
de registrubilidad de un Modelo o Dibwo Industral: *Podrian ser registrados los dibujos o
moddelos industriales gue sean nuevos, que no sirva dnicamente a la obtencion de efecto técnico,
ni sean contrarios al orden publico, a la moval v a las buenas costumbres, Art. 3%- Se considera
que un modelo o dibujo industral no es nuevo: a) SEne se diferencia de sus similares. " Que, del
andlisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el
catilogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO retine el
requisito de nuevo  debido @ que  las  caracteristicas  estéticas y  visuales resultan
LTI L P e s o e e 8 4005 i A S R A i

Antecedente Muodelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente serd determinada por la novedad
del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible
al publico por descripciones, usos, comercializacion u otro medio, sino también porque no
deberd corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales serd aplicado y de
igual furma no debera ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados, Por
lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberd ir acompaniado de la distintividad
0 de fuerza diferenciadora, entendida como i capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial - para - diferencrarse de otros  modelos  industriales o signos  distintivos  del
1 A L | e

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 N# 4798/2012
"QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", LLI.H:fﬁﬂ-ﬁiﬁt v
Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion General considera que uxnstenﬁﬂamunt W
para confirmar la resolucion rm;urrula.---—-----n--""--------------m----—--—m--'-:':----'-'- -------

I- 7l Interina
Pkl dad [mkurrial
¢ Fragiedad [atelecrual

ko DirecTirkreial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 200 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA
SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL “ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2",
ACTA N° 2111735 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR CAVALLARO S, A.C.EL «++ssssnersranasaasasssassssnsssnssssnsunnnrssnnsasnnnnnsannnne

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucidn N* 200 de fecha 29 de setiembre de 2021,
dictada por la Direccion de Dibujos vy Modelos Industriales, en la solicitud
de registro de Modelo Industrial denominado *ORNAMENTACION
APLICADA AL ENVASE 2°, Acta N® 2111735 de fecha 29 DE SETIEMBRE DE
2021, CLASE 09, SUB CLASE 03, presentado por la firma CAVALLARO
SACEL eees o T AR NS s ik

Art. 2° DISPONER el archiva de la solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado "ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2°, Acta N*
2111735 de fecha 29 de setiembre de 2021, clase 09, sub clase 0%,
presentado por la firma CAVALLARO S.A,

Art. 3° NOTIFIQUESE, por cédula, — -

ol G Fropiefed 1nd0
ik , ofsd iraebectmal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 201 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021,
DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
MODELO INDUSTRIAL “ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 1", ACTA N* 2111731 DE FECHA
11 DE FEBRERO DE 2021, CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E | ssssesssssss

Asuncion, EL ]15“ SUEB

VISTO: El Expediente N¥ 2111731 de fecha 11 de febrero de 2021 de solicitud de registro de
Modelo Industrial denominado *ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 1" en la Clase 9 y Sub
Clase 1, solicitado por 1a firma CAVALLARO S.A.C.EL «=--ssscssssessssssiussssmssssmmnsssssusssasasses

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de
la firma CAVALLARO 5.A.C.E.L. ¢ interpone recurso de apelacion contra la Resolueion N* 201 de
fecha 29 de setiembre de 2021, dictada por la Direceitn de Dibujos y Modelos Industriales, o

Que, por proveldo de fecha 18 de enero de 2022 se concede el recurso Interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 29 de junio de 2022 El 6 de julio de 2022 esta Direccion
“aTnﬁ ﬂutus PHTH REEUIVEP. L L L L L T P et

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: *(..) Esta Direccion considera que l solicitud NO
retine el requisito de nuevo u original para amparar su proteccion en esta figura juridica. Que, del
resultado de la busqueda realizaca en internet arrojo como antecedente of diseno de ENVASE,
Sf'gljﬂ e | -

imerc=mAO8Tu MpxNa( tM cf:rrrf*sprmduf-n.'rﬂ a la linea OLYMPEA de la firma PACO RABANNE,

Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a la
presente solicitud. DISENO SOLICITADCX...)". «+«sssssassassanssranssnisanmmesasnsnesssnsmintasnssmansnsanss

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: Afirmamos sin temor i
equivocarnos que el modelo solicitado por mi cliente cumple con los requisitos de fa Ley de
Maodelo Industrial, pues es una creacton intelectual de ki misma que fue * creada a partiv de s
imaginacion sin inspiracion ajena ni de ningin otro producto, tal como lo tf:'h'r:-:mfr.m'nlm d
continuacton .(.. I T :

Que, sigue expresando el recurrente: En el Modelo Industrial solicitado podemaos observar
la ornamentacion de un envase con las siguientes caracteristicas: envase de base eliptica. En la
parte inferior se observa una sustraccion en forma de arco que genera dos apoyos a los laterales.

llegan hasta la zona de los hombros. Finalmente podemas apreciar una tapa g un
pequenio relieve en el lugar de union de la tapa con el resto de la bRt -«

-1.- chnfi Ge yal Inrerina
Ty '.:dnﬂﬂ-ﬂmnl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 201 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021,
DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
MODELO INDUSTRIAL “ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 1", ACTA N* 2111731 DE FECHA
11 DE FEBRERO DE 2021, CLASE 9, SUB CLASE |, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E I +===rss=z==-

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
II'|[I.'I“|‘..I-'|.1E5IG.*--"'""-"""'““"""""--""'"""““'"'"-"""""“"'--"--"""""""'““‘--"""""'

Quee, la Ley N¥ 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o
Dibujo Industrial: “Podrin ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
(quie o sirva dnicamente a la obtencion de efecto téenico, ni sean contrarios al orden publico, a la
i'liﬂl"ﬂn'.}‘ 4105 BUBRAS COSHUITIDPEE", ccsssssssnrrrnssnnsstamsisssssssnasss sresssssssassnmmmneessnsnnnssssssso————

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: “Se considera que un dibujo o
modelo industrial no es nuevo: a) si no se diterencia de sus similares; b) si antes de la fecha de su
pedida de registro, o de la fecha de priondad vilidamente reivindicada, se ha hecho accesible al
publico en cualquier pais, y en cualquier momento, mediante su descripeion, utilizacién o por
l-'UHﬁJUR"-"'.’il'l'ﬁl media,, " sssanses L B L 0 0 0 L 0 0 0

Que, conforme lo expresa la propia disposicion legal, el dibujo o modelo industrial constituye
el aspecto ornamental o estético de un articulo; en el caso analizado de modelo industrial,
consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del articulo, --==-===ssseeseeermnnes

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a
que el mismo fue rechazado en el pais de origen de la prioridad y porque su forma esta
determinada esencialmente por cuestiones tEcnicas o [UNCIONales, ---------sreeeerresermnmannnaas

Que, el recurrente en su expresion de agravios, ha presentado figuras méas representativas,
que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también caracteristicas
ornamentales y que su forma no estd solo determinada esencialmente por cuestiones técnicas o
FUNICIOIEIES; < v rrrrransnnnesnnasrasrsm s s sssannsasansnsnrannssnssssnsmessmsns s s e e et s b soseeeeee e

Antecedente Modelo solicitado
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 201 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021,
DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE

MODELO INDUSTRIAL “ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 1", ACTA N* 2111731 DE FECHA
11 DE FEBRERO DE 2021, CLASE 9, SUB CLASE |, SOLICITADA POR CAVALLARO 5.A,C.E.l=======s=ssx-

Que, ademas de presentar diferencias ornamentales, tambien se puede percibir la
diferencia en el material utilizado, en el disefio antecedente se puede observar que corresponde
a un material de vidrio. mientras que en el modelo solicitado utiliza el material de plastico,
Ademas, los titulares se dedican a rubros distintos, mientas la firma del modelo antecedente se
comercializa productos de perfumeria y cosmeticos, la firma solicitante comercializa jabones,
suavizantes de ropa, productos para lavar ropa, por lo tanto, por lo tanto, ambos disefios serian
distinguih]e:ﬁ ante ¢l P”hh{:n........................,...........,....,,,.,.u.......“............,“.....“.......

Que, por las consideraciones expuestis, ésta Direccion considera que el recurrente ha
logrado enervar los argumentos de la resolucion recurrida, por lo que en vietad al Art 2y o los
Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N® 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo
que no le queda mas alternativa que revocar la Resolucion dictada por la Directora de Dibujos y
Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Direccion de Dibujos y Modelos
Industriales a fin de que se dé continuidad a los tramites de la solicitud. «eereeinn..

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del
Art. 3 de la Ley 868/81, al Art, 10 bis Competencia Desleal 3.0 de la Ley N* 300/94 y en base a las
facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N* 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81: esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolucion recurricda, «--«----

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

Art. 1" REVOCAR la Resolucitn N* 201 de fecha 29 DE SETIEMHERE DE 2021, dictada
por la Direccion de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro
de Modelo Industrial denominado "ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE
1", Acta N° 2111731 de fecha 11 DE FEBRERO DE 2021, Clase 9, Sub Clase |,
presentado por la firma CAVALLARO S.ACE.L.--oreseersmsmmmminmanin

Art. 2° DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 1* Acta N®
2111731 de fecha 11 DE FEBRERO DE 2021, Clase 9, Sub Clase |, presentatspor la
firitia CAVALLARD SAC B L sscericassinassnisnatnsnnsnsssensunanas

Art. 3° NOTIFIQUESE, por cédulis, ----s-sesesessscssnnssans ianindi i

[ Tl 12 i
Digectatd cpal Tmerind
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 190 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
MODELO INDUSTRIAL "MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO", ACTA N*

2022408 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR VALERIE

Asuncion, © 3 ABR 7076

VISTO: El Expediente N® 2022408 de fecha 11 de febrero de 2021 de solicitud de registro de
Modelo Industrial denominado “MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO" en la
Clase 9 y Sub Clase 1, solicitado por la firma VALERIE HURARD FLEITAS. -

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de
la firma VALERIE HURARD FLEITAS. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N
190 de fecha 5 de noviembre de 2020, dictada por la Direceion de Dibujos y Modelos Industriales,

Que, por proveido de fecha 14 de diciembre de 2020 se concede el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha § de febrero de 2021, El 3 de marzo de 2021 esta
Direcclf‘n ]Iumf} A“r“ﬁ Par—d thﬂ]\"t’r. L L T T T T T T T

CONSIDERANDO;

Que, la resolucion recurnda considera: *(..) Esta Direccidn considera que fa salicitind NO
reune el requisito de nuevo u original para ampararse en fa proteceidn por esta figara parfdica,
Que, del resultado de la blisqueda realizada en la base de Datos de la SIC de Colombia arrojo
como antecedente el Registro 10420 desde ol 01 de funio de 2008 a favor de BOTTLING
COMPANY CO S.AS.: v el Registro N* 8344 de fecha 10 de junio de 2014 a fvor de DP
BEVERAGES LIMITED GEORGE TOWN.GRAND CAYMAN.ISLAS CAYMAN. Buisqueda en la base
de Datos de la EUIPO de la Union Europea N* 00382151-0004 de fecha 24/03/2017 a favor
Woodchester Enterprises Limited: realizada la busqueda en la Base de Datos del Sistema
Informético de la Direccidn de Dibujos y Modelos Industriales se encontraron antecedentes de
solicitudes v registros de disefios con relieve similares al propuesto segtin se cita: Expediente N*
713000 de fecha 30/04/2007 denominade BOTELLA de la firma THE COCA - COLA
COMPANY:Expediente N° 1335893 de fecha 08/08/2013 denominado BOTELLA de EDUARDO
MUREKIAN. Que, del resultado de la comparacion de las caracteristicas tisicas y estéticas con el
diserio solicitado en autos, y productos de su mismo género, se destaca gue resultan similares.”. =

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: En e Modelo Industrial
solicitado podemos observar una botella circular con base lineal y contornos anchos en la parte
inferior de la botella afinandose en la parte media superior en donde se inicla un mosaico de
hojas en relieve que se van separando una de otras desde la parte superior media y se van
;untandu entre t-."J'.n hanm va i J'.r cima dr' J.J erﬂﬁa ¢ mr:»;u.l’vmn;-ﬂlre la parte superior de la

dan inicio a !.rperte el emnﬂ ey dle h tapia.(.. ,l-

'*.{\ Direce(g General de Frapiedad Indwirial
Didegertn Nacional ée Prapisdad lantlecrual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 190 DE FECHA § DE NOVIEMBRE DE 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
MODELO INDUSTRIAL *MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO", ACTA N°
2022408 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR VALERIE
HURARD FLEITAS = +s+ssstassvanssnimsnnmnnnnenunnnnassnsassssassansasanen

Que, corresponde a esta Direcaon resolver sobre la procedencia o no del recurso
lllﬂ"ri'illll:'ﬂ'tlh"”"”'"'---"----‘----“-""""' rrrwwway B T 5 0 0 0 e

Que, la Ley N B68/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o
Dibujo Industrial: *Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
Que ne sirva dmcamente a la obtencion de efecto técnico, m sean contrarios al arden piblico, a la
moral v a las buenas costumbres™, «--ooceeeiee PP

Que, a su vez, el Inc, b) del At 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o
modelo industrial no es nuevo: a) si no se diferencia de sus similares; b) si antes de la fecha de su
pedido de registro, o de la fecha de priondad vilidamente reivindicada, se ha hecho accesible al
publico en cualquier pais, y en cualquier momento, mediante su descripcién, utilizacion o por
ol H.fq”j'.'_u' otro meddio,., = ceeseesssnns B A A A RS sESS e e s msmAmsEmEARAsRSLEASsssssem e

Que, conforme lo expresa la propia disposicion legal, el dibujo o modelo industrial constituye
el aspecto ornamental o estético de un articulo; en el caso analizado de modelo industrial,
consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del articulo, <------ssaaeeaeacenn.

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a
que el mismo fue rechazado en el pais de origen de la prioridad y porque su forma esti
determinada esencialmente por cuestiones enicas o funEionales, ==« -ssssmmmmmrmmmmmma.

Que, el recurrente en su expresion de agravios, ha presentado figuras més representativas,
fque permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también caracteristicas
ornamentales y que su forma no esta solo determinada esencialmente por cuestiones técnicas o
PUNMCIOMIMIBR: soorasammmnnrmnninec s s st aa s n et tas e b e e e 55 0 0 046 5 5 s 6t s e e

Antecedentes Modelo solicitado

GhperereEGenenl it apit
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nf 190 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
MODELO INDUSTRIAL *“MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO", ACTA N*
2022408 DE FECHA ZE DE MM"{J DE 2010 CLAEE 9 SUB CLASE l SDLICH'&DA PDR Wu.]..ERIE
HURARD FLEITAS. - T —— - - R ——————————

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Direccion considera que el recurrente ha
logrado enervar los argumentos de la resolucion recurrida, por lo que en virtud al Art, 2y los
Incisos a) y b) del Art, 3, ambos de la Ley N* 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo
que no le queda mas alternativa que revocar la Resolucion dictada por la Directora de Dibujos y
Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Direccidn de Dibujos y Modelos
Industriales a fin de que se dé continuidad a los tramites de la solicitue, «-ooeeeee..

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del
Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N® 300/94 y en base a las
facultades que le otorga el Art, 37 de la Ley N 4798/1902 "QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolucion recurrida, «ooeeeee

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N* 190 de fecha § de noviembre de 2020, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de
Modelo Industrial denominado "MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y
CUELLO RECTO", Acta N* 2022408 dle fecha 28 de mayo de 2020 Clase 9, Sub
clase |, presentado por la firma VALERIE HURARD FLEITAS..- .

Art. 2° DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado *MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO
RECTO", Acta N°® 2022408 de fecha 28 de mayo de 2020 Clase 9, sub clase |,
presentado por la firma VALERIE HURARD FLEITAS, - -cecsessnsssnsmnmannannsnsnes

Art. 3° NOTIFIQUESE, por cédula,

« Titseceiin Geaenl

" Direceian Nagiorsl de 1 udaHmﬂmnll
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 154 DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “CONFIGURACION APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA", ACTA N°
2058042 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 09, SUB CLASE 07, SOLICITADA POR TERMOLAR

o —

Asuncion, 3 & ARR 7nom

& Lok

VISTO: El Expediente N® 2058042 de fecha 24 de setiembre de 2020 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado *“CONFIGURACION APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA" en la Clase
25 v Sub Clase 03, solicitado por la firma TERMOLAR S/ A - eemmme e

RESULTA:

Que, en fecha 2 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma TERMOLAR
[A., e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N* 154 de fecha 24 de setiembre de 2020, dictada por
la Direccién de Dibujos y Modelos Industriales -« -« e

Que, por proveido de fecha 10 de noviembre de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 01 de abril de 2022. El 5 de abril de 2022 esta Direccion General llama Autos para
R T R i e 0 0 0 S e e i o i e

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: *(..) Que, en fecha 24 de setiembre de 2020, se presenta ante esta
Direccion el registro del Modelo Industrial CONFIGURACION 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 concesion. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud
NO es nueva y dispone en su inc. a) 8i no se diferencia de sus similares. Esta Direccion considera que la solicitud
NO retine el requisito de nuevo u original para ampararse en la proteccion por esta figura juridica. Que,
realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a la presente
SONHEIELIEL(., )7 oo measentnsnnanasasuanannannen e Saias G2 atec s o s a s e S as s S S £ S i i 5 S st S

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: el mero hecho de que esa Direccion las
considere “diferencias secundarias”, ya admite que la apariencia del producto es diferente. Sin embargo, no se
trata de meras diferencias secundarias, como veremos.(..).-=--==-=--srrmmmmm s e

Que, expresa el recurrente “Que, la nueva configuracion, cuyo registro se busca, corresponde al conjunto
de formas geomélricas dispuesta de manera original, y que comprende un cuerpo cilindrico con un segmento
conico corto en la base que se proyecta hacia el centro, y otro segmento conico corto que se proyecta hacia
afuera, cerca dé la tapa del ProgREHE - e e e L o i S

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Medelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos 0 modelos industriales que sean nuevos,
gue no sirva dnicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden piiblico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3%.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catilogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solig) reline el
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares,-«----

Dirgeciin Geseral de Pragivdsd Indwinrtal
Dirtcciia National ée Progedad latelecnal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 154 DE FECHA 24 DE SETIEMERE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “CONFIGURACION APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA", ACTA N°
2058042 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 09, SUB CLASE 07, SOLICITADA POR TERMOLAR

e TSR ERE

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al piblico por descripciones,
usos, comercializacion u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompanado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signes distintives del mercado”,---------=-====sseenseveens

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 N2 4798/2012 *QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direcci”
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.------=--==ssseeseveeee

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 154 de fecha 24 de setiembre de 2020, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Madelo
Industrial denominado “CONFIGURACION APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO
EN LA TAPA", Acta N* 2058042 de fecha 24 de setiembre de 2020, CLASE 09, SUB CLASE
07, presentado por la firma TERMOLAR SfA.--------mmmmmmmmme e

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“CONFIGURACION APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA", Acta N°
2058042 de fecha 24 de setiembre de 2020, CLASE 09, SUB CLASE 07, preaentadﬂ por la
firma TERMOLAR S/A.--- —

Art, 3° NDTIFIQUESE, por cédula. e .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SUPER 8X", CLASE 135, EXPEDIENTE N*" 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS
FISHING TACKLE S.A. »=r~ranssneasssnssassssmsssensemesssmarssnssessnnremissemmes sssmiatas s au st saquiasnravessssransansasss

AsLncion, 2? "\ER E'[IE'E

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de RETAIL 8.A.
en contra de la Resolucion N* 254 de fecha 19 de mayo de 2021, dictada por la Direceitn de Asuntos
Mamlaf“]_q LHIH“!S[IH. }I: L L L L L L L e R R R R R R R s e LR RS S b b R R R RS R R

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mavo de 2021 se presenta la representante convencional de la firma RETAIL S.A,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 254 de techa 19 de mayo de 2021, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LIHEIOS0s,-cecseeesssmcms et s s s sreaees

Que, en fecha 13 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto, -

Que, en fecha 25 de enero de 2022, la representante convencional de la firma RETAIL S.A, expreso
agravios; en fecha 23 de junio de 2022 la representante convencional de la firma MARURI SPORTS FISHING
TACKLE S.A. contestd el traslado de los agravios, En fecha 12 de julio de 2022, esta Direccitn dictd la
providencia de Autos para ResolVer. «s=sssssssssesmmsammisssassarsrss s s s s s s s s s e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que; (. Jeon refacion a la aposicidn deductda corresponde
hacer una comparacidn de las marcas en confunto y analizando las constancias obrantes en el expediente,
y haciendo un anilisis entre las denominaciones en pugna, nos damos cuenta de que existen elementos
diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonético, visual caomo podenios
apreciar. Que, esta Direccidn considera que entre la marca solicitada "SUPER 8X', y el de la oponente "S6
SUPERSEIS", existen diferencias visuales y ortogrificas, que causa una impresidn en su conjunto muy
diferente y distinto, como asi también mencionar que fa denonunacton SUPER es de uso comun yva que
existen varias marcas registradas a nombre de diferentes titulares, lo que nos da la pauta que no existe
razon alguna para impedir el registro solicitado. Que de lo mencionado queda comprobado que entre las
marcas en pugna, existen suficientes diferencias como para causar alguna posibilidad de confusion o
asociacién, Por lo que esta Direccion no encuentra fundamentos que puedan impedir el registro de la
Fmser]tﬁl{ T L R L L P L L LR

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta; ‘(. resulta claro que  las
denominaciones enfrentadas son para la misma clase v asimismo son extremadamente similares, Ademis,
sabido es por la Seriora Directora que tanto la doctrina como la jurisprudencia han dispuesto ba regla de la
vision de confunto en relacion al cotejo entre marcas, Es decir gue las marcas se comparan come un todo,
sin seccionar sus partes, "Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes Jos diversos
detalles, sino las caracteristicas tipicas, la impresion general y los principales elementos del signo® (Breuer
Moreno, Pedro €., Tratado,..cit., No, 359). De esta forma tenemos que entre SUPER 8X (solicitada) vs, Sé
SUPERSEIS (registrada) NO EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS DIFERENCIADORES /.. porque las
mismas deben ser analizadas en su conjunto a los efectos de determinar si es 0 no un signo registrable v si
es o no un signo confundible con la marca oponente, puesto que la marca solicitada no posee un elemento

nvedmn con las pd!dhra\: que forman su dtlnnnundc‘mn Qur pungu a consideracion de fa Sra. Directora,

Wl icad lnduntrinl
freternuad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SUPER 8X", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS
FISHING TACKLE S,A, =s++sssssssssassssasssnnenensansnsssnssasssstsas cummsammmamane st amssamssnas

lo expuesto anteriormente queda patente que la marca de mi mandante es indudablemente una marca
extremadamente reconocida y notona dentro del mercado nacional por lo que una denominacién como
"SUPER 8X" trae consigo un riesgo de confusion inminente ya que el puablico consumidor dard por hecho
e que se trata de una variacion novedosa de s marca de mi mandante. Por ende, dicha denominacidn no
puede prosperar y debe ser denegada....)” <=« -«=-csesi e et

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa; “(..)La marca pretendida por ni
parte es SUPER 8X, nombre compuesto, que st bien en su denominacion, contiene UNA "parte" de la marca
va registracta, (SUPERSEIS, 86 SUPERSEIS), sin embargo, son denominaciones NO IDENTICAS, ymuy lejos
de ser extremadamente parecidas. 8i bien la marca de la apelante es extremadamente reconocida y notoria
dentro del mercado nacional, segin sus expresiones, NO TIENE absolutamente nada semejante o parecido
con la marca pretendida por mi parte, pues estamos ante una marca compuesta. Asimismo, siendo el

vocablo SUPER, una palabra que deriva del latin SUPER, es un adjetivo coloquial, cuyo significado, es que
sobresale entre otros, bueno, estupendo, calidad superior, magnifico, y como tal se concluye que es de
VSO GENERICO/COMUN, por tanto, mal podria una palabra de USO GENERICO, como lo es en este caso,
sea considerado como USO EXCLUSIVO de una persona fisica o juridica. ¥ por tratarse de Clase muy bien
diterenciaclos, por un lado, la Clase 29, 35, 31, y 43, y por el atro, la Clase 35, que refiere a Servicios de la Clase
35 tales como importacion, exportacion, comercializacion, y publicidad de articulos para la pesca, y en tal
arcunstancia dificilmente pueda causar confusion, o nesgo de asociacion, y mucho menos podria
considerarse gue tiene un mismo origen (marca de la apelante). /.. Lo transcrito precedentemente, es
(g muestra, y hay un sinfin mis de marcas, que bajo la denominacion de SUPER, integrando un "nombre
compuesto”. fueron concedidas en distintas Clases, en cuanto a Producto o Servicio se refiere, y a
diterentes titulares, por tanto, con el vocablo SUPER, COEXISTEN varias Clases en la misma clase inclusive,
en consecuencia, puede COEXISTIR, con la registrada por la apelante, v que de hecho esta subsistiendo,
con las demds marcas también registradas, nclusive u:punm'n .,rdu.s qm' corresponde al mismo pmdu;. o
'-i'”'[’l‘d recurrenite],. )" = ccocsemsnnsis s s s s s s S BSR

Quee, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas SUPER 8X (solicitada en clase 35) v la marca S6 SUPERSEIS Y
ETIQUETA (registrada en clase 32); S6 Y ETIQUETA (registrada en la clase 35 y 29); SUPERSEIS Y ETIQUETA
(registrada en la clase 29) S6 SUPERSEILS (registradi @n clase 35), —-nrrreesmeesimmsmmmasaseacsasase s cmnecameneseeas

Que, al inictar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la éptica de los eventuales
cOnsumMidores, sesssassssasssssssnsas 0 0 0 8 i L o L P B

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “SUPER 8X*, clase 35, co

1,“[.,, 29, 32, 15, s=—srarssinsssmmiisascisnacasass

SUPER 8X (muarca solicitada) . "'-"- - mh.n‘ul
56 SUPERSEIS; S6; SUPERSEILS, S6 SUPERSEIS (marcag oponentgsie '
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SUPER B8X", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS
FISHING TACKLE S.A, ----- rermmmmnann. o P e i A S B e i R M

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causardan confusion en el seno del piablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresidn visual muy diferente. —-sssreririmmn s .

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto, Bl tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transeribir a
continuacion *...En principio, es el mn;untn el qu;' debe ser nh;eto del anilisis y no sus parl'm in regmnrn
separadas en forma arbitraria (747).-- .

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la marca solicitada "SUPER 8X” y la marca
oponente “86 SUPERSEIS®, por mis que compartan letrus no se leen de la misma manera, tampoco poseen
la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, La composicidn de la marca solicitada
"SUPER 8X" es distinta a la marca oponente, el hecho que compartan letras no es motive para concluir que
sean confundibles, pues al diferir en el orden y composicidn de la denominacién genera una diferencia en
su estructura ortogrifica y por ello también se pronuncian diferente, -, =

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: (...) La comparactén visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nomero v la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras v la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denaminativos separados o umidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonédtica si el sonido de fa pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese ef mismo, o lo suficientemente cercano para gue no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un

signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. £l examen de las silibas

comimnes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacton idéntica o sumilar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominatives contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diterente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN 'ugnn
POSEErION ALEDSAN (... )" = vweesmrersressrstessstnessaras s re s me s s s s s s s e s st p e a s s e s s rmn s

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege pretijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo,” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteceidn otorgada a la marca registrada S6 SUPERSEIS v otros
registros alegados, se extiende al uso en conjunto del signo denominative asi presentade, v no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (SUPER, SEIS, 6, 8), razdn por la cual esta
dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -adin en la
misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -«

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, las marcas alegadas como base de la oposicion
amparan los productos/servicios que se detallan a continuacion: S6 Y E'I'IQUETA Registro_ NY

' DEpechio clie Moare s, Inrp|1" Oyramendi, Editernl: LovaiNexin - Abelodee Pesrnl ANCY JHH 3
* Direccitn Nacional de Propicdnd Inielectuel (DINAPLL Diverioes g of @aamen oe sy o Paigio, pp, 147 ¢ 285
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SUPER 8X", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS
FISHING TACKLE 5., ssetsascisascisssnsrssasnstsmsssnstsonssnsisastssesssnsssnsarsnssssmsssinsasssiasamssnnnisannisnsnssssans

por el N" 532592, clase 35, para los servicios de importacion, exportacion y comercializacion de mercaderias,
tales como alimentos , bebidas, articulos de limpieza y para la belleza persuna] productns higiénicos,
farmacéuticos y veterinarios, bazar, regalos, ferreteria, cotillon y

supermercado: SUPERSEIS Y ETIQUETA, Registro N* 363036 renovado por el N* 532233, clase 29, para todos

los productos: 86 Y ETIQUETA, Registro N* 363047 renovado por el N* 532589, clase 29, para todos los
productos; S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA, Registro N*41876] renovado por el N* 623624, clase 35, para los
servicios prestados por un supermercado. Mientras que la presente solicitud SUPER 8X pretende su

registro para amparar los servicios de importacion, expurtﬂcmn comercializacion, y publicidad de_ acticulos

winlnpmndldns o0 Iﬂ tl.liﬁf." ;5 L L T L L L L L L L T T T e ——

De la cobertura sefialada vemos que las marcas enfrentadas comparten la misma clase del
nomenclador, no obstante la presente solicitud se encuentra limitada a servicios de importacion,
exportacion, comercializacion y publicidad de articulos para la pesca. Por su parte, la marca oponente en
sus registros en la clase 35, ampara los servicios prestados por un sUpermercado, —----—-==s e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser anahizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 35 que también utilizan el elemento "SUPER” como
parte de su denominacion, Segin L blisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, también
se encuentran registradas las marcas: SUPER BIO , Registro N* 436972; SUPER TORK, Registro N® 490017;
SUPER KUIK, Registro N* 484729; SUPER VALE, Registro N* 50284%; SUPER 2, Registro N* 628589; S SUPER
99, Registro N* 530022, extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas
en la clase 35 con la denominacion *SUPER" a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccién no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en
ruglstrqz_-.-.u.-..u-..-.|.a.a------.--|.n.u.qq--r.-.......-...-.-....-...a--.---n.---;u.---------.a-..--au---..-----a----aaa.aa--aq.qq.--.-.--.-11"-1-.1.-

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendot *Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la
confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
mareas, una de ellas registrada v la otra no o ambas de hecho, sin que se havan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la mcontundibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™, coo

Quie, de 1gual manera, conviene mencionar lo estipulado en el Articulo 16 de la Ley 1294/98, que
dispone: “Cuando la marca consista en una eliquetsa 0 otro signo compuesto por un conjunto de

elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderi i los elementos contenidos en ella que fuesen de
USO CONNIN O NECESATTO €N B COMIEITIO", — e ittt e st st s e ba s n s s s s a s e a

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas *“SUPER 8X"
en la clase 35 v y las marcas “S6 SUPERSELS Y ETIQUETA' “S6 Y E'I'IQUETA' “SUPERSEIS Y ETIQUETﬁ"
*S6 SUPERSEIS", clases 29, 32, 35, —++s-nsesseesac. DS

arriba a la

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccig
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, un}gjmﬂrs i
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Iiem‘mmun g

Etintas una de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SUPER 8X", CLASE 35, EXPEDIENTE N* EZZSGRG]E A NDMBRE DE MARURI SPORTS

FISHING TACKLE S.A, +=se-ssreransssiossmssesnsresanssantssaisssnsonninsummessmiessssrmisuesseass staianersrisrasssresserasens
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 254 de fecha 19 de mayo de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"SUPER 8X", clase 35, Expediente N* 32250/2018 a nombre de Maruri Sports Fishing
TRCKIE B4, smssrnvassasnsssnssssmsrannsessssne rissanss sy SV ETs R as SRS TS Ss SRS Ba AR AN

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, -+
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! ¢ Brop dad Wnduierizl

g dud Ircheoml



DIRECCION NACIOMNAL DE
4% PROPIEDAD 4% GOBIERNO o PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

o Resolucion w_0_2 1 0

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020Y N® 1376
DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N*
108293/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, ==stssssasssusssssnnnssnsssnnssasnsssnssnnnsssnsnasssiassanasns

Astnein, 2? ABR 2078

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de SCHOOL OF
ROCK, LLC contra la Resolucidn N® 1932 de fecha 17 de diciembre de 2020, dietada par la Direcelon de
MHFCHS. }!: T T ————

RESULTA:

Que, en fecha 29 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de SCHOOL OF ROCK,
LLC e interpone Recurso de Reconsideracion v Apelacion en subsidio en contra de la Resolucian N® 1932
de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por [a Direccion de Marcas, —--=---  RRCETTERTEE

Que, por Resolucidn N* 1376 de fecha 02 de octubre de 2024, la Direccion de Marcas confirmd en
todas sus partes la Resolucion N® 1932 de fecha 17 de diciembre de 2020, —<cocnnnin.

Que, en fecha 02 de octubre de 2024 fue dictada s providencia que coneedio el recurso de apelacion
|n"‘_rp”|_gtn .......................................... L L TR T T —— IR NSRRI INETIIEEE

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, ¢l representante convencional de SCHOOL OF ROCK, LLC
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentacla la expresion de agravios y llama autos para resolver
{‘l_“ rﬂfhazﬂdl‘lﬂﬂl"ﬁ‘l L‘Inzﬁzs_-— ------------------------------ AEEEEEE AN IR e R T RE R AR T e E R Rl RS SR EERIRSEStReRS R ERaREs:

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 1932 de fecha 17 de diciembre de 2020 considera: (. )Que fa solicitud de
registro de la marca "SCHOOL OF ROCK y etigueta”™ ha siclo presentada para amparar los productos de la
clase 16, Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion
considera que fa misma incurre en las prohibiciones de fa Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no
pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) .. los que consistan enteramente en un signo que sea ef nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. La denomimactin en su traducerdn al
espafiol se considera descriptiva y sin distintividad .rfgum con relacion a los pm;ﬂurm@ qur- desea
proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitadof...)", —=«ssssssemrerssimmmmssnisssimms s

Que, la Resolucion N* 1376 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: ") Tras un andlisis mis
profundo, teniendo en cuenta su traduceion al espanol "ESCUELA DE ROCK™ v los productos gue busca
proteger, se advierte gue la marca *SCHOOL OF ROCK™ posee caracteristicas gendricas, Dichos términaos
son de uso comin en el ambito educativo musical. por lo que esta Direceion concluve que fy marca no
paosee distintividad suficiente para ser registradag., )" -==s=sresrrssmrmire s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) corresponde afirmar que
denominacion no puede ser considerada genérica, sino gue la misma es especial y novedosa, v es una
creacion original de mi mandante, ademis acompanada de un logotipo diferenclador que refierza su
cardcter distintivo ../.. es importante recordar que la marca evocativa es aquella que da ol consumidor una
idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distingys
inscripcion de marcas que tengan caracter evocative ha sido aceptada por la doctrir
deja de ser novedosa y en consecuencia registrable porque posea tuerza m;ﬁnﬂ‘nrb
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N* 1376
DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N°
108293/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, ——-+-ss=rtsussaaranranassmsmansssnesssessasssssceees

articulo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus cualidades .../... Debe destacarse que la
marca solicitada por mi representada en clase 16 ya ha sido registrada en ef exterior (en numerosos paises)
bapo fa sy denominacion que la solicitada en nuestro pais. Efectivamente, al pretender presentar la
solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente esti buscando extender un derecho va
adiquiriclo en el eXtanfero, & RUESHD Pals(.,. )" === s e e

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

II“‘E'III“.IFHH!- e e T T T T T T L L L T T e ———

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genénca, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye Ta denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producte o servicio pertenece, Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje cornente, En ese senuido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 16
del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Folletos en el drea de muisica, guias impresas
PArd ensear a olros como efecutar instrumentos musicales, manuales gue principalmente cubren el drea

e ,‘.‘l T L T

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SCHOOL OF ROCK” resulta
penérca pari los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita, En ese sentido, tenemos que la
denominacion "SCHOOL OF ROCK" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 16 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los productos

Ill’il“hlﬁ. R B BT T 000000 0 0 0 8

Que, st Direcaon entiende que Ta soliotud de registro "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"
representa una creacion ingOistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirie una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, = T 8 ) A N e st el O

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propredad o caracteristica del producto o servicio que va a distingair, o aun de la actividad que desarrolla
su titukar. /. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. EI argumento
en of gue se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propredades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativi deba aceptar, o no pueda impedie, que otras marcas evoquen también las
I'H‘hﬂirl.‘i.f-'lf'll.ﬂn'ﬁfﬂl 0 O DR DRI R M wamss wum s mm s ns s s s s s s o e N A AR

Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPL N® 259/2025: (. JLa Oficina dendgard of regi;
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N* 1376
DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N*
108293/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, ==sssssssssasssaassnnssanssnsnssnnssannsunsnsnnssnanssnansennss

por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el piblico pertinente
como una informacién sobre los productos o servicios especificados,  Tal seria el caso cuando el signo
proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamafio de fmpmdu(-tﬂs 0 Hfﬁfffﬂﬁf... | I N — T ——

Que, es importante destacar que la denominacion solicitada, "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", es 4
su vez la razon social de la firma solicitante, SCHOOL OF ROCK, LLC. En otras palabras, la marca cuyo
registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria, A este respecto, cabe sefialar que
la legislacion marcaria otorga proteccion al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos
de la ley desde su primer uso piblico. Par consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye
el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la
misma, va que esta solicitando el registro de su propia denominacion comercial, — oo, ;

De igual manera, el solicitante ha agregado a estos autos, la copia con codigo de verificacion de su
registro estranjero ante la oficina nacional de Estados Unidos, extremo que nos permite colegir que el
solicitante pI‘L'tL'HdL' extender su registro de marca a nuestro Pals, srrssrnss s s s s

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominacion SCHOOL OF
ROCK escrita en letras estilizadas, la letra "O" del vocablo ROCK contiene la imagen de una guitarra, El
conjunto de estos elementos crea una impresion diferente y aporta cierta distintividae a la marea, —--=--

marca solicitada

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un

las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no 1'r‘|t‘='r'lr1.],gaul:|'ﬁ_{l.-m:u*
el S
prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolugion recurridig

"Direceiim Macianal de Progiedad Intelectoal. Directnees [rara el Examen de Marcas en Parguay, (2025), 1'I|s:r'|
hittpvsddvwn dimapi oy pyporcaliy ipropedad- industnal imarcas!direcing os
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N* 1376
DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N
108293/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, = +sesssesserensaesassnnen

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

Art. ¢ REVOCAR las Resoluciones N* 1932 de fecha 17 de diciembre de 2020 y N® 1376 de fecha
02 de octubre de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas,

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de los trdmites de la solicitud de registro de la marca *SCHOOL
OF ROCK Y ETIQUET&' clase 16, Acta N* 10829372019, sulicitada a nombre de SCHOOL

Art, 30 NOTIFIQUESE. - ++s+ssssensecsmmissssnsnsnsnsanns T S S O
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" 1935 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N* 1381
DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N*®
108295/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, ==sr=ss=sssssssnsasnannssansensasnsnasannsnnssannssansnsnansns

Asuncion, 2 7 ABR 7008

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SCHOOL OF
ROCK, LLC contra la Resolucion N® 1935 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Direccion de
Marcas, e ettt ettt bttt e el bt i pramrzzEEEaa

RESULTA:

Que, en fecha 29 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de SCHOOL OF ROCK,
LLC e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacidn en subsidio en contra de la Resolucidn N* 1935
de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Direccidn de Marcas, — -«

Que, por Resolucion N°® 1381 de fecha 02 de octubre de 2024, la Direceidn de Mareas confirmd en
todas sus partes la Resolucion N® 1935 de fecha 17 de diclembre de 2020, =sssmmsmmmmmsmmmsssmssmsmarssss

Que, en fecha 02 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurse de apelacidn
|nterpuestn_..................................“.................................-...-.........-..-...-.-....-.-.”-...-.-_-_.-.-...--.--_:- .

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de SCHOOL OF ROCK, LLC
expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en Fecha ()4 l:l'E nnv{ﬂmhre d'_:n 2”14| A T ——

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 1935 de fecha 17 de diciembre de 2020 considera; (. )Que fa solicitud de
registro de la marca SCHOOL OF ROCK ha sido presentada para amparar los servieios de la clase 41, Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que
misma incurre en las prohibiciones de Ja Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir
marcas: Art. 2 Inc. e) .. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacidn del producto o serviclo de que se trate, o gue pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio,, La denominacion en su traduceton al espanol se
considera descriptiva y sin distintivicdad alguna con relacion a los servicios que desea proteger.-, En
consectiencia no ha lugar & 10 SONCHAAO( ... )", —=«++-=-soxessrrssesaarrisrms s s snn s ssssrsasssns s s sses

Que, la Resolucion N* 1381 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: *(...) Tras un andlisis mis
profundo, teniendo en cuenta su traduccion al espanol "ESCUELA DE ROCK™ v las servicios que busca
proteger. se advierte que la marca "SCHOOL OF ROCK” posee caracteristicas gendricas. Dichos términos
son de uso comin en el dmbito educativo musical, por lo que esta Direccion concluye que la marca no
posee distintividad suficiente para ser registradaf.,. ) ==-«=+===ssssrrsrermmmemimm i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; *(.) corresponde afirmar que la
denominacion no puede ser considerada genérica, sino que L misma es especial vy novedosa, y ¢s una
creacion original de mi mandante, ademds acompanada de un logotipo diferenciador gue refuerza su
caracter distintivo ../.. es importante recordar gue ki marca evocativa es aquella que da al consumidor una
idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir /.. La
inscripcidn de marcas gue tengan caricter evocativo ha sido aceptada por la doctrina, va ;
deja de ser novedosa v en consecuencia registrable porque posea fuerza megaimes l'mran"-'a. sea el
articulo, sea de su finalidad, de sus elemenios constitutivos o de sus coalids h;ﬁs ol ' hm e gife la
pi Cristaldo
Tnierina
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1935 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N* 1381
DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N*
108298/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, —=esseuuascnsacsssansacscsmnnnssnssnsnsassssasssasansensasssns

marca solicitada por mi representada en clase 41 ya ha sido registrada en el exterior (en numerosos paises)
bajo o misma denonimacion que la solicitada en nuestro pais. Efectivamente, al pretender presentar la
solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente esti buscando extender un derecho ya
adguirido en el eXtranjero, d nUestro Pais(,,. )" ===s==ssssssssssssssssss s e

Que, corresponde a esta instancia admimistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IF'I['."I"F““‘H[‘-L .......................................................................... T T T T T LT T T T ———

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye lu denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece, Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs, 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir gervicios de la glase 4]
del nomenclador internacional, que textualmente desenbe: “Produccion de grabaciones visuales y de
atdiy, servicios de entretenimiento en forma de grabacion musical y servicios de estudio de grabacion de
sonido; servivios educacionales como ser, conduccion de clases v talleres en el drea de musica, actuacion,
conclertos, competcion v servicios de entretenimiento; serviclos de entretenimiento  como  ser,
actuaciones musicales en vivo; actividades calturales, tules como, actuaciones de artes visuales y artisticas
en vive; produccion  de masica,  grabaciones  musicales v grabaciones de  wideo; servicios de
entretenimiento en ol drea de musica, actiaciones en vive, musicos, artistas musicales, actuaciones
musicales, cantantes, grabaciones musicales y servicios de estudios; servicios educacionales y servicios de
entrenamiento como ser, provision de clases, seminarios, tutorfa y mentorfa en el area de artes visuales en
forma de actuactones musicales en vive; presentacion de actuaciones musicales; servicios educacionales y
servicios de entrenamiento camao ser, provision de clases, seminarios, tutoria y mentoria en las areas de
¢ecucion de instrumentos musicales y canto; conduccion y arreglo de conciertos; reservas para
conciertos; desarrollo artistico como ser, mentorfa en el drea de composicion de canciones, composicidn,
produccion de musica y mercadotecnia de exito para estimulo de NUEVOs artistas,” —-------==--==saessssconees

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SCHOOL OF ROCK" resulta
penérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye lu designacion usual de los servicios que solicita, En ese sentido, tenemos que la denominacion
"SCHOOL OF ROCK" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41
del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los servicios pedidos. =,

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA*
representa una creacion ingiistica distintiva. Esta smgulandad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusty y P PR D Ll O, s m s s s s s b 58 0 B e i i

Quie, esti combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
¢l mercado, En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptivit s s e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la ma
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea-etam;
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, 0 aun de la agfy idae-gu?
U Etar. /. Las marcas evacativas son consideradas por los tribunales como marcas débileyE)

Iipbenesal de Propiedad Induserig)
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1935 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N* 1381
DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N*
108295/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, —-=rr+-s-sssrssmsnsrrassassssasssasasannsasmssssansanssnnsans

en el que se basa esta afirmacion es gue cualquier persona tiene ef derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterfsticas de los productos o servicios que va a distinguir eon ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también las
nrfﬁn]ﬁﬁ!_};'{lﬁlj{"{'f“{f{‘ﬁ' il {'.!”?ﬂ{"rf'j"fﬁr“'.*HI S S S S R R R P

Que, conviene mencionar lo sefialado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay* aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: (. )La Oficina denegard el registro de un signo
por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el publico pertinente
como una informacién sobre los productos o servicios especificados. Tal serfa el caso cuando el signo
proporciona informacién, en partrcr.ﬂan sobre la cantidad, cahdi'd. c'aracremnﬂs, ﬁm#dld. espet:.‘a 0
tamario de los productos o servicios(...)" —--------xseeue- R

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado, Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 4] que cuentan con denominaciones similares: MH MUSIC SCHOOL, Registro N*
554821, SCHOOL OF TOMORROW, Registro N® 597546; MY ROBOT SCHOOL, Registro N* §571%4; SPIN D]
SCHOOL, Registro N® 529608 extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares o la
solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, sin que ello afecte la libre
competitividad, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro
actual PLIEdH prosperar en I'L'E‘!.‘irrﬁ. ...........................................................................................

Que, resulta importante destacar que la denominacidn cuyo registro se solicita "SCHOOL OF ROCK Y
ETIQUETA", constituye a su vez la razdn social de la firma solicitante, SCHOOL OF ROCK, LLC.; es decir,
que la marca solicitada se identifica con la razdn social que presenta la fiema propietaria, A ese respecto, se
sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, la cual se adquiere desde su primer uso publico, En ese sentido, estando incluida la solicitud de
registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte
de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.--=-«oocem.

De igual manera, el solicitante ha agregado a estos autos, la copia con codigo de verificacion de su
registro estranjero ante la oficina nacional de Estados Unidos, extremo que nos permite colegir que el
solicitante pretende extender su registro de marca a NUEStro pajs, ssessssssarmmimmmsmm

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominacién SCHOOL OF
ROCK escrita en letras estilizadas, la letra 0" del vocablo ROCK contiene la imager

marca solicitada

"Direcein Maciona] de Pro |r|l| dart |r||r-||.*1.1lld|. 1'II.I'1'1 Fices ;:u i tI |' simmen cle Marcas en Puraguay, (20255, Disponible en:
hiipsliwww dinapi.gov pyvipo ar Lk z
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1935 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N* 1381
DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N*
108295/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. —-- RIS s TR G R i

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabrncante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristivas, especificaciones téenicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella tinalidad, En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaa la
naturaleza bisica o especificaciones téenicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de clerta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa, s==ssesessssmmsnns.....

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

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

Art. 1@ REVOCAR las Resoluciones N* 1935 de fecha 17 de diciembre de 2020 }f N® 1381 de 02 de
octubre de 2024 dicradas por la Direccion de Marcas, - Sssssaessssssassaresssssasessaaassas

Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca “SCHOOL
OF ROCK Y ETIQUETA®, clase 41, Acta N* 108295/2019, solicitada a nombre de SCHOOL
OF ROCK, LLC, =ssssxassentasnansinissnssansinnnnnss e A SN g s s iiiis

Art, 32 Ngnp[qugsg,_ i

=4 I'Il'li
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 437 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N* 672 DE
FECHA 02 DE MAYO DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMASHOP Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N*
S5008/2020, SOLICITADA POR COBOER B.A,. =ensemureniunnsnmunssssnonsninpnsssnnsnissssnssonasssssstsasasanssaasasss

Asuncidn, E? ABR Eﬂ?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de COBOE S.A. en
contra la Resolucion N* 672 de fecha 02 de mayo de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y, — -

RESULTA;:

Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta la representante convencional de COBOE S.A. o
interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucidn N* 437 de fecha 29 de marzo de 2022,
di[tada Pnr 1;| nirtl('["lﬁn :_'J(! MHI‘T'H'&- O 00 e 0 0 e i i 6 B e A O I I I I R i R

Que, por Resolucion N* 672 de techa 02 de maye de 2023, la Direccion de Marcas confirmd en todas
sus partes la Resolucion N® 437 de fecha 29 de marzo de 2022, — - e

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta la representante convencional de COBOE S.A, ¢
interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N* 672 de fecha 02 de mayo de 2029, dictada
por la Direccidn de Marcas, ——sssssasases R R S R R S R T T T T T T

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apﬂ!afjﬁn |”n:rF_1uu3“L ............................................................. P i S e R, e g A R NEL

Que, en fecha 25 de octubre de 2023 la representante convencional de COBOE §,A, expreso agravios,
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de
n{.'fuhl‘t’df:zﬂﬂ R 4l A i R B e A A o T A W M A R A 0 il A e 0 B 0

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: ", )Que L solicitud de registeo de o marca FARMASHOP ha
sido presentada para amparar los servicios de la clase 42, Que habwéndose realizado la bilsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado fa existencia en dicha clise de fa marca: Expediente
Denominacidin Clase Registro Titular 2011-1100820 200 1-110082 ] PUNTOFARMASHOP PUNTOFARMASHOP
35 44 365743 365744 Farma S.r.l. [PY] Farma S.nl, [PY] Comentanio; Que todas las denominactones son cas
idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo
de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artfculo 62 de la Ley 1294/98 de
Marcas, o hia JUgar a Jo SONCIATO[.., )" mmssesssnssrssssssesssnsns s s s a s as e s e s ssmsssanesases

Que, entre otros argumentos, se agravia el uprrlnnlv y manifiesta: . )Primeramente, fa solicitud de mi
representiacda "FARMASHOP" y Etiqueta se encuentra limitada para cubrir especificamente los sigutentes
servicios en la clase 42 ../... mientras que la marca "PUNTOFARMASHOP" cubre los sigiientes servicios en
las clases 35,/ vy en la clase 44 /.. Como se puede observar a simple vista, en el presente caso existe una
marcada diferencia entre los servicios cubiertos por la marca solicitada v las marcas indicadas como
antecedentes, por lo cual resulta inconcebible una potencial confusion en el seno del publico consumidor.
Es asi que lo manifestado en la resolucion recurrida respecto a la supuesta relacion de las clases carece de
total relevancia para el presente caso /.. En segundo lugar, es importante s T cho de que la
marca fue depositada como marea mixta, por lo que L solicitud de marca de 1 ﬁ;}ﬂwlm
desmembrada para su analisis de registrabilidad, sino que debe ser an: m;-dd.;a U] yf}'@ﬁm
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 437 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 672 DE
FECHA 02 DE MAYO DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMASHOP Y ETIQUETA', CLASE 42, EXPEDIENTE N°
85008/2020, SOLICITADA POR COBOE ... —s+s-scs-seremsussnruemsrnmsesnssmnmemsssesssesssmsasaesas e sssanasos

solicitado, Al solicitar una marca mixta unplica que la apreciacion de la misma debe hacerse en forma
conjunta .. Mimandante es titular de la marca FARMASHOP y tamilia de marcas, las cuales se encuentran
citadas en el cuadro mis abajo detallado y se halla concedida en su pais de origen Uruguay, en clases 03, 10,
30,31 35, 39, 40, 43, 44, 45, incluyendo la clase 42 ./ agravia gue el A-quo haya obviado el hecho de que
ambas marcas comparten ef elemento FARMA inclusa, ‘r:—.m; la misma clase 42 el cual es de uso trecuente y
COMn on otros registros Marcariosf.)® =—-rssssssssmsimsiss st sias s sessssssssseseseses

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

|||t‘1|'|“|lrﬁh]1 R R R R

Que, tal como o expresa el Art, | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para ¢l registro de una marca; es decir, dichas hmitaciones -a la hora de considerar la
viabilidlad del Feglstro marcario- se encuentran para precan ielar otros derechos o intereses, tan vilidos
como el derecho @ consSHEUIr NG MAarea, -=sss s e et

Que, u los efectos de cotejar las marcas en pugni, existen cnterios generales avalados, tanto por la
doctring como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fondtico, usi como del dspecto Illi.'{:h'l].l'lrn i I.'I.1I'|l.'l"|ltl.l|-li. A e e i e i st e ok et

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo
“PUNTOFARMASHOP® registrada en la clase 35 y "PUNTOFARMASHOP” registrada en la clase 44 y la
solicitud de registro de la marca “FARMASHOP Y ETIQUETA", se evidencia que la marca base del rechazo
se encuentra reproducida en la marca solicitada, En ese sentido, tenemos que la denominacion solicitada

"FARMASHOP" es muy semejante a la marca registrada * PUNTOFARMASHOP", comparten ¢l elemento

FARMASHOR, como se puede apreciar 2 ContMUREION: ——sssesreeemiisicasssassssan s sassnarasans
FARMASHQP (solicitada en la clase 42)
PUNTOEARMASHOP (marca base de rechazo registrada en la clase 35)
PUNTOEARMASHOP (marca base de rechazo registrada en la clase 44)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciacion de las mismas también lo sea,
en ese sentido, también existe una gran similitud fonética, Por ello, al visualizarlas o pronunciarlas de forma
sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud, —--sseseeememmmm e

Que, esta dependencia admimistrativa considera que la denominacion solicitada “FARMASHOP Y
ETIQUETA", resulta indudablemente similar a L marca base de rechazo. De la contrastacion de las
denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre si, y
que de Tas semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, por tanto la impresion auditiva que
peneran ambas podela causar confusion en el pablico consumidar, =«-ssessemm e

Que, en lo referente o li etiqueta de la marca solicitada, al cotejar la misma se aprecia que no contiene
vlementos contundentes, la misma consiste en la denominacion solicitada esCrita- ery I'Et{.d:i mintisculas
imprentas en color azul bajo el fondo blanco, como se puede apreciar en el hlguwn{? um.Ju :

p.'u! I'|||'|-9‘
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 437 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N*® 672 DE
FECHA 02 DE MAYO DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMASHOP Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N*
85008/2020, SOLICITADA POR COBOE §.A,, —=-+r=serssssassssanssassnssnssaes R b e A A

farma

Que, en cuanto a la coberturas de servicios, la marca base del rechazo se encuentra registrada en la
clase 35 y 44 del nomenclador oficial, para los servicios de: "Comercializacton, impartacion, representacion,
exportacion de  medicamentos, articulos  de  farmacia, aparatos e mstrumentales quistiigieos v
odontologicos. perfumerfa y alines™ y “Servicio de consultas en materia de farmacia, servicio médico
integral, estética”, respectivamente, Por su parte la marca solicitada pretende el registro en la clase 42, para
los servicios de: "Servicios de investigacton con fines médicos-farmacéuticos; servicios de investigacion v
desarrollo de nuevos productos; servicios de ensayos quimicos; servicios de laboratorios clentificos”. Si
bien las marcas no se encuentran en la misma clase del nomenclador oficial, sus servicios se encuentran
B L] Lo 0] g L o T RS RRRTRREP T S PR S L ——

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: *Direcirices para ef Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPE N® 259/2025; “La mayorfa de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algdn grade de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mis detenido. En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusidn.  Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causarfa un riesgo de confusién en el sector pertinente de
consumidores. A vstos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicidn o percepeidn erronea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los pmdurrm _r servicios designados pur las marcas, cuando dicho
S A s e S M R e e i A A g s

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a alirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, al elemento figurativo de la solicitada, a la
coexistencia de marcas con el vocablo FARMA y al registro extranjero de la solicitada, sin embargo, tras el
cotejo y analisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultéinea,
vemos que el resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion
entre las marcas en PUENA. s ssansnsasanstenssesmasessssesssessssonssssssssesssssssssstsasts sssssssnsstsessessessiasensssevens

Respecto a la coexistencia de marcas que contienen el elemento FARMA en su denominacion, esta
Direccion considera importante sefialar que entre la marca solicitada y la marca antecedente existe mayor

! Direceinm .'\ aciial de ||r||1_ s iel ||1h bevnpal, | I8N [ Wewvioer porr of Fovames ae A lievas o P
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Resolucion H'j_z 1 2

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 437 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 672 DE
FECHA 02 DE MAYO DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *FARMASHOP Y ET’IQUETA" CLASE 42, EXPEDIENTE N*
85008/2020, SOLICITADA POR COBOE $.A.. —+=+susssresnsssssstssmssssnsnismsamiamantasssnssnsasssasssasssssasssnsanes

En conelusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“FARMASHOP Y ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de rechazo "PUNTOFARMASHOP®, con
lacual presentit s semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la
naturaleza de los servicios por ambas comercializadas, —---coeeeven.

Quee, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tutivo del derecho marcano, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
ineiso ) de la Ley N* 1294/98 de Marcas: es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
contirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, —------=---

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

Art, 1® CONFIRMAR las Resoluciones N* 437 de fecha 29 de marzo de 2022 y N* 672 de
techa 02 de mayo de 2023 dictadas por L Direccion de Marcas, --sssseesessammmmanneaa.

Art, 20 DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca “FARMASHOP Y
ETIQUETA", clase 42, Acta N” 85008/2020, solicitada-aTiombrayde COBOE S.A, —---

Art. 30 NOTIFIQUESE, --+=-+-seesstsassssssssssansesssiasas Ty
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1420 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N* 1382 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA “SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 78043/2021,
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, m—srssssssrnssmsnssresnsnsssansasarsasassnnssssnssnsssssssusssssnssasarsassnnas

Asunciin, 2? ABR 1076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SCHOOL OF
ROCK, LLC contra la Resolucidn N* 1420 de fecha |1 de agosto de 2022, dictada por la Direccién de Marcas,

},-l TR E TR SRR T TSR TR RS AR S EEEARRE SRR AY PR e Y R L s L L L L T T T T T T R T
[

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de SCHOOL OF
ROCK, LLC e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucion
N® 1420 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, ——s--oeee..

Que, por Resolucion N* 1382 de fecha 02 de actubre de 2024, la Direccian de Mareas eonfinma en
todas sus partes la Resolucion N* 1420 de fecha 11 de agosto de 2022, = ecsssmmmmmmimeieaes

Que, en fecha 02 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recarse de apelacion
1ﬂtf"rp“l"ﬂtﬂ. ................. B R T TTETEEEETATATT

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de SCHOOL OF ROCK, LLC
expresd agravios. Esta Direccian tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 04 de noviembre de 2024, —-sssrrrmmmmrmme s s srs s s s s st s s s a s s m s s s s s s s s sams s s s aa s A n AT s mm s na R R nE

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N® 1420 de fecha 11 de agosta de 2022 considera: (. )Que la solicitud de registro
de la marca School of Rock ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41, Que habréndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que fa misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Ine. e) .,
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o
servicio de quie se trate, o que pueda servie en el comercio para calificar o desenbir alguna caracteristica del
producto o servicio., La denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a lns
servicios que desea proteger.-, En consecuenchi no ha fugar a lo solicitadof,, )", —==-=s=messsmmssssnn..

Que, la Resolucion N® 1382 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: “(..) Tras un andlisis mas
profundo, teniendo en cuenta su traduccion al espanol "ESCUELA DE ROCK® v los servicios que busca
proteger, se advierte que la marca "SCHOOL OF ROCK" posee caracteristicas genéricas, Dichos términos
son de uso comiin en el dmbito educative musical, por lo que esta Direceion concluye gue by marca no
posee distintividad suficiente para ser registradia(.. )™« «ssssrsssassssimsmsmrssmsas st s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) corresponde afirmar que la
denominacion no puede ser considerada genérica, sino que la misma es especial y novedosa, ¥ es una
creacion original de mi mandante, ademas acompanada de un logotipo diferenclador que refucrza su
cardcter distintivo ../.. es importante recordar que la marca evocativa es aquella que da al consumideor una
idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir /. La
inscripcion de marcas que tengan caricter evocativo ha sido aceptada por la doctrina, va que una marca no
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1420 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N* 1382 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA “SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 78043/2021,
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, =tssssstsssssssssssssusonsannaranassnanssssnssssasassanensenmenmenmemensenen

bajo fa misma denominacion que la solicitada en nuestro pats. Etectivamente, al pretender presentar la
solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente esti buscando extender un derecho va
adqunirido en el extranjero, a NUESIID Pais(... )" ==+==s=ss=sssssssmmmaseieniiei s e ss s ss st st ae s s ems s s es s nnaee

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

"u‘lrl_“llu_st“" 0

Que, la purisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
canstituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs. O de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca *SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41
del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios educativos, a saber, impartir clases y
tafleres en of dmbito de i musica, imterpretacion, conciertos, concursos y servicios de entretenimiento;
servicios de entretentmiento, a saber, actuaciones musicales en directo; actividades culturales, a saber,
especticulos antisticos y visuales en vivo; produccion de musica, grabaciones musicales y grabaciones de
video; servicios de entretenimiento en los campos de la musica, actuaciones en directo, miisicos, artistas
musicales, actuaciones musicales, cantantes, grabaciones musicales y servicios de estudio; servicios
educativos v servicios de formacion, a saber, impartie clases, semmmarios, tutorfas y tutoria en el campo de
las artes visuales en la naturaleza de las actuaciones musicales en vivo; presentacion de especticulos
musicales; servicios educativos y de formacion, a saber, impartiv clases, seminarios, tutorias y tutoria en los
dmbitos de la interpretacion de instrumentos musicales y el canto; organizacion y direccién de conciertos:
servicios de reservas para conciertos; el desarrollo de artistas, es decir, la tutoria en el dmbito de la escritura
de canciones, la composicion, la produccion musical y el marketing de éxito para el fomento de nuevos
artistas; produccion de grabaciones sonoras y visuales; servicios de entretenimiento en la naturaleza de la
grabaciin de musica y servicios de estudio de grabacion de sonido; servicios educativos, a saber, impartir
clases ¥ talleres en linea en los dmbitos de la musica, la interpretacian, los conciertos, los concursos y los
servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar actuaciones musicales en
vivia ,"H!':‘!I.Htiil.‘i e T e P e eSS

Que, & los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SCHOOL OF ROCK" resulta
genenca para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los servicios que solicita, En ese sentido, tenemaos que la denominacion
"SCHOOL OF ROCK" no constituye el nombre habitual con el que se designa a las servicios de la clase 41
del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los servicios pedidos, =«seeseeammnnnnnnnnnns

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA”
representa una creacion linglistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusty y L L 1L L

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado, En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptivi, «=s==sssssmmmmmmmmm st ee s esnsnaees

Que, al respecto, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE N'_Iﬂ.it{.‘,_.éiﬂ sé refigge
evocativa, diciendor “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una fdea dlakg

. N Interina
receidn Gezeral de Fropiedad ladusteial

S Piseeriia Naginral & Prapiedad Inteleciaal



DIRECCIGN NACIONAL DE

4% PROPIEDAD 4% GOBIERNO ni | PARAGUAL
INTELECTUAL PARAGUAY REKU

PARAGUAY 1 3
Resolucion N® 0 2 )

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1420 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N* 1382 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA “SCHOOL OF ROCK ¥ E'I"IQUF:I‘A' CLASE 4], EXPEDIENTE N°® Tamaiznn
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCI, LLE, cmicnenissnusunniaonsvessassssssdsasssinbnisvsssisoiisavsiidassimbinaainssion

propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad gue desarrolla
su titular.,. /. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales comeo marcas débifes, Ef argumento
en el que se hasa esta afirmacion es que cualquier persona tiene ef derecho de evocar en sus marcas fas
prapiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distingur con elfas, Esto hace gue ol
titwlar de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedin, que otras marcas evogeen también las
mismas propiedades 0 CAracteristieag, " s s s e s s e s s n e s e

Que, conviene mencionar lo sehalado en el Matenal; “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPLN® 2592025 (. )La Oficing denegari of registro de un signo
por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el publico pertinente
como una informacién sobre los productos o servicios especificados. Tal serta ef caso cuando el signo
proporciona informacién, en pamcu.*ur sobre la cantidad, calidad, c'nracl.'ﬂfmﬂs. finalidad, mpem- o
mmaﬁadelaspmdurt'ﬂsnsemnas( B B LT . Lamsan

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones similares: MH MUSIC SCHOOL, Registro N*
554821; SCHOOL OF TOMORROW, Registro N* 597546; MY ROBOT SCHOOL, Registro N® 557134; SPIN D)
SCHOOL, Registro N® 529608; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares o la
solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, sin que ello afecte la libre
competitividad, esta Direceidn no encuentra fundamentos legales que impidan que Ta solicitud de registro
actual pueda prosperar en registro, -«

Que, es importante destacar que Ly denominacion solicitada, "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", e i
su vez la razon social de la firma solicitante, SCHOOL OF ROCK, LLC, En otras palabras, la marca cuyn
registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe sefalar que
la legislacion marcaria otorga proteccidn al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos
de la ley desde su primer uso ptiblico. Por consigniente, dado que la solicitud de registro de marca incluye
el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la
misma, ya que esta solicitando el registro de su propia denominacion comercial, —--coeoeeeeee

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominacion SCHOOL OF
ROCK escrita en letras estilizadas, la letra “0" del vocablo ROCK contiene la imagen de una guitarra, El
conjunto de estos elementos crea una impresion diferente y aporta cierta distintividad a la marca, —--eeeee.

marca solicitada

£
i

'T'||.r|-u.1:-|'|hallun.lhfr-r“l |1r||.‘||1|l'|1‘| eles tuial, 1"||--11ru::.| ira el Examen e Marcas en Paraguoay, (2025) Dix 1|n%'rﬂ.
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1420 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1382 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 78043/2021,

SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. = ssssstsesssatsussisnsssnssnssassanassanssassansansasasasansanass

caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, abligindolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturalezs basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa,
dotado de clerta personalidad que permite distinguirla de otras ¢ identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma emMpresa, -

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

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

Art. 1® REVOCAR las Resoluciones N* 1420 de 1] de agosto de 2022 y N® 1382 de fecha 02 de
octubre de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas. =-===ssssssssseeems e eciaeees

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca “SCHOOL
OF ROCK ‘l" E'HQUETAL clase 41, Acta N* 78043/2021, solicitada a nombre de SCHOOL OF

Art, 90 NOTIFIQUESE. <+ comemmmimnnnnianiiinnnss
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1421 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 ¥ N* 1983 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EKPEDJEM'E N* ?ammuﬂ
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, mcessccsssscscsassssnesrssssassssssesansessansnsssmsanssssssnnasssmssansasss

Asuneion, ?_7 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SCHOOL OF
ROCK, LLC contra la Resolucion N* 1421 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas,

}P-— ...................................... T T T e T e T T T T I T T
RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de SCHOOL OF
ROCK, LLC e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacidn en subsidio en contra de la Resolucidn
N® 1421 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de Margag, —--sessemmsmmnes

Que, por Resolucion N* 1383 de fecha 02 de octubre de 2024, la Direceidn de Muarcas confirmd en
todas sus partes la Resolucion N® 1421 de fecha 11 de agosto de 2022, =i

Que, en fecha 02 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
ianl’Plletﬂ. .................................................... S S S S R ——

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de SCHOOL OF ROCK, LLC
expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y lama autos para resolver
en fecha {4 d.._i n:}\rit\mbrg dEI- 4 2 T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 1421 de fecha 11 de agosto de 2022 considera: . )Que fa soliciud de registro de
la marca School of Rock ha sido presentada para amparar los servicios de o clase 41, Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, dsta Direccion considera que Ly misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone gue no pueden constittir mareas: A, 2 Ine, e) ..,
los que consistan enteramente en un signo gue sea el nombre genérico o designacion del producto o
servicio de que se trate, o gue pueda servie en ef comercio para calificar o deseribie alguna caracteristica del
producto o servicio., La denominacion se considera descriptiva v sin distintividad alguna con relacion a fos
servicios que desea proteger.-, En consecuencra no ba lugar a o solicitadof.,, )", —=ssssesennnn..

Que, la Resolucion N° 1383 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: “€..) Tras vn andlisis mas
profundo, teniendo en cuenta su traduccion al espanol "ESCUELA DE ROCK® v los servicios gue busea
proteger, se advierte que la marca “SCHOOL OF ROCK™ posee caracteristicas gendricas. Dichos términos
son de uso comiin en el dmbito educative musical, por lo que esta Direccion concluye que fa marca no
posee distintividad suficiente para ser regiStradiaf... )" =s+sssrsrrsrsimricmnsisinisisisa st

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: '(...) carresponde afirmar que la
denominacion no puede ser considerada genérica, sino que la misma es especial y novedosa, y es una
creacion original de mi mandante, ademis acompanada de un logotipo diferenciador que refuerza su
cardcter distintivo .../.. es importante recordar que la marca evocativa es aquella que da al consumidor una
tdea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir /. La
inscripeién de marcas que tengan caracter evocativo ha side aceptada por la doctrina, va que una marca no
deja de ser novedosa y en consecuencia registrable porque posea fuerza merament _‘:wnmn\w Se4
articulo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus ¢ uufadnra‘z‘f '

marca solicitada por mi representada en clase 41 ya ha sido registrada en el ¢

\f ) ; -'-1'}".}:--; 3 Fhistaldo
':.'. . i..'|{ ara Geneeal [hiering
':kg{;.- - lh:m Gential g Frl:-"ll‘{ldllnllmnlr

o Daein Naciorsl e B nopiedid Feieleqps



DIRECCION NACIONAL DE

4 3 PROPIEDAD 4% GOBIERNO vi1 | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resolucitn MLZ 1 4

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 1421 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1383 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA “SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXFED[ENI‘E N° 78049/2021,
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCI, LLC, ——sisissicratmsissmssrunsssreasnrss sasasisossisssssossssssnsnssssnos

bajo fa misma denominacion que la solicitada en nuestro pais. Efectivamente, al pretender presentar la
solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente esti buscando extender un derecho ya
adquirido en el extranjero, a NUESHTO PAis(... )" -==s==s=s=srssssmmm sttt s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jn[urpuest“‘ ------------ msssss S e D e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la matena que nos convoea, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece, Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs, 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "“SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA” fue presentada para cubrir servicios de la clase 41
del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Provision de un sitio web que permita a los
ustiarios cargar y descargar musica; provision de una base de datos en linea con informacion sobre musica
v oentretenimuento; produccidn musical; sumimistro en linea de musica no descargable; provision de
manuales y libros didacticos en linea no descargables gue cubren principalmente el campo de la misica;
manuales y ibros de istrucciones no descargables para enseniar a ofros a tocar instrumentos musicales”™ —

Que, a los efectos de determinar si la sohicitud de registro de marca *SCHOOL OF ROCK™ resulta
penérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los servicios que solicita, En ese sentide, tenemos que la denominacion
"SCHOOL OF ROCK" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41
del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los servicios pedidos, —-=-===sssssessmerenerines

Que, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro *SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"
representa una creacion lingtistica distintiva, Esta singulandad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fondéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
II!iII'L”e{I'IH.l‘l.IlJHE[H}'I]H’l‘tl’.‘llt'i.ul.h.ﬂ"-h.—""“'“"""'“"-"'"**‘"-"*"'"--------""""'""""““"'+------"-""'"

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativi, diclendo: “La marca evocativa es aquella gue da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular. /.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en ol que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de Jos productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de wa marca evocativa deba aceptar, o no pueda anm‘!r que olras marcas evoquen también las
H‘H\"M-.\‘J'l'i'll'ﬁft"l:irllft"a i L e ] S S e LS U NS

Que, conviene mencionar lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
“araguay” aprobado por Resolucion DINAPE N 259/2025: ...)La Oficina denegarad f r‘eg.l'srm de up.si
por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el p :
como una informacién sobre los productos o servicios especificados. T‘d.,-wu.': el caso cita

al Micrina
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1421 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N* 1383 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA “SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 78049/2021,
SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, —-s-srsesssrsasssnrassessassassinassssnssesosranssserssssassnsssncnsronsssases

proporciena informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, ﬁmﬂﬂ‘ld t!*tpf‘(‘n‘ o
tamario de los productos 0 Servicios(...)" —----==ssressrisiniin i s ~ -

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones similares: MH MUSIC SCHOOL, Registro N
554821, SCHOOL OF TOMORROW, Registro N* 597546, MY ROBOT SCHOOL, Registro N® 557144; SPIN D]
SCHOOL, Registro N® 529608; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la
solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, sin gue pllo afecte la libre
competitividad, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impldan gue la solicitud de registro
actual ]'!llll‘:in'ﬂ prosperar en r!'gi.‘il'l'lfl. ................................... R RSSA SN AL A A A A AN TR AR

Que, es importante destacar que la denominacion solicitada, "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", vs a
su vez la razon social de la firma solicitante, SCHOOL OF ROCK, LLC. En otras palabras, ln marca cuyo
rl'nl.‘.trﬁ s I'“_-‘r?;'inllt‘ L1 1l|.l:‘f'|T|I‘|l"'H o I"‘I ]'H'If'lﬂ'lﬂ" li'!' Iil 1'rl'l|:'||'t"'~|i| ]'lrl |-"||l"|.|rln.l. A esle |'l"&|."|!'l"|."|-. l'ﬂhl"' ﬁt'n;!l;"' llnt"
la legislacion marcaria otorga proteccion al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos
de la ley desde su primer uso priblico, Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marea incluye
el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la
misma, ya que estd solicitando el registro de su propia denominacion comerciill, s

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominacion SCHOOL OF
ROCK escrita en letras estilizadas, la letra "0" del vocablo ROCK contiene la imagen de una guitarra. Fl
conjunto de estos elementos crea una impresion diferente y aporta clerta distintividad a la marca, ==-=1se

marca solicitada

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

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un signo que poses

las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta
prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resoluciongecurrida, «

[} -J
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1421 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N* 1383 DE FECHA
02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA' CLASE 41, EXPEDIENTE N' ?Eﬂ49.-'2ﬂ21

SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, =m+estsrssssasausssnsasssssssasanasasnsuanansesasasasasessansassassasersanance
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, |¥ REVOCAR las Resoluciones N* 1421 de 11 de agosto de 2022 y N* 1383 de fecha 02 de
octubre de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas, ======-s=sssssessssseemsmemmmmmmmmsnsmemnsanns

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca “SCHOOL
OF ROCK Y E"I'I'E}l...l‘E'I'M."1 clase 41, Acta N°® ?HLMWIDEI solicitada a nombre de SCHOOL OF
ROCK, LLC, —- B A R

Art. 3¢ NOTIFIQUESE, -+ evovveveeee
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1162 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 Y N* 1377 DE
FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N*
78035/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, —ssen-s

Asuncion, 2? AEH 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SCHOOL OF
ROCK, LLC contra la Resolucidn N* 1162 de fecha 05 de julio de 2022, dictada por la Direceion de Marcas, v;

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de SCHOOL OF
ROCK, LLC ¢ interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacidn en subsidio en contra de la Resolucion
N. 1 |'52 d'l' ﬁ:i'i'hﬂ ni '[..1'." i“lin l‘l{* 'J.HH. l‘li.l."t"l'iﬂ Pﬂr lﬂ n'il‘t‘l,'t'lﬁf‘l l‘lL’ r\.-hll'l',ni._ — T T IEE IR ETENI IS I RN TN

Que, por Resolucion N* 1377 de fecha 02 de octubre de 2024, la Direceidn de Marcas confirmo en
todas sus partes la Resolucion N* 1162 de fecha 05 de julio de 2022, <o .

Que, en fecha 02 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
intprpueﬂhlu_n_“u.u..u__-..,.u_.-u.,__q....__............__...........-.-...-.-”....-...-...."...............-...-.-n.n..-...-"..-.-

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de SCHOOL OF ROCK, LLC
expresd agravios, Esta Direccidn tiene por presentada la expresidn de agravios v lama autos para resolver
on ﬁ:cha (4 dl." nuvlumhrtﬁ dﬂ zﬂ‘!.q il S e B S i B e e S A R o B i o i il A e AR s S T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 1162 de fecha 05 de julio de 2022 considera: *.0Que fa solicitud de registro de
la marca "SCHOOL OF ROCK™ ha sido presentada para amparar los productos de T clase 15 Que
habiéndose realizado el examen de registrabiliclacd de fa citada marca, ésta Direccton considera que i
misma incurre en las prolibiciones de fa Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constitun
marcas: Art. 2 Ine. e) .. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre gendrico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o gue pueda servir en ¢l comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacion se considera descriptiva v sin
distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo
SOMICIREO, )" m=ssrrsrsrnssssasssassessrssesssssssssnsssnssesessssasssss nssasssrtessssessssnsnnessess assstsnnasssetsnsyssssase

Que, la Resolucion N 1377 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: “(..) Tras un andlisis mis
profundo, tentendo en cuenta su traduceion af espanol "ESCUELA DE ROCK® v los productos que busca
proteger, se advierte que la marca "SCHOOL OF ROCK™ posee caracterfsticas genéricas. Dichos términos
son de uso comiin en el dmbito educativo musical, por lo que esta Direccion concluye que la marca no
posee distintividad suficiente para ser r‘:‘g:srrﬂdﬂr... T TR R L S S S ————

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) corresponde afirmar que la
denominacion no puede ser considerada genérica, sino que la misma es especial y novedosa, v es una
creacion original de mi mandante, ademas acompanada de un logotipo diferenciador que refuerza su
caracter distintivo ./.. es importante recordar que fa marca evocativa es aquella que da al consumidor una
idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir /. La
inscripeion de marcas que tengan caridcter evocativo ha sido aceptada por la rfm trina, va rea ne
deja df ser nuvedmft yen consecuencia rr-gmrr.ph!rv pun;m- pm-: i tuerzi et clel
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N°® 1162 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 Y N* 1377 DE
FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA®, CLASE 15, EXPEDIENTE N°®
78035/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, ==ssestsmesmmmasmmiaimmssisusnsnsssinassssasssnnsnssnnnassnns

matcu solicitada por mi representada en clase 15 va ha sido registrada en el exterior (en numerosos paises)
bajor la misma denominacion que ki solicitada en nuestro pals. Efectivamente, al pretender presentar la
solicitud de vegistro en el Paraguay, mi mandante simplemente esti buscando extender un derecho ya
-.ih‘l:..'lm".lli‘{} i) o extranjers, a nuestro .l'l.-ﬂ‘-.‘ff...}“ B B R

Que, carresponde @ esta instancia admimistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso

II11I.'J‘|'IlIl"'HtIL R R e R A eSS S S SRR s n e, rEE

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la matena que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye lu denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece, Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, o £s, 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productoes de la glase 5
del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Instrumentos musicales; equipo musical;
guttarvas; guitarras bajo; baterfas [conjunto de instrumentos de percusionf: microfonos: teclados;
amplificadores; equipo de grabacion; altavoces: pedales de efoctos; equipo de d); ukeleles; tableros de
misica; aurtculares; interfaces; bandoleras (corveas) para guitarras: sintonizadores; cuerdas de guitarra;
bolsas; cables de sonido; soportes v monturas: cimbalos [platillos): planos digitales; instrumentos
musicales, @ saber, maracas, tambores de mano, panderetas, baquetas; accesorios para instrumentos
musicales, a saber, fundas para guardar, llevar ¥ transportar instramentos musicales, ™ —--- -

Que, a los electos de determinar si la solicitud de registro de marca “SCHOOL OF ROCK” resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita, En ese sentido, tenemos que la
denominacion "SCHOOL OF ROCK" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 15 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los productos

|-1l;l|“l“|1 Isi ek b L L LA LR e A R R R R R R R R L D L T R R e ——

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *“SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"
representa una creacion linguistica distntiva, Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos
visuales, foneticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
msrcaria robusta y L P T S TR o i e e, i A B S s e o i g e B

Que, esta combinacion estrategica de término posibalita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado, En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genénca o descriptivi s s

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativi, diclendo; “La marca evocativa es aquells que da sl consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titalar, /.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El a o
en el que se basa esta atirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sug
propredades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Estp hace que ¢!
tittlar de uina marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras nEEeas B Ry tamifién lhs
ristas propiedades O CArICerisHicas, " === =ssssrmmmsi S
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1162 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 Y N* 1377 DE
FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N*
78035/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, ——snsisssssmsinsesnsossssinssesisanssmednssssasaninstnisusis

Que, conviene mencionar lo sefalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucidon DINAPI N® 259/20258; (.. )La Oficina denegard el registro de un signo
por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el pitblico pertinente
como una informacién sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el signo
proporciona informacién, en parur:ufar sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, esparir 0
tamario de.’cspmduﬂos o servicios(...}" T S S LD S0 S LD S S —

Que, es importante destacar que la denominacion solicitada, "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", ex 4
su vez la razon social de la firma solicitante, SCHOOL OF ROCK, LLC, En otras palabras, la marca cuyo
registro se persigue se identifica con ¢l nombre de la empresa propietaria, A este respecto, cabe sefialar gue
la legislacion marcaria otorga proteccion al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos
de la ley desde su primer uso puiblico. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye
el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de [a
misma, ya que esti solicitando el registro de su propia denominacion comercial, e,

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominacidn SCHOOL OF
ROCK escrita en letras estilizadas, la letra 0" del vocablo ROCK contiene la imagen de una guitirra, El
conjunto de estos elementos crea una impresion diferente y aporta clerta distintividad a la marca, =

marca solicitada

Que, la Resolucion recurnida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza bisica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligdndolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o l-ﬁpuﬂﬁmt'innvﬁ tecnicas pl'n'u.'l{!.'ih'-:i cle g8 pr:uhlt'tnh, o5 eminentemente @yvocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
pmductns oel conjunto de prmlurlnu (0 servicios) que provienen de una misima empresa,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habléndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un signo

las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inse
prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resoluc J.t"rn recurfd “

u_'rl""' staldo
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1162 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 Y N* 1377 DE
FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA*, CLASE 15, EXPEDIENTE N°*

78035/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC, mssstsssstansaransrsmessamamesnsnsansanmsssasesansssmsnesmeses
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 1¢ REVOCAR las Resoluciones N* 1162 de fecha 05 de julio de 2022 y N° 1377 de fecha 02 de
octubre de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas, ««« o

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de los tranmites de L solicitad de registro de la marca *SCHOOL
OF ROCK Y ETIQUETA", cluse 15, Acta N 78035/2021, solicitada a nombre de SCHOOL OF

RO LLL mssrsmnvinis bt innrnsssas e LS b S o e R b A S S Sae masi e
Art. 30 NOTIFIQUESE. - +-sssasuninannninsaarsasineranss i —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 976 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MAITE", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 109222/2021 A NOMRBRE DE EUROFARMA

PARAGUA? Siﬁq e e e L L L L e LR e e R LR bR R e L R e b et ]

Asuncion, ?_? ABR 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MATHER
COMPANY SR.L. en contra de la Resolucidn N 976 de fecha 20 de noviembre de 2023, dictada [tnr I
Direccitin de Asuntos Marcarios LIGIOSOS, ¥i ==srrerrersrsmarimrssrrisrresssrrmrassnisstnssmsasiarssrsssssssases

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2025 se presenta la representante convencional de la firma MATHER
COMPANY S.RL. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N* 976 de fecha 20 de
noviembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,--«-«-«-- s

Que, en fecha 24 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto,----

Que, en fecha 05 de mayo de 2025, la representante convencional de la firma MATHER COMPANY
SRL. expresd agravios; en fecha 20 de octubre de 2025 la representante convencional de la firma
EUROFARMA PARAGUAY S.A. contestd el traslado de los agravios. En fecha 22 de octubre de 2025, esta

nlrt_‘Lt!ljn -d“_tf_] Iﬂ }]rl]u'(‘lt"](“] l‘h-' ﬁ'lt[lﬂ P'”d R"“““I‘lt.r R EEE SRR R TN EE RN T EN T NN T A ST TN AT

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. analizando las marcas MAITE (marca solicitada)
vs, MITA {marca oponente), entre las nusmas en coryunto y sucesivamente, es pasible apreciar gue existen
diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético, Esta Direccion considera que,
aunque las mismas compartan letras en comun, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo e
na existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia
pacifica entre las mismas no sea posible /.. cabe mencionar que la marca solicitada, como el oponente
tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diterentes
enfoques y productos. adaptados a las necesidades especiticas de sus consumidores, lo gue nos da la pauta
que las mismas podran coexistir sin ocasionar confusion en el mercado ../ en resumen es importante
mencionar que la situaciin especial de los productos comprendidas en la clase 05, Dichos productos, al
tratarse de medicamentos cuyo consumo repercute en la salid humana, demandan la intervencion de
profesionales de la salud para su prescripeidn, Por tanto, puesto que los productos de la elase 05 se expiden
bajo receta, por medio de profesionales, no cabria hablar de confusién entre productos a adguinirse(.,.)" —

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(.)En realidad, la atirmacidn de que
entre las marcas MITA y MAITE no existe similitud en los planos viswal, fonético y gramatical es
sorprendente, Basta observar a las marcas en pugna para notar la evidente falsedad de esa atinmacton /.
Tras haber cotejado las marcas en su conjunto podemos constatar que es todo lo contrario, La Autoridad
Administrativa sostiene que existen diferencias desde todn punto de vista, sin especificar cudles son, No
existen caracteres distintivos, Es todo lo contrarie. Toda la estructura gramatical de Jas marcas en pugna
salvo dos letras es la misma. ../.. Existe un mayor nimero de semejanzas que de diferencias en la ortografia
de las dos marcas. Casi toda la estructura gramatical de las marcas en pugna, salvo dos letras, es la misma,
Por consiguiente, la posibilidad de confusion y asociacion por parte del publico consumidor serd inevitable

i La diferencia de dr:-'r !enm de ninguna manera Pﬂ'mma I :mprt*wﬁn de s:'nw_mnm {;Ht' prrn el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 976 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MAITE", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 109222/2021 A NOMBRE DE EUROFARMA
PARAGUAY S.A. seccnnsascsasansasncenstncnsmassriasstiassstasssassesesomnnnnsnmmmnnnemmnnemmenssessessssanssomsnssnsnsmnsmmensn

mnductrsi & fa contusion /. a Autoridad admiristrativa ha soslayado que de coexistir ambas marcas se
darin dos serios peligros para mi mandante y para los mismos consumidores, Por un lado serd muy ficil
tomar un signo por otro (riesgo de ¢ unﬂnmu} ) AsHmISmo ,!Judra creerse que MAITE integra una familia de
marcas con MITA (riesgo de asociacion) (..)" - e e ks e s e b et nb e a s

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: *(...) una representacion comparativa
de ambas marcas que permite apreciar sus diferencias mas arriba citadas .../... si bien las marcas comparten
simifitudes fonéticas, tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado. No puede afirmarse
shi cometer error, que dos marcas sean similares o confundibles, por el solo hecho de compartir las dos
consonantes al inicio y en la silaba final. aungue unidas a vocales diferentes, generan sonidos muy
diferentes. Eso tambieén explica la gran cantidad de marcas que comparten vocablos o disposicion de letras
gue coextsten sin problemas con la marca registrada, tanto en la clase 5 (cinco), como en otras y a nombre
de distntos titulares, Basta con ingresar a la base de datos de DINAPL para confirmar lo expuesto en el
parrato precedente /. en cuanto a la IDENTIDAD DE CLASES, obviamente ambas corresponden a la clase
05 (cinco), donde se mcluyen lis marcas para medicamentos, y en cuanto al RIESGO DE CONFUSION PARA
EL CONSUMIDOR FINAL, al haber tanta diterencia entre las denominaciones como se estudio, tal riesgo de
cantusion solo podria existic en fa mente de la oponente, guien persiste en su equivocada percepeion. En
otras palabras, las diferencias que surgen son muchas mas que las semejanzas. Ni gramatical, ni fonética y
mucho menos visualmente son sinilares como para provocar la tan temida confusion, que serfa el Gnico
argumento o motivo para el rechazo de la marca solicitada por mi mandante (,..)" —--=-s-ssessrmeeemmiiinaanaes

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas MAITE (solicitada en clase 05) y la marca MITA (registrada en
l..'iﬂhi’ [_]5} 0 000D 000 G0 0000 0 o 1 5 0 e e

Quie, al inictar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una wvision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetiva es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales

lt]n““n"dui‘t‘lhl EREEENA R R R 0 00 00 0 0 0 0 0 1 0

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “MAITE", clase 05, con la marca oponente
"MITA" clise (5, —-=sccsasrsemmuuns R B o o o B 8 B B S N A SRS S EE R

MAITE {muarca solicitada)
MITA (marca oponente)
Que, si bien es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no

necesartamente causardn confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
""P“‘Mﬂ“ 'I"EMJ:II muy dif'w'untul 0 0 000 B B

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de |;
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de s
elementos en comin, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conju
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 976 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MAITE", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 109222/2021 A NOMBRE DE EUROFARMA
B UL U

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlists de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucidn del presente litigio, ¥ nos permitimos transcribic a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser ﬂb_ﬂ.’fﬂ del andlisis y ne sus pmrs inl‘rgmnre.f
separadas en fOrma arbitraria (747)./-«-==«s-=s==sesssssssmsmenes st s e ERNREPEIES

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la marca solicitada *MAITE" y la marca oponente
“MITA", por mis que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen b misma longitud,
como se puede notar al cotejar dichas marcas, La composicion de la marca solicitada "MAITE" es distinta a
la marca oponente, el hecho que compartan letras no es motivo para concluir que sean confundibles, pues
al diferir en el orden y composicidn de la denominacion genera una diferencia en su estructura ortogratica
y por ello también se pronuncian diferente, ssevesrrmmrsmermrrrmrsssrsmrr s s

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: 7(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero v fa
secuencia de las letras o caracteres, fa posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras v la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...| Se entenderi que existe similitud fonética si el sonido de fa pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese ef mismao, o lo suficientemente cercano para gue no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un

signo denominativo son sus letras y sflabas y su orden v acentuacion particulares. Fl examen de fas silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fondéticamente, va gue una simifitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacton identica o similar. Por efemplo, los siguilentes
signos  denominativos contienen  algunas silabas guales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente pnr lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN ‘-‘agnn
p”;“_t””rALF[}SAN"f }' o P S :

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "Bl derecho marcario no protege prefijos o particilas
comunes cuando no constituyen por sf mismos el signo distintivo,” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintiva y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteceion otorgada a la marca registrada MITA se extiende al
uso en conjunto del signe denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada (las letras: M, 1, T, A), razon por la cual esta dependencia administrativa
considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -ain en la misma clase- toda vez que la
marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa, Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que tumbién utilizan elementos similares como
parte de su denominacion. Segin la basqueda realizada en el sistema informético de la Institueion, también
se encuentran registradas las marcas; AMITA | Registro N® 505422, META, Registro N 500322, AMINTA,
Registro N® 471787; MITAMAX, Registro N° S11885; extremo que demuestra la coexistencia del npnnrntw on
otras marcas registradas en la clase 05 con dicha denominacion -MITA o que contienc
denominacion las letras- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccidn ne

S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 976 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MAITE", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 109222/2021 A NOMBRE DE EUROFARMA
PARAGUAY B, ==rmsssninsasansssaniasssssriorishsonsssstssssastssonsssassssstonsassaninsasansonansassaniasunnssntsnnnrmmmmnsns

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
uponente diciendo: *Un factor de gran importancta a tener en cuenta en los casos en que se discute la
confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
miarcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido,™, <o

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas MAITE en la
clase 05 y la marca MITA en la clise D5, ——-ceesmemrm st ss s s s s s s s s s me s aaa s

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

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

Art. 1 CONFIRMAR la Resalucion N* 976 de fecha 20 de noviembre de 2023 dictada porla
Direccion de Asuntos Marciarios LILRIOSOS, ««ssssesammmmmmsasmmaenianes srrsssmsasanerans

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"MAITE", clase 05, lx;:-.-dwnw N 109222/2021 a nombre de EUROFARMA
PARAGUAY S.A. . R — rreCE———

Art, 3¢ NOTIFIQUESE por Céduli, =veeessenans

PR DE MARCAS" = Jorge Ouamendi 9 . CABs, Alebedo Pesror, 2017
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 864 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *PRODATO Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* L'IO]BE.“IGIZ SOLICITADA POR RAFAEL ANIBAL HEISECKE

ORERE. —vesinswirimensmnosomorisemiey R s e B A A et

Asuncion, 7/ ABR
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RAFAEL ANIBAL
HEISECKE GOMEZ contra la Resolucian N* 864 de fecha 05 de junio de 2023, dictada por la Direceion de
Marcas, e L T e LT

RESULTA;

Que, en fecha 28 de junio 2023 se presenta el representante convencional de RAFAEL ANIBAL
HEISECKE GOMEZ ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N* 864 de fecha 05 de
junio de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, — -«

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
i'I'It'Er[.'!LII:":iH.!I,-"“"““'""-“““““"“-'-“*---*-"h--r"-r-'"---"--"------"---""---"------"--"""--r""-r------- e

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023, ¢l representante convencional de RAFAEL ANIBAL
HEISECKE GOMEZ exprest agravios. Esta Direccidin tiene por presentada la expresion de ;ip,r.mm v llama
autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023, --oeovmrmimrmmmrisms rnanaeas TRPCRITIE

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnida considera: *(.)Que la solicitisd de registro de la marca PRODATO ha sido
presentada para amparar los servicios de la clase 36, Que habiendose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direceion constdera gue la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Mareas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servie
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica def producto o servicio,, La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger.-, En
consecuencia no ha fugar a lo solicitado(..,)". —+=ss=srsrssmsrrmrrrrr s s s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..Jal analizar la denominacion gue
he solicitado a la luz de estos principios tenemos que la marca "PRODATO® no puede considerarse gendrica
ni descriptiva, pues no designa de forma alguna el género de los servicios que pretendo amparar y tampoco
refiere a alguna cualidad o caracteristica de los servicios, comprendidos en la clase 36 (treinta y sets) v que
han sidlo limitados a: “Andlisis financiero, consultorfa financiera; estimaciones Anancieras” ./, La novedad
que fa ley de marcas exige al solicitante se refiere a la capacidad distintiva de un signo con relacton a un
determinado producto o servicio, El derecho de marcas no ha sido creado para evaluar o juzgar sobre la
creatividad empleada por el solicitante al momento de elegir los signos que distinguirdn sus servicios,
Come bien dice Otamendsi "No hay que crear o inventar un signo para poder registrarlo, sino hay que ser el
primero en adoptarfo /. la marca PRODATO Y ETIQUETA, yva se encuentra registrada 4 mi nombre
conforme al siguiente detalle DENOMINACION PRODATO CLASE 35 TITULAR RAFAEL ANIBAL HEISECKE
GOMEZ REGISTRO 567,815 FECHA DE REGISTRO 27/07/2023(.,. )" =r===rrrmsressrnrsrinnases B R

Q“ﬂ. L‘HTI‘ESPGHL“]E a esta instancia Ednﬂnlst Fativa |'t‘ﬁﬂ|'|"l."'r 5[31"'!:" iﬂ rlrﬂﬂt"tif‘l‘ll"l“ O nho dt‘t FeCurso
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 864 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRODATO Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N® 00188/2022, SOLICITADA POR RAFAEL ANIBAL HEISECKE

GGMEI. e e e L T T LT T LT

constituye la denominacion con la que necesaria y cormientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje cormente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "PRODATO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: *Andlisis financiero; consultorfa financiera;
SEHMACTONSS [RCHIBE"- <<= cccecrsmamicmnnsciarnscsn s e s s s NS St st SR s et s A ae e ann hannaneaan

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PRODATO" resulta genérica para
los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye |a
designucion usual de los servicios que solicita, En ese sentido, tenemos que la denominacion “PRODATO”
no constituye ¢l nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 36 del nomenclador
internacional y tampoco califica o describe los servicios pedidos, —«sssce

Que, esta Direccion entiende que la sohicitud de registro “PRODATO Y ETIQUETA” representa una
creacion linglistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
foneticos ¢ ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta }'d“l“l"l.‘l'l!.lih;lﬂl'-‘l. O 00000 0 A0 00 e s e 0 e 0 e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado, En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genenca o descriplivi,ssssssssessmeemmmnn.. T et e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo! “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio gue va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
st titular. /i Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en el que se basa esta afitmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propredades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas, Esto hace que el
titular de tna marca evocativa deba aceptar. o no pueda impedir. que otras marcas evoquen también las
nu.s'm.t.-:;m:;um’an‘vs O A A IO TS TR, ere e maran s tmann s n s 00 00 00 8 B b i b

WQue, conviene mencionar lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay " aprobado por Resolucion DINAPL N® 259/2025: (.. )La Oficina denegard ef registro de un signo
por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el publico pertinente
como una informacion sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el signo
proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracterfsticas, finalidad, especie o
tmﬁadeb‘mdmmuﬂmiﬂﬂmj” 8 L L B S 0 0 50 S e e R

Que, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto al registro alegado por el
apelante, es ast que al repasar la informacion obrante en el sistema informatico de Ja Institucion, se verifica
que el solicitante ya cuenta con la marca registrada *“PRODATO Y ETIQUETA” en la clase 35 para los
servicios: “de contabilidad: asesoramiento en direccion de empresas; consultoria en negocios: servicios de
externalizacion; facturacion; teneduria de ibros! consultoria en materia de recursos humanos; seleccion de
personal, auditorias contables v financieras; auditoria empresarial: sistematizacion de informacié
de datos informaticas, actualizacion y mantenimiento de datos en bases de datos i!:.’w:ﬁs
567815, Por lo que es posible colegir que no existe mala fé por parte del solicjgdr
solicitud es, sencillamente, otra version de una marca ya concedida a su favor, -«
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 864 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRODATO Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 00188/2022, SOLICITADA POR RAFAEL ANIBAL HEISECKE
DT tivrmons ot e Sl P A A A S i e S A S e i

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominacidn PRODATO
escrita en letras caracteristicas fipo imprenta, de eolor blanco y mavusculas, Las letras PRO se encuentran
ubicadas en la parte izquierda sobre un fondo gris v las letras DATO se encuentran ubicadas a la derecha
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 crea una impresion diferente y aporta clerta
P R T T i PR .m0 e i o B B S A A A A AL

marca solicitada

rRODATO

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley, Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de lag marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabnicante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligindolo a recurrir a circunloguios
para lograr uqm*l]n finalidad, En ese sentido, la solicitad de autos es una marca, (que no haee referencia wla
ﬁﬂhlralt'}".'-‘l h:rllHl{i'l- L8] l'ﬁ[u"‘('lﬁ‘-'ill'l“lll'5'i tecnicas |1r|r1:'lphlll'.‘-' ele SUS SErVICIOS, @8 eminentemente ovocalivo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o

¢l conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa, ssssssssessm s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias [rara su registro; par r”llﬁl-l.l”ll"l!h'. v al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, «==-«-«--

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 864 de fecha 05 de junio de 2021 dictada por la Direcoidn de
h-‘;“'{ A%, serssssnms e T e R e L e T

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“PRODATO Y ETIQUETA", clase 36, Acta N® 00188/2022, solicitacda a nombre de RAFAEL
ANIBAL BEISECEE GOBIRT, —iicciicscisssiitiniismsiosont s sl g s bassan bt

Art, 32 NOTIFIQUESE, -+« +++=+ssrasrsssssemmarmsinmnnmannscmsmnnmsnssnssasad

Cirgemta GEp i
F Tirzeeingbeneral de Frozigdad Ipdeunil
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 651 DE FECHA 04 lf.'l'l:".ﬂlLlLl'E'JI DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N*® 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. =

Asuncian, 2? ||.'|.I|'| 2“

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de JK PINTURAS SA.
contra la Resolucion N® 651 de fecha 04 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcanos

RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de JK PINTURAS S.A. ¢
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 651 de fecha 04 de julio de 2024, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LIIZIOS0s, «ssessrmeemmsmmimime e st rs ssamasass s sesas ses

Que, en fecha 12 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelacion INLEIPUESEY, ss-sererssrssssissrrmresnstsmnseintsnintasnsrissinsssinssanstasisssisstnsstssnrssssinsatassasanssassess

Que, en fecha 12 de noviembre de 2024, la representante convencional de JK PINTURAS S.A. expresa
agravios; dictandose en fecha 18 de noviembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

I_E}f T T A T T T TR T TR TR AT TN ST TR AR T T R TR A T IR A T T ST A AR R T AR AT RAS AT AT TR AT SRS A

Que, en fecha 14 de marzo de 2025, el representante convencional de DEXCO S.A. contestd el traslado
de la expresion de agravios, en consecuencia esta Direcoidn dietd la providencia de Autos para resolver en
fecha 24 de harsn e 2DUS, = rrrerrimmsivarstrarsrsms s s snsm s s s o s st s ST T S p e+ e ST s SR A P AT FET S 8 4T TFREL A RSy es

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(.)Que, en primer lugar, notamos que, la denominacion
solicitada esti compuesta de una palabra DURATEC, y la marca registrada estd compuesta tambign de dos
letras DURATEX, Que entrando a exanminar si las marcas en litigio se prestan o no a confusion, conforme i
la doctrina imperante, el fin es el de evitar la confusion, tanta es asi que ya no se habla de que las marcas
deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone asi acento en
la necesidad de una clara diferenciacion de las marcas en pugna. En ese sentido respondemaos a fa
inquisitoria de st cabe o no posibilidad de confusion entre fas nusmas, Que, el solicitante pretende e
registro para productos de la clase 02, especificamente: Exclusivamente pinturas anti incrustantes,
barnices; barniz de copal: copal; diluyentes para lacas! diluyentes para pinturas: esmaltes (barnices),
esmaltes para pintar; goma laca; pinturas; pinturas al esmalte; pinturas al temple; pinturas bactericidas;
pinturas cerdmicas; pinturas de aluminio; pinturas ignifugas; pinturas para cerimica, Mientras que el
oponente protege productos de fa clase 19, especilicamente: "Materiales de construceion peedras naturales
y artificiales, cemento, cal, mortero, veso y grava, tmuberia de gres o de cemento, productos para la
construceion de carreteras, astalto, pez v betin, casas, transportables monumentos de piedra, chimeneas,
chapas de fibras aglomeradas”. Que, en ese sentido debemos previamente analizar el aspecto ortogriafico
de ambas marcas, y asf tenemos que las mismas se hallan compuestas por stete (7) letras, v que ka marca
registrada se halla compuesta de la raiz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marca solicitada tiene como
rafz la silaba DURA, y como desinencia TEC, de las cuales las inicas vanables en su conjunto son las
v, €. lo que da una cierta similitud confusionista imposible de evitar. Por aplicacion de
preponderancia de las silabas primeras, se puede afirmar que las silabas miciales (raiz) Iﬂ&

Blrtﬂuﬂ'ﬁm:r i'rufrlnl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 651 DE FECHA 04 D]EE]LILID DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. -

similares  constituyen  factores  determinantes para  generar confision, por tal, las desinencias
(termimaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de evitar la confusion entre las marcas. En el caso
estudiado no se verifican mnguna de estas condiciones. Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird
confusiin en el publico consumidor, analizando el campo ortogrifico y fondtico como asi también la
cobertura, notamos gue existe identidad de denominaciones v estrecha relacion en la cobertura de
productos. Que, debemos colocarnos en el papel del piblico consumidor, a fin de determinar la
confundibiidad o no de las marcas en contlicio; al respecto, esta dependencia admirustrativa considera
quet la denominacion solicitada DURATEC, resulta indudablemente sumilar a la marca oponente DURATEX
v que de las semejanzas ortograticas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuacion de fa otra, tenemos que fa impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en
el ptiblico consumidor (.. )" == ssssesesimiimiiiini st s s s s s n s se s s n e s s

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta; (. JResulta obvio que la
resolucion no ha valorado correctamente los hechos, ya que las marcas enfrentadas se encuentran en
clases diferentes y, en consecuencia, distinguen diferentes productos, la solicitud de registro de la marca
de mi mandante protege productos de b clase 02 de L nomenclatura oficial, mientras que la marca base de
aposiciin protege productos de la clase 19. De hecho, kb marca "DURATEC" de mi representada, ha sido
hmitada para proteger productos de la clase 02 /.. Por su parte, la marca oponente "DURATEX” se
encuentra imitada a los siguientes productos de la clase 19 ../, Con solo la descripeion de productos de
cadda marca ya se evidencian las diferencias entre una y otra, indiscutiblemente estamos ante marcas que
distinguien productos muy diferentes v que en nada se relacionan. /.. La resolucion recurrida considero
e entre las marcas enfrentadas “existe wdentidad de denonunaciones y estrecha relacion en la cobertura
de productos’, sin embargo las denominaciones son claramente diferenciables, el hecho de compartir
clettos elementos no implica que las marcas sean dénticas, pues st bien poseen la raiz "DURA", la
desitencia de cada una es diferente TEC™ y "TEX" ademis de que la supuesta estrecha relacion de
productos es inexistente, por lo cual consideramos que e resolucion es ipusta e infundada, Partiendo de la
base de que las marcas no son idénticas, tan solo comparten algunos elementos, ademis pertenecen a
diferentes clases y estan destinadas a diferentes productos, podemos decir que las marcas enfrentadas son
claramente diferenciables, pues para que las marcas en pugna resulten realmente confundibles o
asociables deben cumplirse ciertos presupuestos: las denominaciones deben ser idénticas, deben coincidir
en la clise o en una clise directamente relacionada y proteger los mismos productos o productos
estrechamente vinculados, que conforme a las constancias de autos, no se dan en el presente casof...)™---

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la parte oponente y
manifiesta: (. )Como la Seriora Divectora podra apreciar, la marca "DURATEX" registrada previamente por
mi mandante se encuentra completamente reproducida en la solicitud de marca "DURATEC", ya que el
solicitante ha procedido a simplemente realizar un reemplazo de la letra final *X* por la letra "C", denotando
la identidad existente entre ambas marcas, tal y como podemaos observar en el comparativo de abajo /.. La
cuast identichad entre ambas marcas es mas que evidente /.. En el caso en cuestion, al ser ambas marcas
Cuast wdenticas, demas estd profundizar sobre las evidentes identidades auditivas existentes entre ambas,
gue indefectiblemente se pronunciaran igual manera. Por lo tanto, podemos concluir efectivamente que
las consumidores al momento de salicitar los productos pueden caer en confusion, a causa las identidades
entre ambas. Basta con pronunciar una marca tras otra para encontrar la identidad entre las marcas en
cuestion. Nos remmitimos al sigwiente cotejo para mejor referenca ./ La cuasi identidad entre ambas
marcas es mas que evidente y por lo tanto ambas marcas no pueden coexistir sin crear inevitables
sitiactones gue se encuentran expresamente prolubidas por nuestra Ley de Marcas, como ser el riesgo de
confusion del que nos habla el articulo 29 en suinciso ) ../ En consecuencia, de lacalertira mg
ui-supra, la contraparte no ha termido en cuenta  varios factores los ¢ Upasardsy
continuacion: . M:.mm gﬂnem e pmriuc tos: Se trata ”4,_. pmdm ros qmz al
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 651 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N* 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. -

en los consumidores, especialmente temendo la cuast identidad entre las marcas. De lo mencionado
podemos observar que ambas marcas eubren productos relacionados a todoe fo que abarca el robro de la
construccion v esto podria desencadenar en una contusion, 2. Uso continuo o complementario de
productos; Esto aplica a productos usados juntos o de manera complementana, lo que podria levar al
consumidor a pensar que pertenecen a la misma empresa st tienen signos sinufares, generando confusion
al comprarfos en los diferentes puntos de venta, que asi como menciona el A-quo en su decision, serian los
mismos fugares para la comercializacion de los mismas, Todo lo precedente citado no hace otra cosa sino
reafirmar la prohibician de orden legal que impide la concesion de la marca en cuestiong., )" — oo

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
ir]t{.‘r}““'ﬁt”. A o o i B I o o e T e e L i ol o oo o - e S S e P o B i i v e i il e o o i el i

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultado que arroje L vision en conjunto es ¢l
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusidn entre las mismas, En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca “DURATEC", en la clase 02 y la marca oponente
“DURATEX", registrada en la clase 19, —--«+=-srrmsreomsrsssimrmmissersss s sssss s snssnss sasns s s ssa s sss o

Que, realizando el cotejo artografico v fonético entre la sohcitud de registro *“DURATEC v la marca
oponente *DURATEX", se advierte que la denominacidn cuyo registro se solicita contiene similitudes
visuales y fonéticas de considerable magnitud, En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de
sus denominaciones, basta contrastarlas DURATEC - DURATEX, para verificar la semejanza visual y auditiva
entre los signos, La GOnica diferencia visible es la letra final -ni siguiera es la silaba final- de las
denominaciones: es asi que la marca solicitada utiliza la letra C en reemplazo de la letra X de la marca
oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusion visual y auditiva, especialmente al considerar el
conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas, == sesesarsirnsrassasaseees -

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresion auditiva
muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos. A continuacion, se detallan las similitudes
grificas y fonéticas entre 1as marcas en digputa) --=-=srsmssrmtiaemtinrtnr s s s s

DURATEC (marca solicitada), y
DURATEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *La esencia de una marca estd en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicion del
inc. a) rige, en principio, cuandeo ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios, Digo en
principio porgue ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencras, no es la
tnica.” Y acertadamente menciona sobre la similitud ortogrifica: “Fs quizis la mas habitual en los casos de

confusidn. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde Juegﬂ. la

{5?2} "Waxima” 1_, MJH'H‘? % r;,':r"}" e e S ...""..ﬂ.n-""--"n'r‘.i--n---".-"

VM OERECHO DE MARCAS® — Jorge Ctamendi, 9 Fd, CAILA, Abelidi Perrot, 2007 . "E\E;“ e ]
PeRERECHD DE SMARDAS® - Jorge Damends, 9 Ed., CANA, Abebedi Peceot, 2007 iocsié X T Teduris
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 651 DE FECHA 04 DE .]LlLlD DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N°® 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. -

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 2589/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una sitwacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algiun grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un andlisis mas detenido. En estos
casos, ki objecion al registro de una marca se basara en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indigquen que, st la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un nesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicién o percepeidn errénea
par parte de un consummidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en contlicto, los titulares de
dichas marcas o el onigen comercial de los ;'rm: fuctos y servicios designados pu.- las marcas, cuando dicho
VINCUID 00 PRI 110 OXISIE. ™ m s rsrrannssnns smnns s s e s s 5000 00 0 5 58.5.500.0.5 5 0 5 it 0000 0

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
marca oponente "DURATEX" se encuentra registrada en la glage 19 para “Todos los articulos de la clase 19,
comprendiendose entre ellos materiales de construccién, piedras naturales y artificiales, cemento, cal,
mortero, yeso y grava, tuberfa de gres o de cemento, productos para la construccién de carreteras, asfalto,
pez y betun, casas transportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas®,
mientras que la marca en tramite de registro *DURATEC” solicita la cobertura para los productos de la clase
02; “Exclusivamente pinturas anti incrustantes; barnices; barniz de copal; copal: diluyentes para lacas;
diluyentes para pinturas; esmaltes (barnices); esmaltes para pintar; goma laca; pinturas; pinturas al esmalte;
pinturas al temple; pinturas bﬂcrenﬂdas. pm turas cerdmicas; pmturas de aluminio; pmrums ignifugas;
PJHHIMSPJmﬂ,’dMK‘H L T Trp———— - R SRR

De la cobertura senalada, se puede colegir que aunque las marcas enfrentadas identifiquen
productos de clases distintas del nomenclador, los productos de la clase 02 que pretende amparar la marca
solicitada (tales como pinturas y protectores de madera) son altamente l.'um}:turnemurius a los |1n1du|;;|nﬁ
de la clase 19 que ampara la marca oponente registrada (matenales de construccion). Razon por la cual es
habitual que compartan canales de distribucion, como las ferreterias o tiendas de materiales de
construccion, dingiendose al mismo publico pertinente: constructores, carpinteros o consumidores en
Hl"“i‘l’ﬂl (ue realizan mejoras en el Imgur. el o e s i AR B B A

Que, esta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2¢ de
la Ley N* 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién
o de asociacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos, Y, teniendo en cuenta que para
el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y
que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre 1as mismas, -«--«--ccc st s e s s s s e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno e xpresa que las marcas pueden producy
pur sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetizd efi g

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las m.uumﬂdmmh , da
f
{l rstaldo
o L= - F nmin:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 651 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N* 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. -

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de fa semejante disposicion de esos elementog™, <o,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arviba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso ) y concordantes de la Ley N* 1294/98 de Marcas; ésta Direccion General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas DURATEC solicitada en la clase 02 y
DURATEX registrada en la clase 19, por tanto, corresponde confirmar la resolucin recurricias--=s-seeseeeees

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 651 de fecha 04 de julio de 2024 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LITIIOSOR, oo s

Art. 2¢ DISPONER ¢l archivo de la soliciiud de FegIstro d[~ pmarea "DURATEC®, clase 02,
Acta N° 80032/2022, solicitada a nombre de [K PINTURAS S,A, -+ Nrrrremrmmmrmmamimn

Art, 32 NOTIFIQUESE por Cédulpseresssmenssncaieesim

geca] {otering
gl Geacral de Bropledye Indiarlal
ceipa Nacional de Pregiedld Iaselecrnsl

*Compendio de Doctrna de Propiedad Industrial, Superntendencia de Industin g Comercin, Colomibsi, 2005,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 80035/2022, SOLICITADO POR K PINTURAS S.A, =

Asunciin, 2'; rlE'H ?ﬂzh

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de JK PINTURAS S.A.
contra la Resolucion N2 295 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios
Li;igi[wnsr}r: B e e e e TR R TR N T R T T T NN TR EEITEIIIIETETTIITTITEY .

RESULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de JK PINTURAS S.A. ¢
interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N 295 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosas, «seeessresermamsmmsmssnssssnssmass s ssmssssa s sn s s ss s sasase s

Que, en fecha 03 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
mtnrpuestn. 00 0 00 000 B 00000 0 - B B 8 0 0 B RS R S R R

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, la representante convencional de JK PINTURAS S.A. expresa
agravios; dictindose en fecha 29 de agosto de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por tode el término de
]p.}.l. .................................................................................................................................. .

Que, en fecha 17 de octubre de 2025, el representante convencional de DEXCO S.A. contestd el
traslado de la expresion de agravios, en consecuencia esta Direcaidn dictd la providencia de Autos para
resolver en fecha 27 de octubre de 2025, == rssssrsssnnrrrssrssrsrssrrrsssssasrssrsrssrssassssaressssesansrs sy senesarssensas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (L )Que, en primer fugar, notamos que, la denominacion
solicitada estd compuesta de una palabra DU/RA/TEC, y la marca registrada DU/RA/TEX, ambas presentan
similitudes en su estructura y composicion, Que entrando a examinar st las marcas en litiglo se prestan o no
a confusion, conforme a la doctrina imperante, el fin es el de evitar la confasidn, tanto es asi gue va no se
halla de que las marcas deben ser claramente incanfindibles, sino que deben ser elaramente distinguihles.
Se pone asi acento en la necesidad de una clara diferenciacion de fas marcas en pugna, En ese sentido
respondemos a la inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusion entre las mismas. Que, o solicitante
pretende el registro para servicios de la clase 35, especificamente; “Servicios de comercializacion de:
productos quimicos, pinturas, tintes v barnices, productos de limpteza, lubricantes, productos metilicos,
m;h,:ru'nns ¥ .-r:.'hjrmrm.v herramienta, molores, hervamientas de mane 1, electrodamestice I8, Al Wratas ¢
instrumentos eléctricos y electronivos, artfeulos de oficing, materias plisticas semiefaboradas, productos
de cuero y cuero de imitacion, materiales de construceion”. Mientras que ef oponente protege productos
de la clase 19, especificamente: "comprendiendose entre ellos materiales de construccion piedras naturales
y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tuberia de gres o de cemento, productos para la
canstruccion de carreteras, asfalto, pez y betun, casas, transportables monumentos de pledra, chimeneas,
chapas de fibras aglomeradas”. Que, en ese sentido debemos previamente analizar el aspecto ortogrifico
de ambas marcas, v asfi tenemaos que las mismas se hallan compuestas por stete (7) letras, y que la marca
registrada se halla compuesta de la raiz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marca solicitada tiene con
m;'z J'H sifaba DURA, y como df-:fm*nd;i‘ '.-"f"f.' r‘.ff* 1’.1? culales -‘.’H tinicas I'ﬂnabfﬂ en st rnﬂ;’rmm son fas le
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 80035/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. -

simifares  constituyen  factores  determinantes  para  generar confusion, por tal, las desinencias
(terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de evitar la confusion entre las marcas. En el caso
estudiado no se verifican minguna de estas condiciones. Que, adicionalmente, a fin de resolver si existiri
contusion en el publico consumidor, analizando el campo ortogratico y fonético como asi también la
cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones v estrecha relacion en la cobertura de
productos. Que, debemos colocarnos en el papel del publico consumidor, a fin de determinar la
canfundibilidad o no de Jas marcas en conthicro; al respecto, esta dependencia administrativa considera
que la denominacion solicitada DURATEC, resulta indudablemente similar a la marca oponente DURATEX
¥ que de las semeganeas ortogrificas se genera una sumbtod fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continwacion de la otra, tenemaos que la miprn*-.rr‘-n auditiva que generan ambas podria causar confusion en
L"”HHIHLU constndor, {. B e T T BT R —

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: “(..)No hay duda que la
resolucidan 29825 no ha valorado correctamente fos hechos v los derechos invocados, ya que las marcas
enfrentadas se encuentran en clases diterentes del nomenclador v, en consecuencia, no existe conexion
competitiva divecta entre ellas, Es asi que la marca de mi mandante protege servicios mientras que la marca
base de oposicion solo estd registrada para productos, en este punto cabe traer a colacion el principio de
espectalickad por el cual se establece que los derechos de propiedad industrial no son absolutos sino que se
circunscriben a los productos o servicios especificos para los cuales han sido concedidos, esta regla general
avala el fundamento principal del presente recurso de apelacion .../.. La resolucion recurrida considerd que
entre las marcas enfrentadas “existe identidad de denominaciones® sin embargo, si bien comparten la raiz
"DURAY, no significa que exista entre ellas algun tpo de identidad o nesgo de confusién que no permita su
coexistencia pacifica, de hecho la construccion gramatical — de las denominaciones en pugna es
completamente disimil ya que las desinencias ditieren: "TEC" - “TEX", Ademds de lo ya expuesto, la
resolucion recurrida es incongruente va que, ante la diterencia de clases de las marcas enfrentadas, la
oponente debid senalar los puntos de colisian, sin embargo ha dejado de usar ese derecho y ha cumplido
st deber, v a su vez la resolucion recturrida no los menciond en forma especifica, y peor atin, intentando
suplr fa onision de fa adversa se fundo en la supuesta “estrecha relacidn en la cobertura de productos v
servicios” de forma genérica, lo cual solo tiene una explicacion: no existe superposicion  de
productos/servicios, no hay mngan punm de contacto y, por lo tanto, no hay posibifidad de colision entre
fits rarcast., e T

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la parte oponente y
manifiesta: Y. )Como la Seriora Directora podra apreciar, la marca "DURATEX" registrada previamente por
mi mandante se encuentra completamente reproducida en fa solicitud de marca "DURATEC", ya que el
soficitante ha procedido a simplemente realizar un reemplazo de la letra final "X* por la letra *C*, denotando
la identidad existente entre ambas marcas, tal Y eomo podemaos observar en el comparativo de abajo ../ La
identidad entre ambas marcas es mas que evidente /.. En ol caso en cuestion, al ser ambas marcas
idénticas, demis estd profundizar sobre las evidentes identidades auditivas existentes entre ambas, que
imdefectiblemente se pronunciaran igual manera. Por lo tanto, podemos concluir efectivamente que los
consumidores al momento de solicitar los productos pueden caer en confusion, a causa de las identidades
entre ambas, Basta con pronunciar una marca tras otra para encontrar la identidad entre las marcas en
cuestion. Nos remitimos al siguiente cotejo para mejor referencia ../.. De esto podemos observar que, la
contraparte se ha olvidado de los principios bisicos al momento de realizar el cotejo entre marcas y como
MENCIONAMos en nuestro escrito de oposicion, es bien sabido que lo que queda en la mente del
consumidor es la rafz de una denominacion marcaria, Por tanto, al admitic el mismo que las marcas
enfrentadas comparten la raiz, estd indirectamente confirmando que las marcas son mnf indibles
who Seguidamente exponemos las coberturas de clases que menciona fa o ;
"DURATEC" de mi representada ha sido limitada para proteger productos/ié la clase S8y
que, de acuerdo con la oposicion planteada la marca oponente ".'_J'URKTFX" en clase; Vi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 80035/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. -

De igual manera, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPL N® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no sogl por una situacion de doble identidad smo por la ocurrencia de algiin grado de
sinlitird entre fos signos y los productos o servicios, lo que requiere un anilisis mis detenido. En estos
casos, fa objecian al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o
servicios especificados, ef uso probablemente causaria un riesgo de confusiin en el sector pertinente de
constumnidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicidn o percepcion errénea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vineulo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el vrigen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
VEREUTE BT FORTITRT P00 TR ™ i i i B e s i A A B S B S s

Que, desechando el andhisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
b distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
marca oponente "DURATEX" se encuentra registrada en la glase 19 para *Todos los articulos de la clase 19,
comprendiendose entre ellos materiales de construccidn, piedras naturales y artificiales, cemento, cal,
mortero, yeso y grava, tuberfa de gres o de cemento, productos para la construccién de carreteras, asfalto,
pez y betin, casas transportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas*
tmientras gue la marca en tramite de registro “DURATEC® solicita la cobertura para los servicios de la glase
15 “Servicios de comercializacion de: productos quimicos, pinturas, tintes y barnices, productos de
limpieza, lubricantes, productos metélicos, maquinas y maquinas herramienta, motores, herramientas de
manao, electrodomésticos, aparatos e instrumentos eléctricos y electrénicos, articulos de oficina, materias
plisticas semielaboradas, productos de cuero y cuero de imitacién, materiales de construccion®, —----------

De fa cobertura sefalada, se puede colegir que aunque las marcas enfrentadas identifiquen
productosfservicios de clases distintas del nomenclador, la clase 19 protege los productos fisicos en si,
abarcando fundamentalmente los materiales de construccion, piedras, cemento, asfalto, entre otros, Por su
parte, la clase 35 comprende los servicios de venta, es decir, el agrupamiento de productos por cuenta de
LErceros en comercios minonstas o mayoristas para que los consumidores puedan adquirirlos. Al
especificar la solicitud de la clase 35 los "servicios de comercializacién de... materiales de construccién®, el
servicio que se pretende proteger recae de manera exacta sobre los mismos productos amparados en la
clase 19. El servicio de venta no puede existir sin los materiales de construccion que se ofrecen, —---------

Que, esta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2¢ de
I Ley N 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién
0 de asociacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para
el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y
que en el caso de autos claramente hay riespo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comn, resulta inviable la
COLXISTENCIn PACIiica entre [as MISMAs, - o= s s s e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir co,
por sus semejanizas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deber

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las Marcas. Aclararido_que
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 80035/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S,A. =

protege los siguientes productos;  "Todos los articulos de la clase 19, comprendiendose entre ellos
materiales de construccion, pledras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yveso v grava, tuberia de
gres o de cemento, productos para la construccion de carreteras, asfalto, pez v betan, casas transportables,
monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas”. En consecuencia, de las coberturas
mencionadas, la contraparte manifestd no haber punto de contacto entre ambas, cudles pasare a
mencionar a continuacion; I, DURATEC clase 35 "materiales de construccion® / DURATEX clase 19
“materiales de construccion”, 2. DURATEC clase 35 "barnices”™ / DURATEX clase 19: “henin®, 3. DURATEC
clase 35: “productos metilicos" / DURATEX clase 19: “chapas de fibras aglomeradas™(..,)" — -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|nn1.-r'|“_“.|gfn‘ L L T e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conpunto, sin artificliles
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusidn entre las mismas, En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca “DURATEC”, en la clase 35 y la marca oponente
*DURATEX", mgjsmdagn]a c[m | e N e YR R PR SRR R R P R

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la sohicitud de registro *DURATEC" v o marca
oponente “DURATEX", se¢ advierte que la denominacion cuyo registro se solicita contiene similitudes
visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de
sus denominaciones, basta contrastarlas DURATEC - DURATEX, para verificar la semejanza visual y auditiva
entre los signos. La Unica diferencia visible es la letra final <o siquiera es la silaba finale de las
denominaciones: es asi que la marca solicitada utiliza la letra C en reemplazo de la letra X de la marca
oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusion visual y auditiva, especialmente al considerar el
conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas, — ===

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresion auditiva
muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos. A continuacion, se detallan las similitudes
Hrjﬁcgs y fondticas entre las marcas en I.'ilHlJlITil: e R A S R T RS SN

DURATEC (marca solicitada), y
DURATEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca estd en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicion del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismaos productos o servicios, Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o bisica que impide esta elase de coextstencias, no es la
tinica.™ Y acertadamente menciona sobre la gimilitud ortografica: "Es qurzds fa mas habitual en los casos de
confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la

Han sido declaradas confundibles: “Escoset® y "Eposet” rF’J} "Umus® v "Domus” (524),
:‘532) "Maxirma" y "'Mﬂxnn I.;*f's'f?} "l ................................................ ‘|"1-|'_r|. = :

*BERECHU DE MARCAS® = Jorge Otamendi, ¥ Ed. CABA, Abeledi Perior, 2007 54 REtora Genkral |mr"m

PERERECHO DE MARUAS® = Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA. Abeledo Perro, 2017 fi= h!lli‘: Geseral de P i iedad Isduvisial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 80035/2022, SOLICITADO POR |K PINTURAS 5.A, =

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distinios que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos™, =-cesseeass

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho armba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso 0 y concordantes de [a Ley N* 1294/98 de Marcas; ¢sta Direceldn General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas DURATEC solicitada en la clase 35 y
DURATEX registrada en la clase 19, por tanto, corvesponde confirmar la resolucian recurrieln e

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

Art. |# CONFIRMAR la Resolucion N* 295 de fecha 03 de abril de 2025 dictada F"“' la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, - . . .

Art, 22 DISPONER ¢l archiva de la solicitud de registro de la marca "DURATEC", clase 15,
Acta N* 80035/2022, solicitada a nombre de JK PINTURAS S.A v

Art, 30 NDT[F'QUESE por G L] | T RS SO  - * —=28) [ES— /A, W

g ) g
2/ 'L" Dirckiafa G
7 %4y ] | seccion General €t upltﬂﬂtud::m.ﬂl
%‘ lfuunur.'unn::ldt ropiedad lrarkectes

* Compendio de Dectrina die Propiedad Indusemal, Superintendencia de Indusen v Comerca, Colomban, JO05,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 706 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 07, EXPEDIENTE N® 80038/2022, SOLICITADO POR |K PINTURAS S.A. -

Asuncion, ] ] ABR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de JK PINTURAS S.A,
contra la Resolucion N2 706 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios
l.iligiﬁﬁﬂﬁ. Y} o e mam s et rsErassaEsEIEIIIaEIATIAIIA LIRSS Tenanesmaasna

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de JK PINTURAS S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 706 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIIZIOSOS, «+osssrerermrsmrire e rs s s ss s s s st snas s sennanss

Que, en fecha 12 de septiembre de 2024 tue dictada la providencia que concedio el recurso de
-.]F“'I]Hui{']nH"“H\rl]l“:”n]. O L L L L L RO ————————————————————————————————————

Que, en fecha 12 de noviembre de 2024, la representante convencional de JK PINTURAS S.A. expreso
agravios; dictindose en fecha 18 de noviembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

IF‘}' T T T RN W N T W W R R R R R R R e e e

Que, en fecha 14 de marzo de 2025, el representante convenclonal de DEXCO S.A. contestd el traslado
de la expresion de agravios, en consecuencia esta Direccion dicto la providencia de Autos para resolver en
fﬂ"h'ﬂ?*’ll.’iﬂII'IHI!‘HT‘I("E?.['I?.S.—-""'-------------- E— = e e M T

CONSIDERANDO:

Que, la Resalucion recurnda considera “(.)Que, en primer lugar, notamos que, la denominacion
solicitada esta compuesta de una palabra DURATEC. y la marca registrada estd compuesta también de dos
letras DURATEX, Que entrando a examinar si las marcas en litygio se prestan o no a confusion, conforme a
la doctrina imperante, el fin es el de evitar la confusion, tanto es asf que va no se habla de que las marcas
deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles, Se pone asi acento en
la necesidad de una clara diferenclacion de las marcas en pugna. En ese sentido respondemos a la
inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusion entre las mismas. Que, el solicitante pretende el
registro para productos de la Clase 07, especificamente: Exclusivamente aerdgratos para colorear;
maquinas afiladoras; maquinas atiladoras de cuchilas: maguinas agricolas; bombas de aire comprimide;
maquinas de atre comprimido; motores de aire comprimido; maquinas alisadoras; maguinas de aspiracion
de afre; instalaciones de aspiracion de polve para limpiar; aspivadoras; diatragmas de bombas; bombas
(miquinas) bombas (partes de maguinas o motores); maquinas cortadoras; herramientas (macguinas);
herramientas de mano que no sean accionadas manualmente; maquinas  herramientas; maguinas
mezeladoras; muescadoras (maquinas herramientas); pilones (martillos); pilones (magumas); maguinas
para pintar; pistolas para pintar; pistolas de cola eléctricas: maguinas pulverizadoras; soldadoras eléctricas;
soldadores eléctricos; hierros de soldadura, eléctricos; maquinas sopladoras. Mientras que el oponente
protege productos de la clase 19, especificamente: “Materiales de construccion piedras naturales v
artificiales, cemento, cal. mortero, yeso v grava, tuberia de gres o de cemento, produg
construccion de carreteras, asfalto, pez v betun, casas, transportables monumentos-de pmd -hi
chapas de fibras aglomeradas”. CQue, en ese sentido debemos previamente .maftzw el aspe \i wfi
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de ambas marcas, v asi tenemos que las mismas se hallan compuestas por siete (7) letras, y que la marca
registradha se halla compuesta de la raiz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marca solicitada bene como
ralz la silaba DURA, y como desinencia TEC, de las cuales las tinicas variables en su confunto son las letras X
v € lo que da una certa similitud confusiomsta imposible de evitar. Por aplicacion de la teoria de la
preponderancia de las sflabas primeras, se puede afitmar que las silabas iniciales (raiz) idéntica o muy
similares  constituyen factores  determinantes  para generar confusion, por tal, las  desinencias
(terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de evitar la confusion entre las marcas. En el caso
estudiado no se verifican ninguna de estas condiciones, Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird
confusidn en el publico consumidor, analizando el campo ortografico y fonético como asi también fa
cobertura, notamos gue existe identidad de denominaciones y estrecha relacion en la cobertura de
praductos, Que, debemos colocarnos en ol papel del piblico consunudor, a fin de determinar la
contundibilidad o ne de las marcas en conflicto; al respecto, esta dependencia administrativa considera
que fa denominacion solicitada DURATEC resulta indudablemente similar a fa marca oponente DURATEX
¥ e de las semepanzas ortogrificas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continacion de la otia, tenemos qm' la mapu ston auditiva quie generan ambas podrfa causar confusion en
o] DUBICO CONBUMITION {10, )" =msesssssiossssssssssessninssssssinssasesnssnnsesnesnsnsnsessosnsssnsesssanassonernnansensannas

Que, entre otros argumentos, se agravia i parte apelante y manifiesta: “(.)Resulta ebvio que la
resofucion no ha valorado correctamente los hechos, ya que las marcas enfrentadas se encuentran en
clises diferentes v, en consecuencia, distinguen diferentes productos, la solicitud de registro de la marca
de mi mandante protege productos de la clase 07 de la nomenclatura oficial, mientras que la marca base de
aposicion protege productos de la clase 19 De hecho, la marca "DURATEC" de mi representada, ha sido
limitada para proteger productos de la Clase 07 ../ Por su parte, la marca oponente "DURATEX" se
encuentra imitada a los siguientes productos de i clase 19 /.. Con solo la descripeion de productos de
cada marca ya se evidencian las diferencias entre una y otra, indiscutiblemente estamos ante marcas que
distingtien productos muy diferentes y que en nada se refacionan. /.. La resolucion recurnda considers
que entre las marcas entrentadas “existe identidad de denominaciones y estrecha relacion en la cobertura
de productos”, sin embargo fas denommaciones son claramente diferenciables, el hecho de compartir
clettos elementos no implica que las marcas sean identicas, pues si bien poseen la rafz "DURA" la
desinencia de cada una es diferente “TEC* y "TEX", ademas de que la supuesta estrecha relacion de
prodictos es inexistente, por lo cual constderamos gue la resolucion es injusta e infundada. Partiendo de la
base de que las marcas no son dénticas, tan solo comparten algunos elementos, ademis pertenecen a
diterentes clases y estin destinadas a diterentes productos, podemos decir que las marcas enfrentadas son
claramente diferenciables, pues para que las marcas en pugna resulten realmente confundibles o
asoctables deben cumplirse clertos presupuestos: las denominaciones deben ser idénticas, deben coincidir
en la clase o en una clase directamente relacionada y proteger los mismos productos o productos

estrechamente vinculados, e« onformie a las constancias de autos, no se dan en :'J’_nre\wlm Casof., ) -

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la parte oponente y
manifiesta: "(.)Como fa Sefiora Directord podra apreciar, la imarca "DURATEX" registrada previamente por
mi mandante se encuentra completamente reproducida en la solicitud de marca "DURATECY, ya que el
solicitante ha procedido a simplemente realizar un veemplazo de la letra final "X" por la letra *C", denotando
la identidad existente entre ambas marcas, tal y como podemos observar en el comparativo de abajo ../... La
cuast identidad entre ambas marcas es mis que evidente /.. En el caso en cuestion, al ser ambas marcas
cuast idénircas, demas esti profundizar sobre las evidentes identidades auditivas existentes entre ambas,
Gue indefectiblemente se pronunciasin igual manera. Por lo tanto, podemos coneluir efectivamente que
los consumidores al momento de solicitar los productos pueden caer en confusig qusa las identidades
entre ambas, Basta con pronuncrar una marca tras otra para encontrar la 1g&t ' :
cuestion, Nos remitimos al siguiente cotejo para mejor referencia ../.. L
marcas es mas que evidente y por lo tanto ambas marcas no pueden K

iaec ceifn g
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situaciones que se encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas, como ser el riesgo de
confusion del que nos habla el articulo 29 en suinciso f) ../.. En consecuencia, de la cobertura mencionada
ut-supra, la contraparte no ha tenido en cuenta  varios factores los cuales pasaré a mencionar o
cantinuacién: I. Mismo género de productos: Se trata de productos que, aungue pertenecen a diferentes
clases y cumplen distintas funciones, pueden compartir caracteristicas similares, lo que genera confusion
en los consumidores, especialmente teniendo la cuasi wdentidad entre las marcas, De lo mencionado
podemos observar gue ambas marcas cubren productos relacionados a todo lo gue abarca ef rubro de la
construccion y esto podria desencadenar en una confusion. 2. Use continuo o complementanio de
productos: Esto aplica a productos usados juntos o de maners complementaria, lo que podria flevar al
consumidor a pensar que pertenecen a la misma empresa si tlenen signos similares, generando confusion
al comprarlos en los diferentes puntos de venta, que asf como menciona el A-quo en su decision, serfan los
mismaos lugares para la comercializacion de los mismos, Todo lo precedente citado no hace otra cosa sino
reafirmar la prohibicion de orden legal que impide Ly coneesion de Ja marca en cuestion(,, )" —--s--coeeees

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
lI‘IIL‘FPlIt!,‘itﬂ, ........................................................................................ EER P et AL Sl

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca "DURATEC, en la clase 07 v la marca oponente
“DURATEX", reg'isu-ada en Ja clase |9, —ssscsssrsrmsnsirsnnansissss s sanssantarsasas s st a st s AT T AR RS SA A RS SRS R A RS SRS

Que, realizando el cotejo ortogrifico v fonético entre la solicitud de registro *DURATEC” y la marca
oponente “DURATEX", se advierte que la denominacion cuyo registro se solicita contiene similitudes
visuales y fonéticas de considerable magnitud, En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de
sus denominaciones, basta contrastarlas DURATEC - DURATEX, para verificar la semejanza visual y auditiva
entre los signos. La tnica diferencia visible es la letra final -ni siquiera es la silaba finals de las
denominaciones: es asi que la marca solicitada uniliza la letra C en reemplazo de la letra X de la marca
oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusion visual y auditiva, especialmente al considerar el
conjunto general con el gue los consumidores suelen identificar a las marcas, —----ceeemmrsr...

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresion auditiva

muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos, A continuacion, se detallan las similitudes
grificas y fonéticas entre las marcas en disputa; «=s-s-sessrrsmmrsemmsrmre s s s

DURATEC (marca solicitada), v
DURATEX (marca oponente)
Que, al respecto, ¢l Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas

idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca estd en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mis confundible que una marca idéntica, La prohibicidn del

""DERECHO DE MARCAS® = Jorge Otamendi. 9 Bd, CABA, Abeledo Perror, 2017 (3
Direetora Gdneral Intering
DireceigGeneral de Pragiedsd Induaeal
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confusion, Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sifabas o radicales o terminaciones comunes,
Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y B puwr [FJ 2), "Umus® y "Domus® (524), "Brerdn” y "Ereton”®
[f‘_.‘_;' 2), "Maxima” ¥ "Wlaxim's {5{?__} O A 0 o - e e b S 1 i o

De igual manera, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay™ aprobado por Resolucian DINAPI N® 259/2025: “La mayoria de Jos casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algin grado de
sitmditud entre los signos v los productos o servicios, lo que requiere un analisis mas detenido. En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basarid en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
oo se tebe detegdar ef registro de una marca cuando los elementos ¥ circunstancias del caso
mdiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un nesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos electos debe entenderse por contusion cualquier suposicion o percepeién erronea
por parte de un consunidor sobre la existencia de un vineulo entie las marcas en contlicto, los titulares de
dichas marcas o ef orgen « mnwt tal de Jos ;um fuctos v servicios designados por las marcas, cuando dicho
inelo e Fealidad HO ExiEhe. T — st niranns st s s e n s haan e smns s s te m A S R e

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
marca oponente "DURATEX” se encuentra registrada en la glase 19 para “Todos los articulos de la clase 19,
comprendiendose entre ellos materiales de construccién, piedras naturales y artificiales, cemento, cal,
mortero, yeso y grava, tuberfa de gres o de cemento, productos para la construccién de carreteras, asfalto,
pez y betiin, casas transportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas*
mientras que la marca en tramite de registro "“DURATEC" saliciti la cobertura para los productos de la clase
QL “Exclusivamente aerégrafos para colorear; miquinas afiladoras; maquinas afiladoras de cuchillas;
miquinas agricolas; bombas de aire comprimido; miaquinas de aire comprimido; motores de aire
comprimido, maquinas alisadoras; maquinas de aspiracién de aire; instalaciones de aspiracién de polvo
para limpiar; aspiradoras; diafragmas de bombas; bombas (maquinas); bombas (partes de méquinas o
motores); maquinas cortadoras; herramientas (méaquinas); herramientas de mano que no sean accionadas
manualmente; maquinas herramientas; maquinas mezcladoras; muescadoras (méquinas herramientas);
pilones (martillos); pilones (maquinas); mdquinas para pintar; pistolas para pintar; pistolas de cola
eléctricas; maquinas pu:'ven:adams* soldadoras e!éc-mcas, soldadores eléctricos; hierros de soldadura,
Eféﬁ'mm.f-. miqullnasmpfidum ATR—— A o

De la cobertura senalada, se puede colegir que aunque las marcas enfrentadas identifiquen
productos de clases distintas del nomenclador, los productos de la clase 07 que pretende amparar la marca
solicitada (tales como aerografos, miaquinas afiladoras, maquinas de aspiracion de aire, bombas, pistolas
para pintar, pmnlmz de cola eléctrica, soldadoras electricas) y los productos de la clase 19 que ampara la
marca oponente registrada (materiales de construccion) pueden compartir canales de distribucion, como
las ferreterias o tiendas de materiales de construccion, dirigiendose al mismo puablico pertinente:
constructores, carpinteros o consumidores en general que realizan mejoras en el hogar, —----sermeemmeeneenee

|1rm|| ICtOS 0 $ervicios, o para pro-ductos o servicios diferentes, cuando pudiera
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o de asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos, ¥, teniendo en cuenta que para
el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y
que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tenen un origen comiin, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre 1as MiSmMas, ---s-serrmrmrrsrr s e e e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezean en ellas, sine de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos™, s,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N* 1294/98 de Marcas: ésta Direccion General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas DURATEC solicitada en la clase 07 y
DURATEX registrada en la Clase 19, por tanto, carresponde confirmar la resolucidn recurrida,s=--s=seees

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 706 de fecha 12 de ]uhu de 2024 dictada pnr la
Direccion de Asuntos Marcarios LIBRIOSOS, s«cessssmremssmssmmmmmnnimsmms s s

Art. 22 DISPONER &l archivo de la solicitud de registro de la marca *DURATEC®, clase (17,
Acta N" 8003812022, solicitada a nombre de K PINTURAS S A oo memeeeaaen

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédul, -s-rsersrmsroreseseanszss

: lnl!llnlj ]
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* Compendio de Doctrina de !‘ruplr:Llri Inclustral, Supaerimtendencg e Incdustris v Comerein, Colomba, 2008



