# % GOBIERNOpgL | DIRECCIONNACIONAL
(0 AR ACUAY | Bifonons

Resolucién D.A.M.L n. ° @ @ @ 8 5 2

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC CONTRA DIEGO
ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA “EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” CLASE 39,——-—————————
Asuncién, 0 inn a
19 460 205

VISTO:

El expediente caratulado: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC contra DIEGO
- ARMANDO CABRAL BARRETO sobre oposicién al registro de marca “EL CORRE
CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” clase 39, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “'EL; ARRE
CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 39, en base a la marca ROAD
RUNNER en la clase 28 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si

las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley” a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quiep-testone sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda ducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los proéuctos;_ ‘ervicios
cuptquerasea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

otro sig!
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC CONTRA DIEGO
ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO ™E LA
MARCA “EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” CLASE 39— . cccereeev

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. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite yla
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “EL. CORRE
CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién ROAD RUNNER, se percibe

que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos

fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una mE5a, ——eev

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la*veracidad

de los alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC CONTRA DIEGO
ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EL CORRE CAMINQ PY TURISMO Y ETIQUETA” CLASE 39.-------eceeeeeev

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los reyuisizes qu:.'-+hacen
K

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: :"No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccio’n imitacion, frqduccz’o’n,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en ¢l sector pertinente deljz;ziblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vig.:..z, esta

Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC CONTRA DIEGO
ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICION AL REGISTRCG DE LA
MARCA “EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” CLASE 39,-----crnceecenen

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC contra DIEGO ARMANDO CABRAL
BARRETO sobre oposicién al registro de marca “EL CORRE CAMINO PY
TURISMO Y ETIQUETA” clase 39, Expediente n° 22104124 solicitada por DIEGO

ARMANDO CABRAL BARRETO. P

' Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registr a marca “EL\CORRE
CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” clase 39, Expediente\n® 22104124 splicitada
por DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETQ

Articulo 3.- NOTIFtQUESE por cédula. ~~f--oeefoetc ke o

ALVARENGA SUAREZ
Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA
WORLD GREEN NUTRITION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WGN” CLASE 05.

Asuncién, 19 AGD 2005
VISTO:

El expediente caratulado: HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. contra
‘WORLD GREEN NUTRITION, INC sobre oposicién al registro de marca “WGN?” clase 05,

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WGN?,
solicitada para la clase 05, en base a la marca HGW Y GREEN WORLD en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca ----------

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la-mistiiz-y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

lesione sus

rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda inducl directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cpalqujera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA

WORLD GREEN NUTRITION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA “WGN” CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

P

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “WGN” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién

HGW Y GREEN WORLD, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contest$ el traslado de la oposicién dentro del
* plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.

—

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

validez a losargumengos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA
WORLD GREEN NUTRITION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WGN” CLASE 05.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos g+ ra hacen
[($35]

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a

resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total 6-parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por €l cual se

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.° 437/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Sy Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA
WORLD GREEN NUTRITION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WGN” CLASE 05.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. contra WORLD GREEN
NUTRITION, INC sobre-oposicién al registro de marca “WGN”

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regist
Expediente n° 2161191 solicitada por WORLD
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ’
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OMMI UNITED (S) PTE. LTD. CONTRA ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“RADAR Y ETIQUETA” CLASE 12.

Asuncién, ']9 AGD 2025

VISTO:

El expediente caratulado: OMMI UNITED (S) PTE. LTD. contra ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO. LTD. sobre oposici6n al registro de marca “RADAR Y ETIQUETA”
clase 12, y;

CONSIDERANDO:

‘ Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marz: “R 4 NARY
. ETIQUETA”, solicitada para la clase 12, en base a la marca RADAR en la ‘clase 12

respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidén determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dgta-misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
a.gien lesione\gus dercchos Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquler
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OMMI UNITED (S) PTE. LTD. CONTRA ZHEJIANG GEELY

HOLDING GROUP CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“RADAR Y ETIQUETA” CLASE 12,

Resolucién D.AM.Ln. °

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 maszca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la

“.oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “R ADAR?” se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
RADAR, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

_novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OMMI UNITED (S) PTE. LTD. CONTRA ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“RADAR Y ETIQUETA” CLASE 12.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que 'a hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en e inciso "
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente delpiiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notortedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcazi. vig.. e, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

1 Dictamen n.° 579/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

rresponder asf en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OMMI UNITED (S) PTE. LTD. CONTRA ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“RADAR Y ETIQUETA” CLASE 12,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por OMMI
UNITED (S) PTE. LTD. contra ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO. LTD.
sobre oposicién al registro de marca “RADAR Y ETIQUETA” clase 12, Expediente n°
2312098 solicitada por ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO. LTD. —--------

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la maréa “RADARY clase 12,
Expediente n°® 2312098 solicitada por ZHEJIANG GEEL LDING GRQUP CO.
LTD.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. N [ 3 /

Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRENDENE S/A CONTRA ISABELINA ALDERETE DE
COLINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELISA
CONFECCIONES Y ETIQUETA”, CLASE 25.

Asuncién, 19 L&D 2003

VISTO:

El expediente caratulado: GRENDENE S/A contra ISABELINA ALDERETE DE
COLINA sobre oposicién al registro de la marca, ELISA CONFECCIONES Y ETI? TJETA,
clase 25, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ELISA
CONFECCIONES Y ETIQUETA solicitada para la clase 25, en base a la marca MELISSA en la
clase 25, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso_dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca,----------

! Articulo A5°.- El registro de\una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRENDENE S/A CONTRA ISABELINA ALDERETE DE
COLINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELISA
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Resolucién D.AM.Ln.°

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada ELISA CONFECCIONES Y ETIQUETA vy la marca oponente

MELISSA gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes

maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, entre las marcas en pugna: ELISA CONFECCIONES Y ETIQUETA (solicitada)
vs. MELISSA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la compzensi¢ - precisa
de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el

mercado.

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRENDENE S/A CONTRA ISABELINA ALDERETE DE
COLINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELISA
CONFECCIONES Y ETIQUETA”, CLASE 25.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadzs en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea 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. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ---------------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en comin, también es
cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningin momento

podran acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada.-------------------

Que, al profundizar en las diferencias entre ELISA CONFECCIONES Y ETIQUETA

(solicitada) vs. MELISSA (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el

punto de vista grifico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria ensefian que el
anglisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en

los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencia;-,;}z;iiﬁcas,
ortogrificas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada

una de ellas genera una impresién general claramente diferenciada.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "Lz confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a

varias ma wo som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la

UINAY ENtre SIgNOS que, AuUn campam'mdo una raiz comun, presentan mﬁa’mtes

onéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRENDENE S/A CONTRA ISABELINA ALDERETE DE
COLINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELISA
CONFECCIONES Y ETIQUETA”, CLASE 25.

05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos. y por lo

tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."---

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada ELISA CONFECCIONES cuenta,
con una etiqueta que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca
oponente. Asi podemos hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que

hacen que la etiqueta sea inica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la

demanda deviene improcedente.

MeNlssd

Solicitada Oponente

P

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ELISA
CONFECCIONES Y ETIQUETA vs. MELISSA no presenta riesgo de confusién en el mercado.

Por lo que su coexistencia no representa ninglin inconveniente legal.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de-

solicitud/de registro o se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

arca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la.».Jesente

articylo 2° de la Ley de'narcas n 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

I~
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LU

ACCION DEDUCIDA POR GRENDENE S/A CONTRA ISABELINA ALDERFTE DE
COLINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ‘“ELISA
CONFECCIONES Y ETIQUETA”, CLASE 25.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificimente sin

crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los

" elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 367/24 emitido porla

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
‘RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GRENDENE S/A contra ISABELINA ALDERETE DE COLINA sobre oposicién al

registro de la marca ELISA CONFECCIONES Y ETIQUETA, CWC n°
22105422 solicitada por ISABELINA ALDERETE DE COLINA

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites afolicteud-de regi. ;» de
marca ELISA CONFECCIONES Y ETIQUETA, clas¢ 25 Expedl nte n° 2210542
solicitada por ISABELINA ALDERETE DE CO A

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -

AL GA SUA
irectora
ntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROBERT BOSCH GMBH CONTRA CHUNG SING CHAO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOSHENGHUI Y
ETIQUETA” CLASE 11.

Asuncién, 20 A5G0 2025

-

VISTO:

El expediente caratulado: ROBERT BOSCH GMBH contra CHUNG SING CHAO
sobre oposicién al registro de marca “BOSHENGHUI Y ETIQUETA” clase 11, Y5ooremnmmennneneeas

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca
“BOSHENGHUIY ETIQUETA”, solicitada para la clase 11, en base a la marca BOSCH en la

clase 11 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n°® 1.294/98, las marcas son Signos ¢x i sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. ----------

! Articulo 15°.- Efegistrodg una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la pisma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien Jesi . Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

Pégiqa 1de4



¢ " GOBIERNO gL | DIRECCIONNACIONAL
(P ARACUAY | DEmGms

1856

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROBERT BOSCH GMBH CONTRA CHUNG SING CHAO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOSHENGHUI Y
ETIQUETA” CLASE 11.

Resolucién D.AM.Ln, °

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite yla

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas enla LCy de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BOSHENGHUI Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicién BOSCH se percibe que entre las mismas existen elementos que-+szhacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
.plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeld{a, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtu los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimigad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada p4 ra@g&istro. 2o

Que, por las femejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de

ssocigcion/confusiéon He marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROBERT BOSCH GMBH CONTRA CHUNG SING. CHAO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOSHENGHUI Y
ETIQUETA” CLASE 11.

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Ztrt. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 'y registro fuesen susceptibles de causar
conffusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por ¢ tual se

hubiese hecho conocido €l signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 323/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

f DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ROBERT BOSCH GMBH contra CHUNG SING CHAO sobre oposicién al registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROBERT BOSCH GMBH CONTRA CHUNG SING CHAO
SOBRE OPOSICION AL KEGISTRO DE LA MARCA “BOSHENGHUI Y
ETIQUETA” CLASE 11.

de marca “BOSHENGHUI Y ETIQUETA” clase 11, Expediente n° 2023249 solicitada
por CHUNG SING CHAO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
ETIQUETA” clase 11, Expediente n° 2023249 sefici
CHAO.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RED SURCOS PARAGUAY S.A. CONTRA
PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SUCROX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asuncién, 7 EaD 2025
VISTO:

El expediente caratulado: RED SURCOS PARAGUAY S.A. contra PROMOFARMA
S.A. sobre oposicién al registro de la marca SUCROX Y ETIQUETA, clase 05, y—-----------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca SUCROX
solicitada para la clase 05, en base a la marca SURCOS en la clase 05, por lo que corresponde a

esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, 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 vilidos como el derecho a constituir una marca. ---------

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RED SURCOS PARAGUAY S.A. CONTRA
PROMOFARMA S.A. SOBRE- OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SUCROX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, entre las marcas en pugna: SU/CROX (solicitada) vs. SUR/COS (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y

efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrdn coexistir pacificamente en el mercado.

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no es

lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el publico consumidor.-------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea v, 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. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una,ssnfusjjég entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ---------------

Que, al respecto, la doctrina més destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RED SURCOS PARAGUAY S.A. CONTRA
PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SUCROX Y ETIQUETA, CLASE 05.

las percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, Y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto ‘ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad Sfonética y

grifica »2

Que, también es importante destacar la situacién particular de los productos comprendidos
en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos,
veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y
amplitud, lo cual exige un anlisis minucioso y detallado en cada solicitud de registro, con el fin
de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y farmacéutico. Tal
enfoque adaptable permite que la clasificacién en esta clase refleje adecuadamente los avances y
.desarrollos que surgen en el 4mbito de la salud, incorporando nuevos productos y tecnologias.
Este enfoque no solo contribuye a un sistema de registro mis eficiente, sino que también asegura
que el sistema esté alineado con las demandas cambiantes y especificas de la industria, facilitando

un mercado transparente y seguro para los consumidores y profesionales de la salud.----------eveeeev-

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

N
nindez Novodg - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.

2Dr. Fe
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ACCION DEDUCIDA POR RED SURCOS PARAGUAY S.A. CONTRA
PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SUCROX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la “oresente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.

Que, la marca solicitada retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podré coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
_elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 299/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSQS
- RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
RED SURCOS PARAGUAY S.A. contra PROMOFARMA S.A. sobre oposicién al
registro de la marca SUCROX Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 2375435 solicitada
por PROMOFARMA S.A.
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Resolucién D.AM.Ln. °
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RED SURCOS PARAGUAY _SA-~_CONTRA
PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGI DE LA CA
SUCROX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\[ { \ )
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  SERENA GROUP S.A. CONTRA EMILCE ROSSANA
MARTINEZ DE CHAHADE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VITAL MIEL HONEY PLUS” CLASE 05.

Asuncidn,

20 450 2005

VISTO:

El expediente caratulado: SERENA GROUP S.A. contra EMILCE ROSSANA
MARTINEZ DE CHAHADE sobre oposicién al registro de marca “VITAL MIEL HONEY
PLUS” clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “VITAL MIEL
HONEY PLUS”, solicitada para la clase 05, en base a la marca VITAL HONEY en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas goﬁ o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como o expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. ----------

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

a o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  SERENA GROUP S.A. CONTRA EMILCE ROSSANA
MARTINEZ DE CHAHADE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VITAL MIEL HONEY PLUS” CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “VITAL MIEL
HONEY PLUS” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicionVITAL HONEY, se percibe que entre las mismas existen elementos que

las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos pianteag:« en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  SERENA GROUP S.A. CONTRA EMILCE ROSSANA
MARTINEZ DE CHAHADE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VITAL MIEL HONEY PLUS” CLASE 05.

Que, por las semejanzas mericionadas, esta Direccién considera que existir4 el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
K

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a

resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumieado ;. flta de

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccz'o’n tmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo”.

——

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.° 89/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
MECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR AT1A MION
"DEDUCIDA POR SERENA GROUP S.A. CONTRA EMILCE ROSSANA
MARTINEZ DE CHAHADE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VITAL MIEL HONEY PLUS” CLASE 05.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SERENA GROUP S.A. contra EMILCE ROSSANA MARTINEZ DE CHAHADE
sobre oposicién al registro de marca “VITAL MIEL HONEY PLUS clase 05, Expediente

n® 2146526 solicitada por EMILCE ROSSANA MARTINEZ DE
CHAHADE.

Articulo 2.- RECHAZAR Ila solicitud de registr la marca “VI MIEL
HONEY PLUS” clase 05, Expediente n® 2146526 sdlicitdda por EMILCE RQSSANA
MARTINEZ DE CHAHADE.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / 7\ ) ,//‘

NGA SUAREZ
ctora .. ..

tos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA
WORLD GREEN NUTRITION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WORLD GREEN NUTRITION” CLASE 05.

feancion: 9 9 h60 2015

VISTO:

El expediente caratulado: HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. contra
WORLD GREEN NUTRITION, INC sobre oposicién al registro de marca “WORLD
GREEN NUTRITION? clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WORLD
GREEN NUTRITION?”, solicitada para la clase 05, en base a la marca GREEN WORLD Y
HGW en la clase 05 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

o~

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, ----------

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la_misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medxdas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A TA AJEION
DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA
WORLD GREEN NUTRITION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WORLD GREEN NUTRITION” CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicidn; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “WORLD GREEN
NUTRITION?” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposiciéon GREEN-WORLD Y HGW, se percibe que entre las mismas existen
elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registrc de una mas g, ---

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.

Que, dg o

validez a lgg/argumentos dx la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

erdq con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

j4, para su registro.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA
WORLD GREEN NUTRITION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WORLD GREEN NUTRITION” CLASE 05.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir4 el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
{43

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n°® 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a

resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicidn.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccz’o’n imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por €l cual se

bubiese becho conocido €l signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n°® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por @ que

corresponde confirmar el Dictamen n.° 436/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
BCTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA
WORLD GREEN NUTRITION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WORLD GREEN NUTRITION” CLASE 05.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. contra WORLD GREEN
NUTRITION, INC sobre oposicién al registro de marca “WORLD GREEN
NUTRITION” clase 05, Expediente n° 2161364 solicitada por WORLD GREEN
NUTRITION, INC

NUTRITION, INC.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

"\ /{ Directora
¥ Asuntos Marcarios Litigiosos

prad
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS C.E.LS.A. CONTRA INDEX $.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “ROSUVIM” CLASE 05.

Asuncién, ZD 0 2025

Ad
VISTO:
El expediente caratulado: QUIMFA S.A. Y LABORATORIO DE PPODINCTOS

ETICOS CEILSA. contra INDEX S.A.CI sobre oposiciones al registro de marca
“ROSUVIM?” clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “ROSUVIM?,
solicitada para la clase 05, en base a la marca ROSUQUIM y ROSUMIBE, en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley" a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n°® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

>

! Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS C.E.LS.A. CONTRA INDEX S.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “ROSUVIM” CLASE 05.

Resolucién D.A.M.L n. °

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. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “ROSUVIM?” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de
oposiciones ROSUQUIM y ROSUMIBE , se percibe que entre las mismas existen elementos

que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.------—--stodeomme

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
“solicitada no redne las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
.plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de los W\zj}g\dos por la parte contraria, tal como lo dispone la nofmativa

pro
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS C.E.LS.A. CONTRA INDEX S$.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “ROSUVIM” CLASE 05.

Resolucién D.A.M.L n. °

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfano soi:- storga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[($3]

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n°® 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.

e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccz'o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del pdblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles :&f’i‘dﬂ!ﬂ?‘
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

correspbnde confirmar el Dictamen n.° 554/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

s gposiciones deducidas por corresponder asi en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS C.E.LS.A. CONTRA INDEX S.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “ROSUVIM” CLASE 05.

Por tanto,
LA DIRECTORA BE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
QUIMFA S.A. Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. contra
INDEX S.A.C.I. sobre oposiciones al registro de marca “ROSUVIM” clase 05,
Expediente n°® 2078244 solicitada por INDEX S.A.C.L

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro defa marga X OSUVIM”_,%OS,
Expediente n°® 2078244 solicitada por INDEX Sﬁf{f\ ( )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VINA CONO SUR S.A. CONTRA AITOR IDER
BALBO SAACI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CHACABUCO Y ETIQUETA, CLASE 33.

2K

— Asuncion, Z 0 AGG 2025
VISTO:

El expediente caratulado: VINA CONO SUR S.A. contra AITOR IDER BALBO

SAACI sobre oposicién al registro de la marca CHACABUCO Y ETIQUETA, clase 33

y-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca
CHACABUCO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 33, en base al registro de la marca
extranjero CONO SUR Y CONO SUR BICICLETA Y DISENO en la clase 33, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.--------------e----——-

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia
administrativa, al momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se
debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que

establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

—~——

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que
sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la
propia legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. ----

' Articulg’15°.- El regisero de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
uso exdlusivo de la mistha y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAE A LA
ACCION DEDUCIDA POR VINA CONO SUR S.A. CONTRA AITOK IDER
BALBO SAACI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CHACABUCO Y ETIQUETA, CLASE 33.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico
consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en

trimite y la oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones parael

registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia
podemos notar que la marca solicitada CHACABUCO Y ETIQUETA y la marca oponente
CONO SUR Y CONO SUR BICICLETA Y DISENO gramaticalmente al primer golpe de
vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia

entre las mismas.

Que, entre las marcas en pugna: CHACABUCO Y ETIQUETA (solicitada) vs.
CONO SUR Y CONO SUR BICICLETA Y DISENO (oponente), en conjunto y
sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias for&@cas y
conceptuales, como asf también del logotipo, lo que es esencial para evitar malentendidos en
la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite
una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes,
promoviendo asf una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual,

estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin

coexistir pacificamente en el mercado.

Que, al respecto, la doctrina més destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a
quien las percibe, de una sensacidn de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente

¢ las mismas.

discrepa

Que, de la coptrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen
elefmen¥ps diferentes &ntre si en las desinencias, que le otorgan suficiente distintividad. Al

n considera oportuno traer a colacién lo expuesto por el Dr. Jorge
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ¥INA CONO SUR S.A. CONTRA AITOR IDER

BALBO SAACI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CHACABUCO Y ETIQUETA, CLASE 33.

Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al “Andlisis del conjunto.
Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la conformacidn de la marca, se
ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de la‘sr mismas, a sus
radicales, por ser generalmente las partes que mds ficilmente retiene el consumidor.” As las
cosas, se advierte que en la denominacién cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es

notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podria darse una

coexistencia pacifica entre las mismas.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[recuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto
‘ocupa un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad

de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y

| grifica™. -

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea 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. Del andlisis en conjunto vemos que en su

conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una

- confusi6n entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las

mismas.

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunos disefios en comtn, también
es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningn
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VINA CONO SUR S.A. CONTRA AITOR IDER
BALBO SAACI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CHACABUCO Y ETIQUETA, CLASE 33.

5
FCa;

a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte

comun con la marca registrada.

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién
considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada yla

marca oponente tienen elementos las hacen diferentes. ademds de considerar gque la

existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva
marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjuntg.----------------

Que, es importante sefialar que la marca solicitada CHACABUCO cuenta con una

' etiqueta cuyo disefio es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de fx marca

oponente. Al analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos
aspectos confieren a la etiqueta una identidad Wnica, reforzando su diferenciacién respecto a
la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe

confusién grifica o visual que justifique la oposicién.

MERLOY
Mo o SWB

Oponente - -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VINA CONO SUR S.A. CONTRA AITOR IDER
BALBO SAACI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CHACABUCO Y ETIQUETA, CLASE 33.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, como tambien podemos visualizar que las
diferencias grificas entre las mismas son claras y perceptibles, por lo que esta direccién
considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas
de registro estipuladas el articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retne los
requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

. Que, la marca solicitada redne las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere
como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para

. elr egistro de una marca.

—~——

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente
sin crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro
retine los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién

~deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n°

53/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por

corresponder asi en derecho.
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

‘ . Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida
por VINA CONO SUR S.A. contra AITOR IDER BALBO SAACI sobre oposicién
al registro de la marca CHACABUCO Y ETIQUETA clase 33, Expediente n°
18109452 solicitada por AITOR IDER BALBO

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de
la marca CHACABUCO Y ETIQUETA clase 33, Expediente n° 18109452 solicitada
por AITOR IDER BALBO SAACL
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE ELUGAR A LA

ACCION DEDUCIDA POR VINA CONO SUR S.A. C AITOR IDER
BALBO SAACI SOBRE OPOSICION AL REGI E LA CA

CHACABUCO Y ETIQUETA, CLASE 33.

Articulo 3.- NOTIFIGUESE por cédula. / /\ ) /7 /.

AS EZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COLONIAL APART S.A. CONTRA MISION
GUARANI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MISION GUARANI S.A.” CLASE 39.

P

¢

Asunci(')n,
20 469 2025
VISTO:

El expediente caratulado: COLONIAL APART S.A. contra MISION GUAR ANI
SOCIEDAD ANONIMA sobre 6posicion al registro de marca “MISION GUARANI S.A.”
clase 39, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “MISION
GUARANI S.A.”, solicitada para la clase 39, en base a la marca MISION GUARAN I enla
clase 43 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia
administrativa, al momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se

debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que

establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que
sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la
propia legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones 2 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. ---

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
uso exclusivo de la yqisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
correspgfidan contra quign lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse-al reiero y al
grio que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociaciét entre los

giuiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COLONIAL APART S.A. CONTRA MISION
GUARANI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MISION GUARANI S.A.” CLASE 39.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interds del =iblico
consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en

trdmite y la oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el

registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “MISION
GUARANI S.A.” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con la marca base de oposicién MISION GUAR ANI se percibe que entre las mismas existen
elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza
distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de

una marca.

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
-plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo
establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al rio haber
ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos
planteados en la oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado per la parte
oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo

que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone

la normativa procesal.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COLONIAL APART S.A. CONTRA MISION
GUARANI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MISION GUARANI S.A.” CLASE 39.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existir4 el riesgo
de asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retne los requisitos que la
hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el
inciso “i” del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a

~ resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién. RS

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa
en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No
podm’ registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccio’n imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique €l signo, cuando su uso y registro fuesen
susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea

la manera o medio por el cual se hubiese becho conocido el signo”.

e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente,
esta Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 233/2, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COLONIAL APART S.A. CONTRA MISION
' GUARANI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO-DE LA
MARCA “MISION GUARANI S.A.” CLASE 39.

sobre oposicién al registro de marca “MISION GUARANI{ S.A” clase 39,
Expediente n° 2465610 solicitada por MISION GUARANI SOCIEDAD
ANONIMA.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
GUARANI{ S.A” clase 39, Expediente n° 2465
GUARANT SOCIEDAD ANONIMA .

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula

‘‘‘‘‘

Pigina 4 de 4



—

e

@ GOBIERNO pgr | DIRECCION NACIONAL

PARAGUAY | rrscronr

{B E: £ BN
Resolucién D.AM.L n. ° i ﬂ 5 0 @

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FOGOS RECORDE TNT
FOSFORITOS Y ETIQUETA” CLASE 13.

Asuncién, 2 U 51‘:3 2025
VISTO:
El expediente caratulado: BOOM S.A. contra WELLINTON CARLOS DE

OLIVEIRA sobre oposicién al registro de marca “FOGOS RECORDE TNT FOSFO%; {TOosY
ETIQUETA” clase 13, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FOGOS
RECORDE TNT FOSFORITOS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 13, en base a ]a marca
BOOM FOSFORITOS en la clase 13 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso-dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuent-aq para

precautelar otros derechos o intereses, tan vélidos como el derecho a constituir una marca, -----—--

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de }4 misma ya ¢jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quién lesione sus §erechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigfo que pueda indudir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FOGOS RECORDE TNT
FOSFORITOS Y ETIQUETA” CLASE 13.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la

oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

—

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FOGOS RECORDE
TNT FOSFORITOS” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con la marca base de oposicion BOOM FOSFORITOS se percibe que entre las mismas existen
elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca, ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que deriv en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FOGOS RECORDE TNT
FOSFORITOS Y ETIQUETA” CLASE 13.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no redne los requisitos que jd hacen
[<$3.:]

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede 2

resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccz’o’n imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total e parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar

| confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

‘ hubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.” 470/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

‘ oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FOGOS RECORDE TNT
FOSFORITOS Y ETIQUETA” CLASE 13.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BOOM
S.A. Contra WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA sobre oposicién al registro de
marca “FOGOS RECORDE TNT Y ETIQUETA” clase 13, Expediente n° 2301317
solicitada por -WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de lam
TNT Y ETIQUETA” clase 13, Expediente n® 230
CARLOS DE OLIVEIR A.

a “FOGOSRECORDE

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,| { ) / Lo
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GRUPO APANE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AZOGUARD, CLASE
0s.

Asuncién, 27 AGD 2005
VISTO:

El expediente caratulado: SOMAX AGRO S.A. contra GRUPO APANE S.A. sobre
oposicién al registro de la marca AZOGUARD, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AZOGUARD
solicitada para la clase 05, en base a [a marca AZOMAX en la clase 01, por lo que corresponde a

esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

. limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. ----------

P

! Ar:?élo 15°.- El reglstro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
eﬁcl ivo de la misma y ale jercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
/ " confra qmen lesione sus d¢rechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier

otrp 51gno que pueda-irdycir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
|

e figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GRUPO APANE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AZOGUARD, CLASE
05. —

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas enla LCy de Marcas.

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en cbntrowfsia, se
puede observar que la marca solicitada AZOGUARD y la marca oponente AZOMAX presentan
diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas
marcas estin compuestas de manera distinta, las desinencias de las mismas son muy diferentes
GUARD - MAX, que permite establecer una clara diferenciacién entre ambas

denominaciones.

Que, entre las marcas en pugna: A/ZO/GUARD (solicitada) vs. A/ZO/MAX
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el

mercado.

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no

es lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el pubiico consurs-Jor.--

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

te (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

iales desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea v, el resultado que

njunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GRUPO APANE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AZOGUARD, CLASE
0s.

posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto
dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, --------------

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprchensién espontdnea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

las percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[recuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflic<.. “ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincretica, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gm’ﬁm”z.—-

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre gque esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

articulo 2°de la e marcas n © 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidag’

Llamcntos de Derecho de Marcas - pag. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GRUPO APANE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AZOGUARD, CLASE
0s.

Que, la marca solicitada retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusi6n al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 220/25 emitido porla
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deduc1da por

S.A.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimi

S.A.

A
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula:

Dlrcccian de Asyntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CH1 CLASE 25.

Asuncidn, 2] AGD 2025
VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra JOSE LUIS FELIX CHILAVERT
GONZALEZ sobre oposicidn al registro de la marca CH1 clase 25 y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CH1, solicitada
para la clase 25, en base a la marca GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (SLOGAN) en la clase

28, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.-------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. ----------

" Agticulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

~exdlusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

;o . . . . .
/ qontra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

/‘\,/ btro signo que plieda Iyducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CH1 CLASE 25.

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia pbdemos
notar que la marca solicitada CH1 y la marca oponente GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO

(SLOGAN) gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes

maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, es importante mencionar que la denominacién CH1 ya se encuentra registrada y
coexisten con la marca oponente bajo los registros nrs°, 587.155, 587.154 y 571.300. Por

consiguiente el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca CHI.----e-mrreeeeevev

Que, entre las marcas en pugna: CHI1 (solicitada) vs. GH1S - GRANDE HAY UNO
SOLO (SLOGAN) (oponenté), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién
precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en
la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrén coexistir pacificamente en el

mercado.

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

vocablos de fantasia evocan una idea diferente en la mente del consumidor que es otro punto a

tener en cuenta, pues evitari que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CH1 CLASE 25.

las percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen
elementos diferentes entre sf en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al
respecto, esta Direccién considera oportuno traer a colacién lo expuesto por el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al “Andlisis del conjunto.
Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la conformacion de la marca, se ba
reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus mdz'cales,
por ser generalmente las partes que mds facilmente retiene el consumidor.” Asi las cosas, se advierte
que en la denominacién cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente

diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podria darse una coexistencia pacifica

entre las mismas.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y

grifica »2

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea v, el resultado que

arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

osibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impr

muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusix.entre
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CH1 CLASE 25. 5

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en comiin, también es

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusidn, y en ningtin momento

podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acomparia al
elemento comun otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada.---------------------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

tienen elemen las hacen diferen emis de considerar que la existencia de partes

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. - e

Que, la marca solicitada retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como;

la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para ¢l registro

de una marca.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin

crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 120/25 emitido por la
jefatura de Drimera Sala’y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

dereche:

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CH1 CLASE 25.

o

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GREAT CUP S.A. contra JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ sobre
oposicién al registro de la marca CH1 clase 25, Expediente n°® 2473403 solicitada por
JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ. ,

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la
marca CHI clase 25, Expediente n° 2473403 solicit
CHILAVERT GONZALEZ.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CH1 CLASE 28.

Asuncién, 21 AGD 7075
VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra JOSE LUIS FELIX CHILAVERT
GONZALEZ sobre oposicién al registro de la marca CHI clase 28 y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CH], solicitada
para la clase 28, en base a la marca GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (SLOGAN) en la clase

28, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.-------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lf:y1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, 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 vilidos como el derecho a constituir una marca. ----------
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor,

. corresponde a esta instancia administrativa realizar el anélisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada CH1 y la marca oponente GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO
(SLOGAN) gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes

maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, es importante mencionar que la denominacién CH1 ya se encuentra registrada y
coexisten con la marca oponente bajo los registros nrs°, 587.155, 587.154 y 571.300. Por

consiguiente el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca CH1.----------------

Que, entre las marcas en pugna: CH1 (solicitada) vs. GH1S - GRANDE HAY UNO
SOLO (SLOGAN) (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién
precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en
la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacién clara y efectiva tanito a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrdn coexistir pacificamente en el

mercado.

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

vocablos de fantasfa evycan una idea diferente en la mente del consumidor, que ss-otre punto a

n{cuenta, pues gvitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CH1 CLASE 28. i

Resolucién D.AMLn.° 0 * ft

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién espontdnea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
las percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen
elementos diferentes entre s en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al
respecto, esta Direccién considera oportuno traer a colacién lo expuesto por el Dr. Jorge
.Otamendi, en su obra DERECHQw DE MARCAS, quien se refiere al “Andlisis del conjunto.
Dartes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que bace a la conformacion de la marca, se ba
reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales,
por ser generalmente las partes que mds facilmente retiene el consumidor.” Asi las cosas, se advierte
que en la denominacién cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente
diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podria darse una coexistencia pacifica

entre las mismas.

Que, asf también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds

[recuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
., L ., .«

arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto ocupa

un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética vy

grifica »2

Que, izar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marca ya e@stente (base de oposicién), las marcas en cuestion deben ser analizadas en su

entos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CH1 CLASE 28.

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, 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. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ------------

Que, en efecto, si bien es cierto as comparten algunas letras en comin, también es
cierto gue ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningtin momento
podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comun con la marca registrada.--------------<-----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia despartes

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, se puede notar que~a solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que redne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.

Pigina 4de 5




GOBIERNO pg1 | DIRECCION NACIONAL

I) AR AGU AY DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

oo

Resolucién D.AUM.L n. ° O @ @ ;'? Ri 5

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA JGSE LUIS. FELIX
CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

CH1 CLASE 28.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podr4 coexistir pacificamente sin

crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 121/25 emitido porla

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GREAT CUP S.A. contra JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ sobre
oposicién al registro de la marca CH1 clase 28, Expediente n° 2473398 solicitada por
JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.

marca CHI clase 28, Expediente n° 2473398 solicitada pgr JOSE LUIS FELIX
CHILAVERT GONZALEZ.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la soljeftud de regﬁirﬁo dela

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAU PARAGUAY S.A., PICPAY
INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Y CLOUDCRM S.A. CONTRA RAIDOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PICPAY Y ETIQUETA, CLASE
36.

Resolucién D.A.M.L n. °

Asuncién, 71 LGl 2025
VISTO:
El expediente caratulado: BANCO ITAU PARAGUAY S.A., PICPAY INS1: -UICAO

DE PAGAMENTO S.A. Y CLOUDCRM S.A. contra RAIDOS S.A. sobre oposicién al registro
de marca “PICPAY Y ETIQUETA?” clase 36, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “PICPAY Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 36, en base a la solicitud y registro de las marcas PIK,
PICPAY, PICPAY Y ETIQUETA Y PICPAY FAMOSISIMA MARCA, Y PYX PAY clase 36

respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

~—

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley” a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n°® 1.294/98, las marcas son signo. ue sirven

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAU PARAGUAY S.A., PICPAY
INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Y CLOUDCRM S.A. CONTRA RAIDOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PICPAY Y ETIQUETA, CLASE
36.

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 vilidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registzo de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada PICPAY Y ETIQUETA y PIK, PICPAY, PICPAYY
ETIQUETA Y PICPAY FAMOSISIMA MARCA, Y PYX PAY oponentes, se observa a simple
vista que las mismas es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de

produccidn).

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, €l
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir

servicios muy relacionados de la clase 36 (tales como servicios bancarios y financieros), lo

que nos da la pauta que la oposicién sea declarada procedente.
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dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles

entre si, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o asociacién.

Que, tras el anilisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que
claramente hay riesgo de confusién ya que en el caso de autos se constaté la posibilidad de que la
solicitud presentada pueda inducir a confusién o asociacién, directa o indirectamente, con
relacién a las marcas presentadas y registradas con anterioridad y de manera tal que el consumidor

pueda creer que tienen un origen comun.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que iahacen
“K:»

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

A

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccz’o’n imitacion, traduccion,

transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAU PARAGUAY S.A., PICPAY
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PICPAY Y ETIQUETA, CLASE
36.

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por ¢l cual se
bubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direcci6n considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
corresponde confirmar el Dictamen n.° 271/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
BANCO ITAU PARAGUAY S.A., PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Y CLOUDCRM S.A. contra RAIDOS S.A. sobre oposiciones al registro de marca

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regispt®
ETIQUETA” clase 36, Expediente n°® 2440485 soljci

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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Asuncidn,
75 430 20
VISTO: Ly e
El expediente caratulado: BANCO ITAU PARAGUAY S.A., PICPAY INSTITUICAO
DE PAGAMENTO S.A. Y CLOUDCRM S.A. contra RAIDOS S.A. sobre oposicién al registro

de marca “PICPAY Y ETIQUETA” clase 35, vs

~CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “PICPAY Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la solicitud y registro de las marcas PIK,
PICPAY, PICPAY Y ETIQUETA Y PICPAY FAMOSISIMA MARCA, Y PYX PAY clase 35

respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

! Articulo 15°.- El registro 8¢ una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo ge la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

ontra gyien lesione sus derechds. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una-marcs. S ———

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite yla

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada PICPAY Y ETIQUETA y PIK, PICPAY, PICPAY Y
ETIQUETA Y PICPAY FAMOSISIMA MARCA, Y PYX PAY oponentes, se observa a simple
vista que las mismas es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (fomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de

produccion).

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que Las marcas en cuestidn tienen por finalidad distinguir
servicios muy relacionados de la clase 35 (tales como publicidad, gestiones comerciales,

trabajos de oficina), lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada procedente.-------------
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35.

s

[

dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles

entre sf, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o asociacién.

Que, tras el andlisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien iene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que
claramente hay riesgo de confusién ya que en el caso de autos se constaté la posibilidad de que la
solicitud presentada pueda inducir a confusién o asociacién, directa o indirectamente, con

relacién a las marcas presentadas y registradas con anterioridad y de manera tal que el consumidor

pueda creer que tienen un origen comun.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que 'a.marca
solicitada no redine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca, -~

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir4 el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no redne los requisitos que la hacen
“«K:y

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el _secter_pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

Pigina3 de 4




" GOBIERNOpgL | DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD
& PARAGUAY | iNteLEcTUAL

R 8
AN BT G 1 Y
. 3§ | £73 a N
Resolucién D.AM.L n. ° Vo VoW

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAU PARAGUAY S.A., PICPAY
INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Y CLOUDCRM S.A. CONTRA RAIDOS S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PICPAY Y ETIQUETA, CLASE
3s.

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cmzl se

hubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reune los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 270/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
BANCO ITAU PARAGUAY $.A., PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Y CLOUDCRM S.A. contra RAfDOS S.A. sobre oposicio istro de marca
“PICPAY Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2440487 sojiitada por RA{DOS S.A.-

Articulo 2.- RECHAZAR la sohc1tud de registtof de\ la marca “PICPAY Y

Direccién d& Asuntos Marcarios Litigiosos
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DEDUCIDA POR DIANA L. JARA FALCON CONTRA MARIA PAZ VALDEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ULA ULA” CLASE

Asuncién, Z ] JUH 1025
VISTO:

El expediente caratulado: DIANA L. JARA FALCON contra MARIA PAZ VALDEZ
sobre oposicién al registro de marca “ULA ULA” clase 25, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “ULA ULA”,
solicitada para la clase 25, en base a la marca ULA ULA en la clase 35 respectivamente, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas porla leyl a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece Ia ley regulatona,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como o expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vdlidos como el derecho a constituir una marca. ----e----

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede asu titular el derecho al uso
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Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite yla

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “ULA ULA” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicién ULA ULA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca, ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
_.plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeld{a, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone- Ja neemativa

procesal.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
'DEDUCIDA POR DIANA L. JARA FALCON CONTRA MARIA PAZ VALDEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ULA ULA” CLASE
25.

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n°® 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se proccde a

resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los 'szgnos que constituyan wuna reproduccio’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notorsemente

« conocido en el sector pertinente del ptiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

* corresponde confirmar el Dictamen n.° 271/18, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por DIANA
ARCON contra MARIA PAZ VALDEZ sobre oposicién al registro demarca

Pigina 3 de 4



w% GOBIERNO L Dl(RECCl(.’)‘N NACIONAL
(3 BARAGUAY | Bimeinsd

M
Resolucién D.AMLn.>__ L) £ [ 25 G

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIANA L. JARA FALCON CONTRA MARIA PAZ VALDEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ULA ULA” CLASE
25.

“ULA ULA” clase 25, Expediente n° 1524537 solicitada por MAR[A PAZ
VALDEZ N

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
Expediente n° 1524537 solicitada por MARIA PAZ V,

ULA ULA” dase 25,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

-\ Directora
AXuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LAURO RAATZ S.A. CONTRA INDEGA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YERBA MATE INDEGA, LA YERBA
PARAGUAYA ETIQUETA Y SLOGAN” CLASE 30.

Asancién, 9 1 Ji3; 9005

VISTO:

—~—

El expediente caratulado: LAURO RAATZ S.A. contra INDEGA S.A. sobre oposicion
al registro de marca “YERBA MATE INDEGA, LA YERBA PARAGUAYA ETIQUETA Y
SLOGAN? clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ‘f‘tEERBA
MATE INDEGA, LA YERBA PARAGUAYA ETIQUETA Y SLOGAN?, solicitada para la
clase 30, en base a ART. 2 Inc k), INDICACION GEOGRAFICA, en la clase 30
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas porla lt:y1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

! Articulo
exclusivo

°.- El registro de una
de la misma y a ejercer a

arca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
te los rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
en lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y ai tiso de-vdalquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LAURO RAATZ SA. CONTRA INDEGA S.A. SOBRE

. OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YERBA MATE INDEGA, LA YERBA

PARAGUAYA ETIQUETA Y SLOGAN” CLASE 30.

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, ---------

, Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “YERBA MATE
INDEGA, LA YERBA PARAGUAYA ETIQUETA Y SLOGAN?” se observa a simple vista que
la misma es indefectiblemente un término que sirve en el comercio para calificar al producto, por
lo que tampoco puede ser registrado como marca, ya que constituye un signo que se encuentra
entre las prohibiciones absoluta de la Ley 1294/98 de Marcas.

Que, la marca solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la
fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos 1ndlspensables para el reglstro

de una marca. .

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteadoé en la

oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desintergs-del solititante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

hechos alegadgs por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LAURO RAATZ S.A. CONTRA INDEGA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YERBA MATE INDEGA, LA YERBA
PARAGUAYA ETIQUETA Y SLOGAN” CLASE 30.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.

Que, la denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen un signo registrable
y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “k” delarticule 2 dela
Ley n° 1.294/98 De Marcas. -

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a

resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplz'thZe el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de-:ggistro

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, pof lo que

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LAURO RAATZ S.A. CONTRA INDEGA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YERBA MATE INDEGA, LA YERBA
PARAGUAYA ETIQUETA Y SLOGAN” CLASE 30.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
RAATZ S.A. contra INDEGA S.A. sobre oposicién al registro de marca “YERBA
MATE INDEGA, LA YERBA PARAGUAYA ETIQUETA Y SLOGAN?” clase 30,
Expediente n° 1351036 solicitada por INDEGA S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
INDEGA, LA YERBA PARAGUAYA ETIQUETA Y $1.0G
n°® 1351036 solicitada por INDEGA S.A.

Articulo 3.- NOTIF{QUESE por cédula. d { ) /

MATE
Y clase 30, Expediente

Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUNSET S.A.C.I.S. CONTRA NEUMATICOS DEL PARAGUAY
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA,
CLASE 12.

Asuncion, 9 ) ARD 2005
VISTO:

El expediente caratulado: SUNSET S.A.C.IS. contra NEUMATICOS DEL
PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L.) sobre
oposicién al registro de la marca NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA clase 12, 5. -----mreeeeee-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca NEUPAR NEW
FORZA'Y ETIQUETA, solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca XBRI FORZA
AT en la clase 12, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciofies otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en 1a propia

—El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUNSET S.A.C.S. CONTRA NEUMATICOS DEL PARAGUAY
SOCIEDAD DE RESPONSARILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA,
CLASE 12.

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. ----------

’ Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite yla
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, resulta relevante destacar que el oponente, en su escrito de oposicion, ha acreditado
su calidad de titular de las marcas XBRI FORXA AT, Reg. n° 588.862, para la clase 35 y Reg.
584.859 para la clase 12 y XBRI FORZA PLUS, Reg. n° 588.863. Ademis cuenta con

solicitudes.

Que, en cuanto al alcance de la proteccién solicitada; la solicitud de registro
NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 12,
especificamente: “Neumdticos sin cdmara, newmdticos para automdviles, para tractores, para
camiones, para quitanieves, neumdaticos pic/eup—mv, accionadores lineales newmdticos o hidrdulicos
. para vebiculos terrestres, inserciones de espuma para newmdticos, fundas para ruedas de recambio /

Sundas para ruedas de auxilio / fundas para newmdticos de refaccion, bandas dz rod . 'wra para

recauchutar neumdtico.r, clavos pam neumdticos / tacos Pﬂrﬂ neuma’tz'co:, cubiertas para neuma’ticos,

Pigina2de 9




¢ %% GOBIERNO g1 | DIRECCION NACIONAL
() PARACURS | Biionbys

"sﬁ

Resolucién D.A.M.L n. ° x ﬁ g ? ]

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUNSET S.A.C.1.S. CONTRA NEUMATICOS DEL PARAGUAY
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA,
CLASE 12.

reparar cdmaras de aire; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumaticos de vehiculos;
vdlvulas de cubiertas de newmdticos; fundas para neumdticos de refaccion;  dispositivos
antiderrapantes para cubiertas de neumdticos de vebiculos; contrapesos para equilibrar ruedas de

vebiculos”,

Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante destacar que el
periodo probatorio el oponente presenté un informe pericial en el cual se realizé comparacién del
producto en el cual se concluy6 que: “Las caracteristicas de los productos dubitados son parecidas a
los productos originales de las marcas XFORZA, XBRI FORZA AT y XBRIFORZA PLUS, puesto

que ambos son del mismo tipo de producto, cubiertas para vebiculos”.

Que, por consiguiente, el peritaje aportado constituye un respaldo objetivo y concluyente
que corrobora el argumento central de la parte oponente: la coexistencia en el mercado de las
denominaciones enfrentadas, aplicadas a un mismo tipo de roducto, afecta la distintividad

p P p

marcaria y atenta contra la funcién esencial de la marca como signo de identificacién del

origen empresarial.

Que, ahondando atn mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendj, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “Ez las oposiciones en una
misma clase se ha admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que

amparan las marcas una "marcada_similitud”, una "indudable proxz'mz'dad " una ”aﬁm’dad "0

ugar a oposiciones de este tipo frente 'a supuestos de mala fe, deslealtad

ercm?\ 0 "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
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POR LA CUAL SE DECLARA“PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUNSET S.A.C.LS. CONTRA NEUMATICOS DEL PARAGUAY
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA,
CLASE 12.

de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

comiin, >

Que, desde un andlisis ortogrifico, se advierte que las denominaciones “XBRI
FORZA AT” y “NEUPAR NEW FORZA” comparten elementos sustanciales. En particular, el
término “FORZA”, lo que constituye una apropiacién parcial del signo previamente registrado
por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta

la capacidad distintiva del signo preexistente.

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas XBRI FORZA AT y NEUPAR
NEW FORZA, es posible concluir que existe una similitud que va mis alld de lo accesorio o
secundario. Si bien el andlisis de lossignos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo
determinante es la impresién de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este
enfoque, ambos signos comparten un evidente “aire de familia” que puede inducir a error, ya sea

por confusién directa (confundir una marca con otra) o confusién indirecta (presuponer un

vinculo empresarial o de origen comun entre ambas).

Que, en atencién a lo precedentemente expuesto, corresponde destacar qui - .arante el
periodo probatorio el oponente acompafié un informe pericial en el que se procedié a la
comparacién de los productos en conflicto. Dicho estudio concluyé categéricamente lo siguiente:
Segiin lo expuesto_en la seccion de andlisis ) comparacion, el disefio y color de los productos

5

Aubitados, al #0 ser originales, inducen a la confusion a los eventuales consumidores respecto de los

? OTAMEND], ]o%e. DERECHO
8va| Ed.

Pigina4de 9

e
I“



gy RN . DIRECCION NACIONAL
¢ 4 GOBIERNOpgL | DIRECCI Y
Y # PARAGUAY | trrircroar

Resolucién D.A.M.L n. °_@—'@ @ 8 ? i

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUNSET S.A.C.LS. CONTRA NEUMATICOS DEL PARAGUAY
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L.) SOBRE
‘OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA,
CLASE 12.

Que, en consecuencia, el igforme técnico no solo respalda la tesis de la semejanza
ortogrifica, fonética y conceptual entre los signos enfrentados, sino que ademds demuestra
que esa similitud se ve reforzada en el plano visual y grifico, generando un riesgo concreto y
efectivo de confusién en el mercado. Esta circunstancia vulnera el principio de distintividad y
atenta contra la funcién esencial de la marca como medio de identificacién del origen

empresarial, produciendo un escenario de dilucién marcaria.

Que, en ese sentido, al examinar las denominaciones NEUPAR NEW FORZA y XBRI
FORZA AT, se advierte que ambas comparten el elemento FORZA, el cual adquiere un rol
protagénico dentro de la construccién marcaria. Desde el punto de vista de la impresién en el
publico, la repetida presencia de este vocablo genera un impacto que puede inducir a error o,
cuanto menos, a una asociacién indebida en la memoria del consumidor, dado que el recuerdo

del signo “FORZA” tiende a superponerse en ambas denominaciones.

Que, si bien los signos presentan diferencias en sus elementos acompafiantes (‘NEUPAR
NEW”y “XBRI ... AT?), éstos resultan secundarios frente al protagonismo conceptual y fonético
del término “FORZA”, que se percibe como el ndcleo distintivo. En consecuencia, el consumidor
medio —que carece de un andlisis “exhaustivo y se gufa por impresiones generales y recuerdos

inmediatos— podria vincular ambas marcas con un mismo origen empresarial o, al menos, con

empresas relacionadas.

4s favorece la dilucién del caricter distintivo del signo que utiliza “FCI<ZA” como

dlemento central. Esto debilita la capacidad de la marca de generar una impresién tnica,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUNSET S.A.C.1.S. CONTRA NEUMATICOS DEL PARAGUAY
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA,
CLASE 12.

despojindola progresivamente de su fuerza diferenciadora y atentando contra su funcién esencial

de identificacién empresarial.

Que, dichas afirmaciones no constituyen meras conjeturas, sino que se encuentran
debidamente acreditadas en las pruebas aportadas por la parte oponente, quien no solo
demuestra la notoriedad y posicionamiento en el mercado de la marca XBRI FORZA AT,
sino que ademis se ve corroborado por el informe pericial, el cual concluye yue tanto la
solicitud de registro como los signos registrados pueden generar confusién visual y fonética en
el ptblico consumidor. Esta confusién resulta especialmente probable debido a ia similitud
ortogrifica, grifica y conceptual existente entre los elementos predominantes de las marcas, lo

cual incrementa la posibilidad de error respecto al origen empresarial de los productos. --------------

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendji, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacién a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente

utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en_el cotejo es

riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del paiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademds de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, podemos notar que la notoriedad de la

misma se encuentra debidamente probada, conforme a las documentales aportadas al momento

de promover oposicion

resulta par larmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuest.sn no son

1dent1cas co parten ele ntos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos

* “DEFREGHO IDE MARCAS” - ] rge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran

similitudes relevantes en el plano_denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de

productos dirigidos al mismo publico objetivo, refuerza la percepcién de un vinculo empresarial

o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusidén, tanto directa como

indirecta.

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotefo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud con ofusionista son el grifico, el Sfonético y el

ideoldgico: es la regla Jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusion se plantee en

cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido™,

Que, esta Direccién estima que no resulta atendible la alegacién de desconov.miento por

parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias
similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético,

ortogrifico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusién

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no

podifa ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: “El objetivo primero de la Ley de
Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse mds
a las semejanzas las diferencias’, ya que éstas ban de provocar la confusidn. Como explica

Breuer Morgho, "la sz'mzl‘Yd general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que
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aparezcan en ellas, sino de los clementos semejantes o de la semejante disposicion de esos

elementos”.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no redne las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por consiguiente, esta Direccién estima que la marca solicitada incurre en las
causales prohibidas previstas en el articulo 2, inciso “i”, de la Ley n.2 1.294/98 de Marcas, por

cuanto la denominacién solicitada es susceptible de generar riesgo de confusién o asociacién

indebida con una marca preexistente.

Que, asimismo, se constata la configuracién de la causal prevista en el Art. 2 inc. (g) de la
Ley de Marcas que establece: “No podrd registrarse como marcas los signos que constituyan una
reproduccion imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de signos
distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece
a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso
Y registro fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique

un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cu-.quiera sea

la manera o medio por el cual se bubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera-que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estiplﬂfias la Ley n®\1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde revocar el Dictamen n.° 325/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SUNSET S.A.C.LS. contra NEUMATICOS DEL PARAGUAY SOCIFDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L.) sobre oposicién al :Qgistro dela
marca NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA clase 12, Expediente n° 24103545
solicitada  por NEUMATICOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L). e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la/marca NEUPX NEW
FORZA 'Y ETIQUETA clase 12, Expediente 4103545 solicitada por
NEUMATICOS DEL PARAGUAY SOCIED DE RESPONSABJLIDAD
LIMITADA (NEUPAR S.R.L). / < \

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ‘ 2

ALV, GA SYAREZ
Directora
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Asuncién, 9 7 AG0D 2005
VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.AE. y SUNSET S.AC’S. contra
NEUMATICOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(NEUPAR S.R.L.) sobre oposicién al registro de la marca NEUPAR NEW FORZA Y
ETIQUETA clase 35, .

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca NEUPAR
NEW FORZA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca FORZA
clase 12 y XBRI FORZA AT en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si

las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas porla ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Pigina 1de 9




; ’%( GOBIERNO prsL DIRECCION NACIONAL
4

! 3 DEPROPIEDAD
# PARAGUAY | wisiecTuarL

Resolucién DAMLn.° 0 U U 8 7 2

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y SUNSET S.A.C.LS. CONTRA
NEUMATICOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(NEUPAR S.R.L.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NEUPAR
NEW FORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

g
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para
g p

precautelar otros derechos o intereses; tan validos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, en lo que respecta a la primera oposicién, se advierte que las denominaciones
“FORZA” y “NEUPAR NEW FORZA” comparten elementos sustanciales. En particular, el
término “FORZA?, lo que constituye una apropiacién parcial del signo previamente registrado

por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta

la capacidad distintiva del signo preexistente.

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas FORZA y NEUPAR NEW
FORZA, es posible concluir que existe una similitud que va més alld de lo accesorio o secundario.
Si bien el anilisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante
es la impresién_de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos

signos cefnparten ux evidente “aire de familia” que puede inducir a error, ya sea por confusién

pa marca con otra) o confusién indirecta (presuponer un vinculo
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Que, lo que respecta a la segunda oposicién, corresponde destacar que durante el
periodo probatorio ¢l oponente acompafié un informe pericial en el que se pxbcedio’ ala
comparaci6n de los productos en conflicto. Dicho estudio concluyé categéricamente lo siguiente:
Segtin lo expuesto en la seccion de andlisis y comparacion, el diserio y color de los productos

dubitados, al no ser originales, inducen a la conffusion a los eventuales consumidores respecto de los

Que, en consecuencia, el informe técnico no solo respalda la tesis de la semejanza
ortogrifica, fonética y conceptual entre los signos enfrentados, sino que ademds demuestra
que esa similitud se ve reforzada en el plano visual y grifico, generando un riesgo concreto y
efectivo de confusién en el mercado. Esta circunstancia vulnera el principio de distintividad y
atenta contra la funcién esencial de la marca como medio de identificacién del origen

empresarial, produciendo un escenario de dilucién marcaria.

Que, en ese sentido, al examinar las denominaciones NEUPAR NEW FORZA y XBRI
FORZA AT, se advierte que ambas comparten el elemento FORZA, el cual adquiere un rol
protagdnico dentro de la construccién marcaria. Desde el punto de vista de la impresi6n en el
publico, la repetida presencia de este vocablo genera un impacto que puede inducir a error o,

cuanto menos, a una asociacién indebida en la memoria del consumidor, dado que el recuerdo

del signo “FORZA” tiende a superponerse en ambas denominaciones.

7
Que, si bien Igs signos presentan diferencias en sus elementos acompafiantes (“NEUPAR
NEW”y ... AT™), éstos resultan secundarios frente al protagonismo conceptual y fonético

, que se percibe como el nticleo distintivo. En consecuencia, el consumidor
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inmediatos— podria vincular ambas marcas con un mismo origen empresarial o, al menos, con

empresas relacionadas.

Que, por lo tanto, la concurrencia de las expresiones NEUPAR NEW FORZA y XBRI
FORZA AT en el mercado no solo conlleva un riesgo de confusién directa o indirecta, sino
que ademds favorece la dilucién del caricter distintivo del signo que utiliza “FORZA” como
clemento central. Esto debilita la capacidad de la marca de generar una impresién unica,
despojindola progresivamente de su fuerza diferenciadora y atentando contra su.funci4n esencial

de identificacién empresarial.

Que, dichas afirmaciones no constituyen meras conjeturas, sino que se encuentran
debidamente acreditadas en las pruebas aportadas por la parte oponente, quien no solo
demuestra la notoriedad y posicionamiento en el mercado de la marca XBRI FORZA AT,
sino que ademds se ve corroborado por el informe pericial, el cual concluye que tanto la
solicitud de registro como los signos registrados pueden generar confusién visual y fonética en
el publico consumidor. Esta confusién resulta especialmente probable debido a la similitud
ortogrifica, grifica y conceptual existente entre los elementos predominantes de las marcas, lo

cual incrementa la posibilidad de error respecto al origen empresarial de los productos. --------------

Que, en cuanto al alcance de la proteccién solicitada; la solicitud de registro
NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35,

especificamente:

\Importacion, exportacion, comercializacion y venta de neumdticos sin cimara,

neyindticos para automdviles, para tractores, para camiones, para quitanieves, neumdticos

7 c/eup}Y v, accionadl

pspuma para neumdticos, fundas para ruedas de recambio / fundas para ruedas de auxito / fundas

res lineales newmdticos o hidrdulicos para vebiculos terrestres, inserciones de
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para newmdticos de refaccion, bandas de rodadura para recanchutar neumdticos, clavos para
neumdticos / tacos para newmdticos, cubiertas para newmdticos, vélvulas de newmdticos para
vehiculos, dispositivos antiderrapantes para newmdticos de vebiculos, cimaras de aire para
neumdticos. Y su publicidad por todos los medios de difusion”. Mientras que el oponente XBRI
FORZA AT, protege servicios de la clase 35, especificamente: “Servicios de publicidad, gestion de

negocios comerciales, publicidad, administracion comercial, comercializacion, importacion y/o

exportacion de neumdticos y autopartes’.

Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante destacar que el
periodo probatorio el oponente pres;lt(') un informe pericial en el cual se realizé comparacién del
producto en el cual se concluyd que: “Las caracteristicas de los productos dubitados son parecidas a
los productos originales de las marcas XFORZA, XBRI FORZA AT y XBRI FORZA PLUS, puesto

que ambos son del mismo tipo de producto, cubiertas para vebiculos”

Que, por consiguiente, el peritaje aportado constituye un respaldo objetivo y eancluyente
que corrobora el argumento central de la parte oponente: la coexistencia en el mercado de las
denominaciones enfrentadas, aplicadas a un mismo tipo de producto, afecta la distintividad
marcaria y atenta contra la funcién esencial de la marca como signo de identificacién del

origen empresarial.

Que, ahondando aiin mis en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendji, en su obra DERECHO

e refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las oposiciones en una

X admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que
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también se ha becho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad
comercial”, o "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

comin.™

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Dereche-de M. ~cas”, con
relacidon a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente

utilizada, de gran difusion o goza _del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es

riguroso 0 mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asf las cosas, en el caso de autos, ademis de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, podemos notar que la notoriedad de la
misma se encuentra debidamente probada, conforme a las documentales aportadas al momento

de promover oposicién.

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestién no son

idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos

coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran

similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de

productos dirigidos al mismo publico objetivo, refuerza la percepcién de un vinculo empresarial

o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusién, tanto directa como

indirecta.--p<mmmmm:
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Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grifico, el fonético y el

. ideoldgico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusion se plantee en

cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido™.

Que, esta Direccidn estima que no resulta atendible la alegacién de desconocimiento por

r | solicitante, en tan h nst ] signo_solicita resenta notoria

similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético,

ortogrifico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusién

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no

podia ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: “El_objetivo primero de la Ley de

Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotefo "debe estarse mds

a las semejanzas que a las diferencias’, ya que éstas han de provocar la confusion. Como explica
Breuer Moreno, ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que

. aparezcan en ellas, sino de los clementos semejantes o de la semejante disposicion de esos

elementos”.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca

solicitada peretine lasxcondiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
ol

novedad, especialidad y o iginalidadrequisitos indispensables para el registro de una marca. ------

YEd ardﬁtone y Guillermp Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol I1, Pig 28
> Joyge Otamendi - Derecho df marcas
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Que, por consiguiente, esta Direccién estima que la marca solicitada incurre en las
causales prohibidas previstas en el articulo 2, inciso “i”, de la Ley n.2 1.294/98 de Marcas, por
p p y

cuanto la denominacién solicitada es susceptible de generar riesgo de confusién o asociacién

indebida con una marca preexistente.

Que, asimismo, se constata la configuracién de la causal previstaen el Art. 2inc. (g) de la
Ley de Marcas que establece: “No podrd registrarse como marcas los signos que constituyan una
reproduccidn imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de signos
distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece
a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso
) registro fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique

un aprovechamiento de la notoriedad del signo 0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea

la manera o medio por el cual se bubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n.° 324/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
’tA\DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y SUNSET S.A.C.LS. CONTRA
NEUMATICOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(NEUPAR S.R.L.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NEUPAR

sobre oposicion al registro de la marca NEUPAR NEW FORZA Y ETIQUETA clase 35,
Expediente n° 24103548 solicitada por NEUMATICOS DEL PARAGUAY
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NEUPAR S.R.L),-om-enmmmmemenee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mrarca NEUPAR\NEW

FORZA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 03548 solicitada\ por
NEUMATICOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD/DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (NEUPAR S.R.L).

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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- POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA

OPOSICION A LA MARCA LEVOPROZIN, clase, 5 expediente N° 1912161 en la,

.'OPOSICION N° 1933880, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA.
. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asuncion, ) »
20 EGD 2075
VISTO:

El expediente de oposiciéon contra la marca LEVOPROZIN, clase, 5 expediente N°
1912161 en la, OPOSICION N° 1933880, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE
& CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C., se operara la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.

Que, en relacion con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurridosel
plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Jistghisia de la oposicion N°

1933880, deducida contra la marca LEVOPROZIN, cl e, exﬁediente N°/1912161,
solicitada por BILAC S.A. :

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por céd S / l/~/{
y ,

AR ::"EJADI I AL SUAREZ
. Directora
r-Direccion de Asyntos Marcarios Litigiosos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ABSTRACTA S.R.L. CONTRA EMINTER S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ABSTRACTA Y ETIQUETA” CLASE

Asuncidén, 2 2 1 2@25

\t"
4\

[

VISTO:

El expediente caratulado: ABSTRACTA S.R.L. contra EMINTER S.A. sobre oposicién
al registro de marca “ABSTRACTA'Y ETIQUETA” clase 42, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca ABSTRACTA
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, sobre la base de la marca extranjera ABSTRACTA

clase 42, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1dela Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en W propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vélidos como el derecho a constituir una marca. --------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ABSTRACTA S.R.L. CONTRA EMINTER S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ABSTRACTA Y ETIQUETA” CLASE
42,

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite yla

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, ABSTRACTA (marca solicitada) y
ABSTRACTA (marca extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las mismas son
idénticas en el aspecto visual, fonético e ideolégico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido

para verificar que son iguales.

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios paises,
la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 42 servicios muy relacionados con la
registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién de las

mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirin al mismo sector del publico

consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, ¥, en primer término surge que la denominacidn solicitada, y del
anilisis realizado, se observa que la denominacién “ABSTRACTA”, objeto de la solicitud en

estudio dentro de la clase 42, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ABSTRACTA S.R.L. CONTRA EMINTER S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ABSTRACTA Y ETIQUETA™ CLASE
42. .

Que, la marca “ABSTRACTA”, goza de un reconocimiento generalizado en el mercado

. internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articulo 6
bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una
marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté

registrada.

Que, ahondando adn mds en el anilisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Moédica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../..

pueden ser defendidas exitosamente fuera del pais en que estdn registradas (excepcion al principio de

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no

haya relacion (excepcion al principio de especialidad)*

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho-de Musras”, con

relacién a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente

utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, ¢l criterio que se aplica en el cotejo es

riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del priblico consumidor’ 3 y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademis de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mds

- adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera ABSTRACTA

perteneciente a la empresa uruguaya y tras la busqueda realizada en la base mundial de datos de

N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ABSTRACTA S.R.L. CONTRA EMINTER S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ABSTRACTA Y ETIQUETA” CLASE
42.

marcas, tenemos que se encuentra registrada la marca ABSTR ACTA en la clase 28, 25 y 35 entre

otros, en otros paises, demostrindose asi la notoriedad de la marca registrada.

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las

marcas notorias, diciendo: “Las lamadas marcas notorias ../.. puceden _ser dgfkndzda:

’ exitosamente fuera del pais en que estdn registradas (excepcion al principio de territorialidad) y con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no baya relacion

(excepcion al principio de especialidad)”. Expresa ademis “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya becho en Sforma consciente de que se trataba de un

signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i.../..

basando su pretension en el becho del apoderamiento _de un signo ajeno, con la_mala fe

concomitante.”

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres

elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

. importante”.

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “ABSTRACTA” reproduce de

manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya tituiaridad se
vincula al grupo empresarial uruguaya ABSTRACTA S.R.L.. En consecuencia, y éonforme al
articulo 6 bisdel.Convenio de Paris y al articulo 2, inciso g), dela Ley n.2 1294/98 “De Marcas”,
la pregénte Direccioy considera procedente la solicitud de registro de la marca “ABSTR ACTA”
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ABSTRACTA S.R.L. CONTRA EMINTER S.A. SOBRE

_ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ABSTRACTA Y ETIQUETA” CLASE

42,

Que, en conclusidn, efectivamente la solicitud se encuentra comprendida dentro de una
de las prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptia: “los signos que se bubisesen solicitado o

registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera conocer que el signo

pertenecia a un tercero”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 167/25, de la Jefatura de la Tercera Sala’y haces fugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ABSTRACTA S.R.L. contra EMINTER S.A. sobre oposicién al registro de marca

‘ABSTRACTA Y ETIQUETA” clase 42, Expediente n° 2304093, solicitada por
EMINTER S.A.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HEISECKE & CIA. S.A.CIL, BIOSEV SA. Y
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. CONTRA FARMEDIS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSEC, CLASE 05.------------

Asancén 77 130 2005

_ VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.CI, BIOSEV SA. Y
. LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. contra FARMEDIS S.A. sobre
oposiciones al registro de marca “BIOSEC” clase 05, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BIOSEC”,
solicitada para la clase 05, en base a los registros de las marcas BIOSEF, BIOSEV - A LOUIS
DREYFUS COMMODITIES COMPANY y BIODEXAN, todas en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley* a esta dependencia administrativa, al

" momento de analizar la oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

. —

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HEISECKE & CIA. S.A.CIL, BIOSEV S.A. Y

LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. CONTRA FARMEDIS S.A.

- legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vélidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite yla

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

Que, realizado el cotejo mareario entre la denominacién solicitada “BIOSEC” se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas BIOSEF, BIOSEYV -
A LOUIS DREYFUS COMMODITIES COMPANY y BIODEXAN base de las oposiciones se

percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los

planos fonético, visual y conceptual.

Que al analizar las marcas solicitada BIOSEC y BIOSEF, BIOSEV - A LOUIS
DREYFUS COMMODITIES COMPANY y BIODEXAN oponentes, podemos notar que

entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca

oponente. Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que

realmente importa es la visién de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco

aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a

la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).

Que, ademis de la pérfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS

ACCIONES DEDUCIDAS POR HEISECKE & CIA. S.A.CI, BIOSEV SA. Y

- LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. CONTRA FARMEDIS S.A.
© SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSEC, CLASE 05.-----------

posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y los oponentes, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, y nos

da la pauta que las oposiciones sean declaradas procedentes.

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca
(BIOSEC) solicitada y las oponentes (BIQSEF, BIOSEV - A LOUIS EYFUS
COMMODITIES CO BIOD ), no solo muestran similitudes en los aspectos
visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta

de distincién clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

consumidores

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusién se vuelve particularmente
alto, ya que los consumidores podrfan no reconocer diferencias suficientes para distinggir'los

productos. Esta situacién justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcién del
consumidor. La procedencia de las oposiciones se fundamenta en la necesidad de resguardar
tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos

adquiridos por las marcas oponentes, evitando asf una afectacién negativa en el mercado. —-------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién consitictra que la

marca solig

tada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

4\novedad, espedjalidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una

Pigina3de S



3 ‘3% GOBIERNOpgr | DIRECCION NACIONAL
(@&v PARAGUAY Ntorecrosr

D

EV A

£
¥

&P

£

Resolucién D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAK A LAS

< ACCIONES DEDUCIDAS POR HEISECKE & CIA. S.A.CI, BIOSEV S.A. Y

LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.ILS.A. CONTRA FARMEDIS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSEC, CLASE 05.-------nv---

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta

similitud se evalda teniendo en cuenta cémo las marcas serin pronunciadas por el consumidor

+ promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino -

que, en muchas ocasiones, se gufa por la impresién auditiva que le genera la marca. En este
sentido, siguiendo el criterio de¢ OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
“..cuando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente

de las diferencias gréficas que puedan existit”. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la

forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte

considerable del publico consumidor las pronuncia_habitualmente. De esta manera, si la

pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,

es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la coexistencia de las marcas no es

posible.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso
“1” del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,

transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POK HEISECKE & CIA. S.A.CIL, BIOSEV SA. Y
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. CONTRA FARMEDIS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSEC, CLASE 05.----------

del signo o la dilucion de su [uerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigcnte, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n.° 121/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
HEISECKE & CIA. S.A.Cx;, BIOSEV S.A. Y LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS C.ELS.A. contra FARMEDIS S.A. sobre oposiciones al registro de la marca
“BIOSEC” clase 05, Expediente n° 1578584 solicitada por FARMEDIS
S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR |2 solicitud de registro de la/mar
Expediente n® 1578584 solicitada por FARMEDIS S.4.

“BIOSEC” clase 05,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR M & R BUSINESS DEVELOPMENT S.A. CONTRA
FLOYD S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AFW
ASUNCION FASHION WEEK”, CLASE 41.

Asuncién, 22 .ACU ZQZS

v

VISTO:

El expediente caratulado: MM& R BUSINESS DEVELOPMENT S.A. contra FLOYD
S.A. sobre oposicién al registro de la marca, AFW ASUNCION FASHION WEEK, clase 41,

Y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de fa mstza AFW
ASUNCION FASHION WEEK solicitada para la clase 41, en base a la marca PFW
PARAGUAY FASHION WEEK en la clase 41, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lc:y1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 dela Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

ir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productns o servicios
guren, siempre que tengan relacién entre ellos. '
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR M & R BUSINESS DEVELOPMENT S.A. CONTRA
- FLOYD S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AFW

ASUNCION FASHION WEEK”, CLASE 41.

limitaciones 2 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,-------—--

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada AFW ASUNCION FASHION WEEK y la marca oponente PFW
PARAGUAY FASHION WEEK ‘gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin
- expresadas de diferentes maneras, lo qﬁe hacen una marcada diferencia entre las

mismas.

Que, entre las marcas en pugna: AFW ASUNCION/ FASHION WEEK (solicitadé.) vs.
PFW PARAGUAY/FASHION WEEK (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de
relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo qué es esencial
para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar
estas distinciones permite una utilizacién m4s adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como
conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

podréin coexistifpacificamente en el mercado.

Que, las difekencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR M & R BUSINESS DEVELOPMENT S.A. CONTRA
FLOYD S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AFW
ASUNCION FASHION WEEK”, CLASE 41.

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su

conjunto y no por sus elementos aislados.

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos
fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el publico

consumidor.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién 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. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. --------rnse--

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en comun, también es

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al

elemento comun otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comin con la marca registrada.-----------receeeeev

Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar

WEEK, Registro n° 401.303, en la clase 35 respectivamente por lo tanto le

con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelacién y no hay
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR M & R BUSINESS DEVELOPMENT S.A. CONTRA
FLOYD S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AFW
ASUNCION FASHION WEEK?”, CLASE 41.

impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la

marca ya registrada a su nombre.

Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la

denominacién, siendo asf la cuestién, nos queda claro que el solicitante sélo pretende ampliar el
dmbito de proteccién de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es

perfectamente viable su proteccién.-~=

Que, al profundizar en las diferencias entre AFW ASUNCION FASHION WEEK
(solicitada) vs. PFW PAR AGUAY FASHION WEEK (oponente), se aprecia que las mismas son
notables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia

marcaria ensefian que el andlisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto
conjunto que generan en los consumidores. y no a partir de elementos aislados. En estcicaso, las

diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier

confusién. Cada una de ellas genera una impresién general claramente diferenciada.-------------—---

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no

presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin

inconveniente legal.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente

solicitud de registra no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

arcas n @ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR M-& R BUSINESS DEVELOPMENT S.A. CONTRA
- FLOYD S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AFW
- ASUNCION FASHION WEEK”, CLASE 41.

HIBE
i [ e
. S
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Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
’; clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n°® 284/24 emitido porla

. jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho.
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
M & R BUSINESS DEVELOPMENT S.A. contra FLOYD S.A. sobre oposicién al
registro de la marca AFW ASUNCION FASHION WEEK, clase 41, Expediente n°
2308968 solicitada por FLOYD S.A.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de ly/solicitud de registro de la
marca AFW ASUNCION FASHION WEEK, cl
solicitada por FLOYD S.A.

. Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY
S.A. (CIAGROPA S.A.) CONTRA GRUPO APANE S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRADYGUARD, CLASE 05.

3 ’,‘*‘ﬁ GOBIERNO prL l DIRECCION NACIONAL

Asuncién, 22 16D 2005
VISTO:
El expediente caratulado: COMPANIA DE AGROQUIMICOS DEL PAR AGUAY

S.A. (CIAGROPA S.A.) contra GRUPO APANE S.A. sobre oposicién al registro .}r-la marca
BRADYGUARD, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BRADYGUARD
solicitada para la clase 05, en base a la marca BACGUARD en la clase 01, por lo que corresponde

a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la le:y1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven

- para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
g

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. --------

exclusifo de la misma y a tjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contr quien lesione sus dgrechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY
S.A. (CIAGROPA S$.A.) CONTRA GRUPO APANE S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRADYGUARD, CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada BRADYGUARD y la marca oponente BACGUARD
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo

que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, al realizar el anilisis comparativo entre las denominaciones BRA/DY/GUARD y
BAC/GUARD, se observa que ambas presentan diferencias fonéticas, grificas y estructurales
relevantes. Estas variaciones permiten que los consumidores identiﬁquen cada signo de manera

independiente, reduciendo significativamente el riesgo de confusién o asociacién indebida en-el

mercado.

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas en pugnas, dicha
similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el piiblico

consumidor.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea v, el resultado que
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| POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
| ACCION DEDUCIDA POR CGMPANIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY
S.A. (CIAGROPA S.A)) CONTRA GRUPO APANE S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRADYGUARD, CLASE 05.

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten letras en comiin, también es cierto que ese

hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningtin momento podrin

acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia 2! elemento

comun otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente

. como para el conjunto absorba la parte comtin con la marca registrada.

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

vocablos de fantasfa evocan una idea diferente en la mente del consumidor que es otro punto a

tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismo.

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera

que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes
comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

‘ Que, al respecto, la doctrina més destacada sostiene que la posibilidad de confusién al

momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relévante ol primer
impacto que se obtiene de una aprehcnsién esponténea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

las percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.

Qnsecuencia, las diferencias en la extensién, fonética, terminacidén, especificidad

e impresi6n global permiten afirmar que BRADYGUARD y BACGUARD poseen
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY

' S.A. (CIAGROPA S.A.) CONTRA GRUPO APANE S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRADYGUARD, CLASE 05.

significativa la posibilidad de que el publico confunda o relacione erréneamente ambos signos,

permitiendo que convivan sin interferencias en el 4mbito comercial.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oposente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

articulo 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.

Que, la marca solicitada redine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como

la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensabies para « registro

de una marca.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 225/25 emitido porla
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Afticulo 1.- \DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por

ANE S.A. sobre oposicién al registro de la marca BRADYGUARD,
ignte n° 2441006 solicitada por GRUPO APANE S.A. '
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA

' ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY

S.A. (CIAGROPA S.A.) CONTRA GRUPO APANE S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRADYGUARD, CLASE 05.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la soljeftud de gistro de la
marca BRADYGUARD clase 05, Expediente n° 2441006 icitada pos’\ GRUPO
APANES.A. )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /‘7& / ) /7L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BASE BASE S.A. CONTRA NEW AGRO $.S. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “ALPINE”, CLASE 01.

Asuncién, 2 £ AGD 2023

VISTO:

El expediente caratulado: BASE BASE S.A. contra NEW AGRO $.S. sobre oposicién al
registro de la marca ALPINE clase 01, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “ALPINE”,

solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca ALPINO en la clase 05, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, 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 vilidos como el derecho a constituir una marca, ---------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BASE BASE S.A. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “ALPINE”, CLASE 01.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada ALPINE y ALPINO oponente, se observa a simple
vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién, se percibe
que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos
fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca
por otra) como a la indirecta (considerar gque ambas tienen un mismo origen de

produccion).

Que, en razdén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre s’ mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos muy relacionados de la clase 01 y 05, lo que nos dala pauta que la oposicién sea

declarada procedente.

Que, ademis el oponente ALPINO ya es una marca registrada en nuestro pafs con

Registro n°/538.983 en la clase 05, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que

refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de ALPINE.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retne las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, s dad y originalidad,A fequisitos indispensables para el registro de una marca, ------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BASE BASE S.A. CONTRA NEW AGRO §.S. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “ALPINE”, CLASE 01.

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, s¢ procede a

resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccz'o’n imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion cos-ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su Sfuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, px«#* lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 283/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
ORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Pigina 3 de 4



+ AL REGISTRO DE LA MARCA “ALPINE”, CLASE 01.

i *‘% GOBIERNODEL Dl\REC("Zl()‘N I‘\EA(TIONAL
@ PARAGUAY | INieioerDAp

Resolucién D.A.M.L n. ° Uus 3 7 8

oy

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BASE BASE S.A. CONTRA NEW AGRO $.S. SOBRE OPOSICION

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BASE
BASE S.A. contra NEW AGRO S.A. sobre oposicién al registrma “ALPINE”
clase 01, Expediente n° 2247670 solicitada por NEW AGRO S.S.

Articulo 2.- RECHAZAi la solicitud de registrg/de la ca “ALPINEY clase 01,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

,9 Directora

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
.~ LCS.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL
:  REGISTRO DE LA MARCA GREEN LION Y ETIQUETA, CLASE 09.

Asuncién, 75 A

[upen }

2025
VISTO:
El expediente caratulado: COMPANIA EMBOTELLADORA TRES EEONES

LC.S.A. contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposicién al registro de fa marca
. GREENLIONY ETIQUETA clase 09, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca GREEN LION Y
ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a la marca LEON POPULAR en la clase 33, por

lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.--------errvee--

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1dela Ley n°® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decig, dichas

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de 13 Iy ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
- ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
* LC.S.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GREEN LION Y ETIQUETA, CLASE 09.

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. ~--e-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
+ corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, entre las marcas en pugna: GREEN/LION (solicitada) vs. LEON/POPULAR
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentend!}dps en la
interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo as{
una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el

mercado.

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no es

lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el publico consumidor.-------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente'que
existe una diferencia sustancial. La marca LEON POPULAR registrada en la clase 33 protege

productgs-tabes como: “Todos los articulos de la dase 33, comprendiendose entre ellos CANA, ” Por
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. POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
LCS.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GREEN LION Y ETIQUETA, CLASE 09.

significativa, lo_que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin

generar confusién entre los consumidores.

o

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el
enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno

de confusién directa o indirecta. LEON POPULAR oponente en la clase 33, se enfoca en
bebidas alcohdlicas, mientras que GREEN LION solicitada en la clase 09, est4 mds orientada
hacia productos como instrumentos cientificos entre otros, lo que aleja atn mis la

diferenciacién entre ambas marcas. Ademis, el publico objetivo de cada marca es claramente

distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas GREEN LION
solicitada en la clase 09, y LEON POPULAR, registrada en la clase 33, debido especialmente a
la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas. La marca solicitada
cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria,
por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar

su rechazo.

Que, es importante sefialar que la marca solicitada GREEN LION cuenta con una

etiqueta cuyo disefio es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca

izar la tipograffa y otros elementos grificos, se puede observar que estos
aspectgs confieren a I etiqueta una identidad nica, reforzando su diferenciacién respecto a la

Arch @Qnente. Por ld

tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusién
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- POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA

ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
ILCS.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GREEN LION Y ETIQUETA, CLASE 09.

grifica o visual que justifique la oposicién.

GREEN Liow

SOLICITADA OPONENTE

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccidén considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. =

Que, la marca solicitada redne las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podra coexistir pacificamente sin
creay riesgo de confusidn al ptblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
entos diferenciadorgs necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

procedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 311/25 emitido por la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA EMBOTELLADORA TRES EEONES
- LCS.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GREEN LION Y ETIQUETA, CLASE 09.

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES L.C.S.A. contra MOHAMAD
MAHDI ARANDAS sobre oposicién al registro de la marca GREEN LION Y
ETIQUETA clase 09, Expediente n° 23100852 solicitada por MOHAMAD MAHDI
ARANDAS.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
LCS.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GREEN LION Y ETIQUETA, CLASE 35.-

Asuncién, 2 5 AGU 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
L.C.S.A. contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposicién al registro de la marca
GREEN LION Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca GREEN LION Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca TRES LEONES ETIQUETA

DORADA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
montento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 dela Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
LCS.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

«*. precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, entre las marcas en pugna: GREEN/LION (solicitada) vs.
TRES/LEONES/ETIQUETA/DORADA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de
relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial
para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar
estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como
conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

podrin coexistir pacificamente en el mercado.

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no es

lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el publico consumidor.-------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que

existe una diferencia sustancial. La marca registrada TRES LEONES ETIQUETA DORADA
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- POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
. ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
LCS.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GREEN LION Y ETIQUETA, CLASE 35.

ETIQUETA” en la clase 35, protege servicios: “servicios de importacion, exportacion 'y
comercializacion de dispositivos electronicos, teléfonos inteligentes, altavoces, parlantes, auriculares,
4. audifonos, accesorios para celulares: baterias, vidrios protectores (glass), protectores (case), cables, -

cargadores, estuches, correas, cordones, y soportes de anillo adbesivo magnetico para teléfonos

celulares”. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que
permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin generar confusién entre

los consumidores. e

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos
marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura yel

nfogue de los pro r n marcas, se concluye gue no existe riesgo alguno
de confusién directa o indirecta. TRES LEONES ETIQUETA DORADA oponenteen la clase
35, se enfoca en comercializacién de bebidas alcohdlicas, mientras que GREEN LION solicitada
en la clase 35, esti mds orientada hacia servicios como comercializacién de dispositivos
electrénicos entre otros, lo que aleja atin mds la diferenciacién entre ambas marcas. Ademds, el

~ publico objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de

conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas GREEN LION
solicitada en la clase 35, y TRES LEONES ETIQUETA DORADA , registrada en la clase 35,
debido ¢

mente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las

fra lepislacién mayrcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurl'dicos que

Y

<
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR €OMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
LC.S.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GREEN LION Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, es importante sefialar que la marca solicitada GREEN LION cuenta con una
etiqueta cuyo disefio es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca
oponente. Al analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos
aspectos confieren a la etiqueta una identidad unica, reforzando su diferenciacién réspecto ala
marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusién

grifica o visual que justifique la oposicién.

i
TRES LEONER

GREEHL,M ETIHOQUETS DORADS

SOLICITADA OPONENTE

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la-oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipyladas el

articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, espeéialidad y

originalidad.

Que, la maica solicitada retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como;

tzq distintiva, ndyedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
LC.S.A. CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GREEN LION Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, cotresponde confirmar el Dictamen n° 312/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deduc1da por
COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES LC.S.A. contra MOHAMAD
MAHDI ARANDAS sobre oposicién al registro de la marca GREEN LION Y
ETIQUETA clase 35, Expediente n° 23100849 solicitada por MOHAMAD MAHDI
ARANDAS.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites/d¢ Ia solicitud de registro de la
marca GREEN LION Y ETIQUETA clase 35, Expedjente n°'%3100849 solicijada por
MOHAMAD MAHDI ARANDAS.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

UAREZ

Directora

B Dlreccién de¥Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.
CONTRA ADOLFO ALEJANDRO PINEDA NETTL SOBRE OPOSICION AL
~ REGISTRO DE LA MARCA “P TRES P PRODUCCIONES Y ETIQUETA” CLASE
T 41,

Asuncién, .
HRCOm 5 ARD 2005
VISTO:

El expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING
S.A. contra ADOLFO ALEJANDRO PINEDA NETTL sobre oposicién al registro de marca
“P TRES PPRODUCCIONES Y ETIQUETA” clase 41, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “P TRES P
PRODUCCIONES Y ETIQUETAXsolicitada parala clase 41, en base a la marca P en la clase 43
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lc:y1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que estabiece Ia ley segulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

- para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

! Articulo =El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

Pigina 1 de 4



&, ~ H CCTO JAL
i % GOBIERNO DEL BIRECCION %\A(..ION/\L
L& PARAGUAY Drrrcroar

Resolucién D.A.M.L n. ° VoW \5 @

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
- DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.

. CONTRA ADOLFO ALEJANDRO PINEDA NETTL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “P TRES P PRODUCCIONES Y ETIQUETA” CLASE
41.

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. --------—-

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la

oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “P TRES P
PRODUCCIONES Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicién P, se percibe que entre las mismas existen elementos

que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----------eeoeeeeeo-

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidadrequisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

oposicién. Esto

cfuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y. gvidencia
€rés del solickante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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" POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

T

. bubiese bechotonivesdo el signo”.

DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.
CONTRA ADOLFO ALEJANDRO PINEDA NETTL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “P TRES P PRODUCCIONES Y ETIQUETA” CLASE
41.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicio'n.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccidn,
transliteracion o transcripcidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.
- CONTRA ADOLFO ALEJANDRO PINEDA NETTL SOBRE OPOSICION AL
- REGISTRO DE LA MARCA “P TRES P PRODUCCIONES Y ETIQUETA” CLASE
41.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 231/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra ADOLFO
ALEJANDRO PINEDA NETTL sobre oposicién al registro de marca “P TRES P
PRODUCCIONES Y ETIQUETA” clase 41, Expediente n° 2430410 solicitada por
ADOLFO ALEJANDRO PINEDA NETTL.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de matca TRES P
PRODUCCIONES Y ETIQUETA” clase 41, Expedi¢nte fX\ 2430410 solnsjtada por
ADOLFO ALEJANDRO PINEDA NETTL.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\{\ \ )

\

AL (GA SYAREZ
Directora
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