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VISTO:

ot

El expediente caratulado: MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA contra GAFA S.A.
sobre oposicién al registro de marca “MONTALE” clase 35, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “MONTALE”,
solicitada para la clase 35, en base a la marca MONT’ANNE en la clase 03 respectiv&rriénte, 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 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 PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA CONTRA GAFA S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MONTALE” CLASE
35, d

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 “MONTALE” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicion MONT’ANNE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

practicamente 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 rebeldfa, conforme a lo estzblecido 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 hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MONTALE” CLASE
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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

K2,

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 oposicion.

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 imitacin, traduccidn,

transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

conocido en €l sector pertinente del piiblico, 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 dilucidn de su fuerza 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 reune los requisitos para su registro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n.° 242/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

ida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA CONTRA GAFA S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MONTALE” CLASE
35.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA contra GAFA S.A. sobre oposicién al registro
. de marca “MONTALE” clase 35, Expediente n° 2290369 solicitada por GAFA
S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR Ia solicitud de registro de

NETTL.
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ﬂ ( ) /
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.. POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
 ACCION DEDUCIDA POR H. PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA CONTRA LABORATORIOS

DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA RESPIDRAL, CLASE 05.

Asuncién, .
25 A0 2005
- VISTO:

El expediente caratulado: H. PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA contra LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. sobre oposicién al registro de la marca RESPIDR AL clase
0s,y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca RESPIDR AL,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca RESPIR AN 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 ley1 a esta dependencia administrativa, al
- mornento 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 decir, dichas

exclusivo de la misma y a ej§rcer 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 H. PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL '{EGISTRQ DE LA
MARCA RESPIDRAL, CLASE 05.

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 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, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el
mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario,

sin artificiales desmembraciones v cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas

puede ser asociada con la otra.

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “RESPIDRAL” y la
marca oponente “RESPIRAN”, notamos que, entre las mismas es posible:; una coc\xistcncia
pacifica en el mercado, tomando en cuenta que las mismas producen una visién de 'Eonjunto
distintas entre sf, por lo que no habri asociacién entre ellas, como asi también mencionar que
dicho prefijo RESPI es de uso comtn para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre
de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre si, ya sea
grifica, ortogrifica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresién

general distinta e inequivoca de cada una de las marcas.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR H. PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA CONTRA LABORATORIOS
* DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

. MARCA RESPIDRAL, CLASE 05.

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, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas:
RESPIRAN Registro n° 522.531, RESPIRAN PLUS Registro n° 509.847, RESPIMAT
Registro n° 556.814, RESPIBEN Registro n° 440.867.

Que, asimismo, se observa que ambas marcas ('RESPIDRAL’ y 'RESPIRAL)
introducen elementos distintivos adicionales que resultan ficilmente identificables por el

consumidor medio, quien estd acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en funcién

de pequeias variaciones fonéticas y grificas.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "RESPIDRAL" y

"RESPIRAL" no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no

representa ningt'm inconveniente legﬁf.

Que, resulta menester destacar la situacién especial de los productos comprendidos en
la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos
' y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y

evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5, asegurando que se
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA

~ ACCION DEDUCIDA POR H. PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL
= INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RESPIDRAL, CLASE 05.

Que, al profundizar en las diferencias entre RESPIDR AL" y "RESPIR AL, 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.---------

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 hueva marca, siempre que esta

incluya otros elementos capaccs de integr ar un coniunto.

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 hl,w/y»drmucas\n ©1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.

Qpis, la marca solicitada re\ine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como
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- POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR H. PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RESPIDRAL, CLASE 05.

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

. LVd 2, . - . L) c - e T ’
¢ crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registré retine los

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 373/24 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
H. PAR SOCIEDAD. ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA E INMOBILIARIA contra LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. sobre oposicién al registro de la marca

RESPIDRAL clase 05, Expediente n° 2490163 solicitada por LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.E1S.A.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites licitud de registr de la
marca RESPIDRAL clase 05, Expediente n° 2490163 sdficitdda par LABOR?&TO OS
DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. ‘

)
Articulo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. / [ )

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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“ POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
- DEDUCIDA POR AEBOE CORP CONTRA IMCOLPAR S.A. SOBRE OPOSICION

AL REGISTRO DE LA MARCA “MOSHI Y ETIQUETA” CLASE 17.

Asuncién, 23 5D 2005
VISTO:

El expediente caratulado: AEBOE CORP contra IMCOLPAR S.A. sobre oposicién al

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “MOSHI Y
ETIQUETA”, solicitada para la clas€ 17, en base a la marca MOSHI Y DERIVADAS en la clase
17 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 encuentran para

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

' Articulo 15° egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d€ la misma y\a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gfuien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
fno 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 AEBOE CORP CONTRA IMCOLPAR S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “MOSHI Y ETIQUETA” CLASE 17.

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “MOSHI Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién MOSHI Y DERIVADAS, 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 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 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 desvirtu6 los argumentos planteados en la

oposici6n. 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 AEBOE CORP CONTRA IMCOLPAR S.A. SOBRE OPOSICION

AL REGISTRO DE LA MARCA “MOSHI Y ETIQUETA” CLASE 17.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
- asociacién/confusidn de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
(<334

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 2 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 una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 similar, nitoviamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, 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 o0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medso 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 retine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen-a.® 520/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién dedugida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
DRA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AEBOE CORP CONTRA IMCOLPAR S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “MOSHI Y ETIQUETA” CLASE 17.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por AEBOE
CORP contra IMCOLPAR S.A. sobre oposicién al registro de marca “MOSHI Y
ETIQUETA” clase 17, Expediente n° 1438542 solicitada por IMQOLPAR
S.A. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de

' : ETIQUETA” clase 17, Expediente n° 1438542 s por IMCQLPAR
S.A. .

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

T

v . Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. Y VICENTE SCAVONE &
CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MINTLAB CO. S.A. YO
MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA FORTOTAL ACTIVE, CLASE 05.
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VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA S.A.C.I. Y VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra MINTLAB CO. S.A. YO MEDICAL
INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A. sobre oposicién al registro de la marca
FORTOTAL ACTIVE clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca FORTOTAL
ACTIVE, solicitada para la clase 05, en base a las marcas FOSVITAL y FORTO VITA, ambas 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 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.

! Articulo A5°.- El registroN]e una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo/de la misma y a ejerger ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congfa fluienNesione sus derechps.*Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otyo signo que pueda inducir difecta o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cyalqyiera sea la clase ¢ |Iue figliren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. Y VICENTE SCAVONE &
CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MINTLAB CO. S.A. Y/O
- MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A. SOBRE OPOSICION

AL REGISTRO DE LA MARCA FORTOTAL ACTIVE, CLASE 05.

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 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 dei publico cetsumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite 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, al realizar el anilisis de las denominaciones en pugna FORTOTAL ACTVE vs.
FOSVITAL y FORTOVITA debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién

de conjunto, como es regla general en ¢l derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y

cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En

ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras
en comun, No €s menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y

las denominaciones.

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
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HEISECKE & CIA S.A.C.1. Y VICENTE SCAVYONE &
CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MINTLAB CO. S.A. Y/O
MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA FORTOTAL ACTIVE, CLASE 05.

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “FOSVITAL y FORTOVITA”
(registradas) y la marca “FORTOTAL ACTIVE,” (solicitada), y luego de haber realizado un

cotejo sucesivo de las mismas, esta Direccién considera que la marca “FORTOTAL ACTIVE”,

en su_conjunto no es susceptible de causar confusién con las marcas “FOSVITAL y

FORTOVITA”.

Del anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en 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:

FORTOTAL ACTI FOSVITAL/ FORTOVITA

Bk
Solicitud Oposiciones

Que, haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugna “FORTOTAL ACTIVE (solicitante) vs “FOSVITAL / FORTOVITA” (oponentes) por

mds que compartan letras en comin; no se leen de la misma manera, como se puede notar al
cotejar dichas marcas, por ende, tampoco tendrin pronunciacién semejante. Analizando la marca

como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe

algtin riesgo de confusién.
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" POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HEISECKE & CIA S.A.C.1. Y VICENTE SCAVONE &
CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MINTLAB CO. S.A. YO
MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA FORTOTAL ACTIVE, CLASE 05.

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

o entre [as mismas.

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica ‘cju’e existen

elementos diferentes entre sf en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad.----------------

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 confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto ‘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
»2

grifica™.

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 ara 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. SN

entos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. Y VICENTE SCAVONE &
CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MINTLAB CO. S.A. Y/O
| MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A. SOBRE OPOSICION
| -~ AL REGISTRO DE LA MARCA FORTOTAL ACTIVE, CLASE 05.

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 confusién al ptblico 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® 172/23 emitido porla

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposiciones deducidas por corresponder asf en
derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por HEISECKE & CIA S.A.C.I. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. contra MINTLAB CO. S.A. Y/O MEDICAL
. INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A. sobre oposicién al registro de la
marca FORTOTAL ACTIVE clase 05, Expediente n° 2021718 solicitada por

MINTLAB CO. S.A. YYO MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES
CO A

Articulo 2.- ISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
arca  FORTOTAL ACTIVE clase 05, Expediente n° 2021718 solicitada por

TLAB CO.}S.A. YYO MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES
RP.S.A.
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Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

. Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO
- BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 25.

Asuncién, 2 ”C ”ﬁ A
VISTO:

El expediente caratulado: CASINOS PAR AGUAYOS S.A. contra ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ sobre oposicién al registro de marca “CASINOZEUS Y ETIQUETA” clase 25,

ys

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“CASINOZEUS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 25, en base a la marca CASINO
CARNAVAL en la clase 41 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

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

! Artfculg

registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

siis derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda injducir 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 CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 25.

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 “CASINNZEUS Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion CASINO CARNAVAL, 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 redne 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 contests 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 sn 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. uerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desingérés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 25.

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 [a 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 reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracin o transcripcidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en ¢l 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 J registro fuesen susceptibles de causar
confusidn 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

hubiese becho conocido el signo”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 25.

w

corresponde confirmar el Dictamen n.° 355/25, 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
o RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CASINOS PARAGUAYOS S.A. contra ANTONI FRANCO BARCEL DIAZ sobre
oposicién al registro de marca “CASINOZEUS Y ETIQUETA” clase 25, Expediente n°
2395593 solicitada por ANTONI FRANCO BARCEL DIAZ.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de arca “CASINOQZEUS Y

ETIQUETA” clase 25, Expediente n° 2395593 solicit/dd por\ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\[‘) \ ) /

- N e " 7 . « . .
" Direccién d,é suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 43.

Asuncién,

25 /G0 2005
VISTO:

El expediente caratulado: CASINOS PAR AGUAYOS S.A. contra ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ sobre oposicién al registro de marca “CASINOZEUS Y ETIQUETA” clase 43,

y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“CASINOZEUS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 43, en base a la marca CASINO
CARNAVAL 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 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

a quien lesione
igqo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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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 “CASINOZEUS Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposiciéon CASINO CARNAVAL, 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 bdsicas 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 rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos plante;eldos en la

oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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Resolucién D.A.M.L n. °

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 ds 1a 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 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 p&dm’
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo ideénticos 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 aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen msceptz’bl_jcs" 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, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo”.

Jue, por [orexpresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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" POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 43.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 184/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

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
CASINOS PARAGUAYOS S.A. contra ANTONI FRANCO BARCEL DIAZ sobre
oposicién al registro de marca “CASINOZEUS Y ETIQUETA” clase 43, Expediente n°
2395588 solicitada por ANTONI FRANCO BARCEL DIAZ.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la pfarca “CASRNOZEUS Y
ETIQUETA” clase 43, Expediente n° 2395588 solicit TONI YRANCO
BARCEL DIAZ.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\& ( V/\)/]

Directora
suntos Marcarios Litigiosos

Pigina 4 de 4



y a% GOBIERNODpeL | DIRECCION NACIONAL
& PARAGUAY  Nirecroat

Resolucién D.AM.L n. ° b o0 W iy 9«

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO

BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncién, 26 AGD 2825

VISTO:

—~—

El expediente caratulado: CASINOS PARAGUAYOS S.A. contra ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ sobre oposicién al registro de marca “CASINOZEUS Y ETIQUETA” clase 35,

¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registrov de In marca
“CASINOZEUS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base 2 la marca CASINO
CARNAVAL en la clase 41 respectivamente, 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.

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

egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

! Articulo
¢ 3 ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
erechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

}:ir 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 i
DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 35.

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
oposicin; 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 “CASINOZEUS Y
ETIQUETA?” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion CASINO CARNAVAL, 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 bdsicas 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 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
' DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO

BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 35.

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 ei mciso “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 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 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, cualguiera sea la manera o medio por el cual s

bubiese becho conocido el signo”.

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

n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“CASINOZEUS Y ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 354/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

_ 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
CASINOS PARAGUAYOS S.A. contra ANTONI FRANCO BARCEL DIAZ sobre
oposicién al registro de marca “CASINOZEUS Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n°
2395591 solicitada por ANTONI FRANCO BARCEL DIAZ.

Articulo 2.- RECHAZAR !la solicitud de registro de la sharca “CASINQZEUS Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2395591 solicifada ponANTONI FRANCO
BARCEL DIAZ.

Articulo 3.- NOTIF{QUESE por cédula. / Y\l ) /

Pigina 4 de 4



F " GOBIERNO per | DIRECCION NACIONAL
X g @ DE PROPIEDAD
¥ PARAGUAY | iNTELECTUAL

: Resolucién D.A.M.L n. ° @ 090 f % g ':

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA FIELDATA E.A.S.
- SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FIELDATA E.AS. Y
ETIQUETA, CLASE 42.

a

Asuncidn, 28 L’\CG 2025
VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra FIELDATA E.A.S. sobre
‘ oposicién al registro de la marca FIELDATA E.A.S. Y ETIQUETA clase 42, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca FIELDATA E.A.S.
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en base a la marca FIELDER MAP en la clase 42, por

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

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 GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA FIELDATA E.A.S.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FIELDATA EAS. Y
ETIQUETA, CLASE 42.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico comsumidor,
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, al realizar el anilisis de las denominaciones en pugna FIELDATA E.AS. Y
ETIQUETA vs. FIELDER MAP debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una
visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones
y.cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En

ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras
en comun, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y

las denominaciones.

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 evitardi que se llegue a producir confusién directa o indiresta en el

mismo.

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “FIELDER MAP” (registrada) yla
marca “FIELDATA E.A.S. Y ETIQUETA,” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo

sucesivo de las_mismas, esta Direccién congldg ra_que la _marca “FIELDATA E.AS. Y
,M : arca
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA FIELDATA E.A.S.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FIELDATA EAS. Y
ETIQUETA, CLASE 42.

Resolucién D.A.M.L n. ° @ @ Q

Del anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una confusién entre dichas niitcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

entre las mismas:

FIELDATAEAS.

FIELDER MAP

Solicitud Oposicién

Que, haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en
pugna “FIELDATA E.A.S (solicitante) vs “FIELDER MAP” (oponente) por ms que compartan

letras en comun; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas

or ende, tampoco tendrdn pronunciacién semejante. Analizando la marca como un todo, no

existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin riesgo de

confusidn.

Que, al respecto, la doctrina mis 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA FIELDATA E.A.S.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FIELDATA EAS. Y
ETIQUETA, CLASE 42.

I“!*

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,----------------

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

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

gmﬁca”2

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, Se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y tot'almente
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.

Que, la marca solicitada redne las condiciones bsicas esenciales que la ley requiere como;

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

> deuna marca/ \

2 Dh. Fernpndez Novoa - Fuddamentos 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 GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA FIELDATA E.AS.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FIELDATA E.AS. Y
ETIQUETA, CLASE 42.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podré coexistir pacificamente sin
crear ‘riesgo de confusién al piiblico 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® 591/24 emitido porla

jefatura de Segunda 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 deducida por
GLYMAX PARAGUAY S.A. contra FIELDATA E.A.S. sobre oposicién al registro de la

marca FIELDATA E.A.S. Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 22108851 solicitada por
FIELDATA E.AS.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de la sgficitud de rexistro de la
marca FIELDATA E.A.S. Y ETIQUETA clase 42, Exp
por FIELDATA E.AS. -

Articulo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

PiginaSde$s



P N i ECCION NACIONAL
¢ "% GOBIERNOpgr | DIRECCION:
¥ PARAGUAY reserosr

Resolucién D.A.M.L n. ° gi é@ §§ 8 9 {3

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BESWEET CREATIONS LLC., CONTRA SPORT GROUP S.A.
- SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUGARBEARD Y
ETIQUETA” CLASE 30.

fargs}

N Asuncién, 26 ) J 208

VISTO:

El expediente caratulado: BESWEET CREATIONS LLC., contra SPORT GROUP
S.A. sobre oposicién al registro de marca “SUGARBEARD Y ETIQUETA” clase 30, y;----------—

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“SUGARBEARD Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 30, en base a la marca
SUGARBEARD 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 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

" Articalo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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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 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 “SUGARBEARD Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion SUGARBEARD, 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 qué 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 rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 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 desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desinterés detsolicjtante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BESWEET CREATIONS LLC., CONTRA SPORT GROUP S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUGARBEARD Y
ETIQUETA” 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, 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 oposicion.

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 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 asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la matoriedad

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

bubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo exgresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR BESWEET CREATIONS LLC., CONTRA SPORT GROUP S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUGARBEARD Y
ETIQUETA” CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 36/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

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
BESWEET CREATIONS LLC., contra SPORT GROUP S.A. sobre oposicién al
registro de marca “SUGARBEARD Y ETIQUETA” clase 30, Expediente n° 21101130
solicitada por SPORT GROUP S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR Ila solicitud de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA .A%CCION
DEDUCIDA POR BESWEET CREATIONS LLC., CONTRA SPORT GROUP S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUGARBEARD Y

Asuncidn, 26 AGi) ZDZS
VISTO:

El expediente caratulado: BESWEET CREATIONS LLC., contra SPORT GROUP
S.A. sobre oposicién al registro de marca “SUGARBEARD Y ETIQUETA” clase 05, ys----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“‘SUGARBEARD Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 05, en base a la marca
SUGARBEARD 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. 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

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

! Articulo

egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
a ejercer ante 165 érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

Lir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos 0 servicios

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 BESWEET CREATIONS LLC., CONTRA SPORT GROUP S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUGARBEARD Y
ETIQUETA” CLASE 05.

i

Resolucién D.A.M.L n. °_ﬁ{:§_

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

marca previstas enla Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “SUGARBEARD Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién SUGARBEARD, 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 bdsicas 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 desvirtud los argumentos planteados en la
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- POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION 3

- DEDUCIDA POR BESWEET CREATIONS LLC., CONTRA SPORT GROUP S.A. f
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUGARBEARD Y

ETIQUETA” CLASE 05.

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 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 wuna reproduccion 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 aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar

. 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

bubiese becho conocido el signo”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BESWEET CREATIONS LLC., CONTRA SPORT GROUP S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUGARBEARD Y
ETIQUETA” CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n. 37/25, 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
BESWEET CREATIONS LLC., contra SPORT GROUP S.A. sobre oposicién al
registro de marca “SUGARBEARD Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n° 21101128
solicitada por SPORT GROUP S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro

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 TOBACCO Y ETIQUETA €LASE 34.

Ry
R

y OART 9055
Asuncién, < v MY LUdd

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra JOSE LUIS FELIX CHILAVERT
GONZALEZ sobre oposicién al registro de la marca CH1 TOBACCO Y ETIQUETA: clase 34

y-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CH1 TOBACCO
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 34, 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

! Articulo 152 El registrq de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d¢’la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra qufen lesione sus derethos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

opfo signp que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos 0 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 TOBACCO Y ETIQUETA CLASE 34.

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, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada CH1 TOBACCO Y ETIQUETA vy 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, gntre las

mismas.

Que, es importante mencionar que la denominacién CHI1 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.-----rrermemevo-

Que, entre las marcas en pugna: CH1 TOBACCO Y ETIQUETA (solicitada) vs. GH1S
- GRANDE HAY UNO SOLO (SLOGAN) (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de
relevancia la comprensioén precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial
para evitar malentend\i:los en la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar

estas distincj

dhes permit\e\una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos

una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

relevantes/ promoviendo a3

estas diferencias

nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

ppdrin coexjstir pacificamente en el mercado.
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. POR LA CUAL SE DECLARA'TMPROCEDENTE 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 TOBACCO Y ETIQUETA CLASE 34.

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 estudia; ambos

vocablos de fantasia evocan una idea diferente en la mente del consumidor, ademids de la

cobertura la solicitud pretende el registro en la clase 34, mientras que ¢l oponente cuenta con

registro en la clase 28, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir

confusidn directa o indirecta en el mismo.

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
.b nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca
debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende
obtener proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este
sisterna implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que

distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automatica en clases distintas a la registrada. -----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de
Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposicién,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
debidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable la cqegistencia
pacifica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusién ni de asociacién directa iaor parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia.

, Que, ahondando atin m4s en el an;ﬂisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
- PARAGUAYO DEQ MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo claras
diferencias entredos prodistos por un lado y servicios, por otro gue amparan dos marcas en conflicto,

no se requierc/entrar a analizay los elementos ortogrificos o las figurativas de las mismas, ya que los
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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 TOBACCO Y ETIQUETA CLASE 34.

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, 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 estipiladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n ©1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, espécialidad 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 podré coexistir pacificamente sin

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 165/25 emitido porla
jefatura de %mﬁggala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf{ en

- derecho.

Por tanto,

\LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS s
RESUELVE: ’

\
|
|
‘ elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
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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 TOBACCO Y ETIQUETA CLASE 34.

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 TOBACCO Y ETIQUETA clase 34, Expediente
n° 2473401 solicitada por JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.------rereeereer

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites d licitud de regis ode la

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora

Sy e
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

- 3
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SWISSPAR BUSINESS S.A. CONTRA WALTER ISMAFL BAEZ

FIGUEREDO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SWISSPAR JOB
S.A. Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncién, 2 3 l"{f‘g ')323
5 LWL

VISTO:

El expediente caratulado: SWISSPAR BUSINESS S.A. contra WALTER ISMAEL BAEZ
FIGUEREDO sobre oposicién al registro de marca “SWISSPAR JOB S.AY ETIQUETA?” clase
35,y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven opbsiciones contra la solicitud de registro de la marca “SWISSPAR
JOB S.A. Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca SWISSPAR DE
SWISSPAR BUSINESS S.A. 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 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 a 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 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 afSma ya~gjercer ante los Srganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

ieA lesione sus deredhos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de,cualquier
epueda inducir diyecta 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 SWISSPAR BUSINESS S.A. CONTRA WALTER ISMAEL BAEZ
* FIGUEREDO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SWISSPAR JOB
S.A. Y ETIQUETA” CLASE 35. L

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 priblico 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 “SWISSPAR JOB S.A.
Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién SWISSPAR DE SWISSPAR BUSINESS S.A., 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 redine las condiciones bdsicas 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 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

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

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

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 SWISSPAR BUSINESS S.A. CONTRA WALTER ISMAEL BAEZ
FIGUEREDO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SWISSPAR JOB
S.A. Y ETIQUETA” CLASE 35.--==

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 oposiciét.

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_gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcz'al de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del phiblico, 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 el cual se

bubiese becho conocido el signo”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SWISSPAR BUSINESS S.A. CONTRA WALTER ISMAEL BAEZ
FIGUEREDO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SWISSPAR JOB
S.A. Y ETIQUETA” CLASE 35.

:A corresponde confirmar el Dictamen n.° 37/25, 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:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SWISSPAR BUSINESS S.A. contra WALTER ISMAEL BAEZ FIGUEREDO sobre
oposicién al registro de marca “SWISSPAR JOB S.AY ETIQUETA” clase 35, Expediente
n° 2134531 solicitada por WALTER ISMAEL BAEZ FIGUEREDO.

Articulo 2.- RECHAZAR Ia solicitud de registro de la ca “SWISSPAR JOB
S.AY ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2134531 soligita r WALTER\ISMAEL
BAEZ FIGUEREDO. ) )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. d /

i Directora
_Direccién dd Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEVEN FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL SAGL
CONTRA MOHAN GOPALDAS CHANDIRAMANI SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “SALVAJE” CLASE 25.

Asuncién’ 2 6 ;‘.G‘S 2025
VISTO:

El expediente caratulado: SEVEN FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL SAGL
contra MOHAN GOPALDAS CHANDIRAMANI sobre oposicién al registro de marca
“SALVAJE” clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SALVAJE”,
solicitada para la clase 25, en base a la marca P.J. SALVAJE en la clase 25 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

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

e

' Articulo 15°.-El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d€ la misma y\q ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra duien lesione sus dgrechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
gRQ que pueda induck directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

hguren, 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 SEVEN FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL SAGL
CONTRA MOHAN GOPALDAS CHANDIRAMANI SOBRE OPOSICION AL
" REGISTRO DE LA MARCA “SALVAJE” CLASE 25.

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 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 “SALVAJE” se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién PJ.

SALVAJE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visuai'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 contests 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 rebeldfa 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEVEN FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL SAGL
CONTRA MOHAN GOPALDAS CHANDIRAMANI SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “SALVAJE” CLASE 25.

Que, de acuerdo con lo antesiormente 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 la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en ¢} 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 podri
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 piiblico, 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 cansar
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”.

€, por toexpresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigénte, esta
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corresponde confirmar el Dictamen n.° 286/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

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 SEVEN
FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL SAGL contra MOHAN GOPALDAS
CHANDIRAMANI sobre oposicién al registro de marca “SALVAJE” clase 25,
- Expediente n° 2407197 solicitada por MOHAN GOPALDAS CHANDIR AMANI.-----

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la plarca “SALVAJE” clase 25,

Expediente n° 2407197 solicitada por HAN I?ALDAS
CHANDIR AMANI. ) / =
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\A /

Dicéctora
suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS

| - ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA (FECOVITA) CONTRA GENOMMA

LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA SURX, CLASE 32.

Asuncidn, 2 7 AGG 2025
VISTO:

El expediente caratulado: FEDERACION DE COOPER ATIVAS VITIVINICOLAS
ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA (FECOVITA) contra GENOMMA LAB
INTERNACIONAL, S.A.B. DE CV. sobre oposicién al registro de Ja marca SURX giaée 32,y.--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SURX, solicitada
para la clase 32, en base ala marca CRUZ DEL SUR en la clase 33, por lo que corresponde a esta

Direccidn 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

egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

cfralquiera¥ea la clase er/que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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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 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, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna SURX vs. CRUZ DEL SUR
debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla

general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y_cuyo objetivo es advertir si la

percepcién de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es

cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en comiin, no es menos cierto

que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. --------e-eerev

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, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “CRUZ DEL SUR” (registrada) y la

), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta

)
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Del andlisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en 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:

SURX CRUZ DEL SUR

Solicitud Oposicién

Que, haciendo un anilisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugna “SURX(solicitante) vs “CRUZ DEL SUR” (oponente) por mis que compartan letras en

comun; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende,
tampoco_tendrin pronunciacién semejante. Analizando la marca como un todo, no existen

suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin riesgo de

confusién.

Que, al respecto, la doctrina mis 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 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

bién el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds

idas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS
ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA (FECOVITA) CONTRA GENOMMA

.. LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

- MARCA SURX, CLASE 32.

arreglo a su vision en su conjunto”, y que... parala comparacién de dos marcas en conflicto “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
»2

grifica™. oo
®

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, 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 ¢ 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 podri coexistir pacificamente sin

crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro reine’los
elementos di iadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedénte, consectentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 416/24 emitido por la

Dr. Fefndkydez Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pég. 199.
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MARCA SURX, CLASE 32.

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por correspondér asf en

derecho.

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS
COOPERATIVA LIMITADA (FECOVITA) contra GENOMMA LAB
INTERNACIONAL, S.A.B. DE CUV. sobre oposicién al registro de la marca SURX

clase 32, Expediente n° 22101786 solicitada por GENOMMA LAB
INTERNACIONAL, S ABDECV.

Articulo 2.- DISPONER Ia prosecucién de trdmites solicitud de ¢gistro de la

marca  SURX clase 32, Expediente n° 22101786 golicjtada por GENOMMA LAB
INTERNACIONAL, S.AB.DECJYV.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /-/\ ) = /

NGA SUAREZ

Directora

Pigina5deS



*%’ GOBIERNODEL Dl}(E(i(ﬁiI()NN;\(“,IONAL
@ PARAGUAY  Nroircaoar

Resolucién D.A.M.L n. °__M @ 8 g 5

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA-ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “STRYKER” CLASE 01.-—-------

Asuncic')n, 2 ,‘17 iqCG 2025
VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra SOMAX AGRO S.A.
sobre oposicién al registro de marca “STRYKER?” clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposicicnes contra la solicitud de registro de la marca “STRYKER?”,
solicitada para la clase 01, en base a la marca STRYKER en la clase 01 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

. . e s B
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley tegulatotia,

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. ----------

otgo signo que pueda igducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cydlquiexa sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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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 yla

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

marca previstas enla Ley de Marcas. 2 a8

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

oposicién STRYKER, 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 basicas 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 oposicion 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 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.

#€, de acudedo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir el riesgo de

- asocjacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

[($34

. 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 podri
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
confusidn 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 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 Fy no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 250/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala

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 GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “STRYKER” CLASE 01.------

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por: SEVEN
GLYMAX PARAGUAY S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposicién al registro
de marca “STRYKER?” clase 01, Expediente n° 2253308 solicitada por SOMAX AGRO
S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de
Expediente n® 2253308 solicitada por SOMAX AGRO §.A.

‘ca “STRYKER” clase 01,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

~X\ Directora

" Direccién de {suntos Marcarios Litigiosos

i
|
i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)
CONTRA SARA ROJAS MOREL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SARA MUEBLES ARTESANALES Y ETIQUETA” CLASE 35.------rr-s--mmomee-

Asuncién, 2/; RED oA
1 fab

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)
contra SARA ROJAS MOREL sobre oposicién al registro de marca “SARA MUEBLES
ARTESANALES Y ETIQUETA” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SARA
MUEBLES ARTESANALES Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca

7ZARA HOME 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 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 signosqhe 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

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

fea quien lesione sus Yerechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ftfo signd, que pueda indycir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
alquiera a la clase en glie 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 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)

CONTRA SARA ROJAS MOREL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SARA MUEBLES ARTESANALES Y ETIQUETA” CLASE 35.--------memezseene

Resolucién D.AM.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, s-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 €l cotejo marcario entre la denominacién solicitada “SAR A MUEBLES
ARTESANALES Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicién ZARA HOME, 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 Direccion considera que la marca
solicitada no retne 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 rebeldfa, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia n este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en fa

oposicién. Este-refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desingérés del solickante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

ys 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 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)

 CONTRA SARA ROJAS MOREL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
- MARCA “SARA MUEBLES ARTESANALES Y ETIQUETA” CLASE 35.------------nncmen-

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no sofo 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 Direccidén considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion 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 oposicion.

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 piblico, que pertenece a un tercero, cuale:qﬁz’em qué 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

bubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo exyresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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| . POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S$.A)
CONTRA SARA ROJAS MOREL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SARA MUEBLES ARTESANALES Y ETIQUETA” CLASE 35.--------rvereee-e-

corresponde revocar el Dictamen n.°109/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. A
P
Por tanto, \Q Q:\
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS \84 £

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida pory SEVEN
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra SARA ROJAS
MOREL sobre oposicién al registro de marca “SARA MUEBLES ARTESANALES Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1981566 solicitada por SARA ROJAS
MOREL. '

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la pfiarca “SARANMUEBLES
ARTESANALES Y ETIQUETA” clase 35, Expediente solicitada jor SARA
ROJAS MOREL.

Directora
suntos 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 39.

Asuncidn, .
27 AGD 0D
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 39, y; 2

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WORLD
GREEN NUTRITION?, solicitada para la clase 39, 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 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 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
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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 39.

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, 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 oposicion 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 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 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. Estg la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA FROCEDENTE 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

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 dela 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 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 piiblico, 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 suxteptz’bﬁéskizie 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 conoetdo-el signo”.

Qfte, por lo expresadg y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direcciérf considera que la mar¢a solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

en la Ley n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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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 39.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 434/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

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 SEVEN
HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. contra WORLD GREEN
NUTRITION, INC.,,  sobre oposicién al registro de marca “WORLDP GREEN
NUTRITION” clase 39, Expediente n® 2161367 solicitada por WORLD GREEN
NUTRITION, INC.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mar€a “WORDD GREEN
NUTRITION” clase 39, Expediente n° 2161367 soligi por WORLIY GREEN
NUTRITION, INC. >

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

%imaond Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMFAR S.A.ECA. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPGSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ZETO,
CLASE 05.

Asuncién, 37 440 2025
VISTO:

El expediente caratulado: COMFAR S.A.E.C.A. contra EUROFARMA PAR:AGUAY
. S.A. sobre oposicién al registro de la marca ZETO clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca ZETO, solicitada
para la clase 05, en base a la marca ZETOPHOS 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

‘ 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, ~-neeer

! 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 COMFAR S.AECA. CONTRA EUROFARMA
- PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ZETO,
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 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, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna ZETO vs. ZETOPHOS debe
tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general
en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepcién de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es

cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en comun, no es mefos cierto

que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. ---------------

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 evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismo.

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “ZETOPHOS” (registrada) y la

marca “ZETO,” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta

Direccién considera que la marca “ZETO”, en su conjunto no es susceptible de causar confusién

con la marca “ZETOPHOS”.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMFAR S.A.ECA. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ZETO,
CLASE 05.

exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencis existente

entre las mismas;

ZETO ZETOPHOS

Solicitud Oposicién

Que, haciendo un anilisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en
pugna “ZETO” (solicitante) vs “ZETOPHOS” (oponente) por mds que compartan letras en
comun; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende,
tampoco_tendrin pronunciacién semejante. Analizando la marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin riesgo de

confusién.

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 si en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad.--------r-----

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

. frecuente equeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con

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

preferente el\que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMFAR SAECA. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ZETO,
CLASE 05.

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

grifica™. »2

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. A

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 © 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 piiblico 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 revocar el Dictamen n° 75/25 emitido por la

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

derecho/ \

andez Novoa - Furjdamentos 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 COMFAR S.AEC.A. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ZETO,
CLASE 05.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
COMFAR S.AEC.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposicién al
registro de la marca ZETO clase 05, Expediente n° 23101854 solicitada por

EUROFARMA PARAGUAY S.A.

Articulo 2.- DISPONEK la prosecucién de trimites de la sélici istro de la
marca ZETO clase 05, Expediente n° 23101854 sph por EUROFARMA
PARAGUAY S.A.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\A\/ \ )
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLORIA S.A. CONTRA FERNANDA EMILIA GRANERO ROJAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YERUVA Y ETIQUETA”
CLASE 29.

Lnf) 9T
Fay LUl

Asuncién, 7 7
VISTO:

" H expediente caratulado: GLORIA S.A. contra FERNANDA EMILIA GRANERO
ROJAS sobre oposicién al registro de marca “YERUVA Y ETIQUETA” clase 29, y;------------rre-v-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “YERUVA Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 29, en base a la marca ARUBA 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 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

" Articulo 15°.- Elregistro 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 Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLORIA S.A. CONTRA FERNANDA EMILIA GRANERO ROJAS
- SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YERUVA Y ETIQUETA”
%, CLASE 29.

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, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “YERUVA Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién ARUBA, 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 bdsicas 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 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 desvirtué los argumentos planteados enla
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

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 GLORIA S.A. CONTRA FERNANDA EMILIA GRANERO ROJAS

" SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YERUVA Y ETIQUETA”
CLASE 29.

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 Ja 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 redne los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el 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
Ja prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No pédm’
registrarse Como mMarcas los signos que constituyan una reproduccio’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 cansar
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”.

ue, porloe presado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direcgfén considera que [§ marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

en la Ley n°| 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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# POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLORIA S.A. CONTRA FERNANDA EMILIA GRANERO ROJAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YERUVA Y ETIQUETA”
CLASE 29.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 580/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

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 SEVEN
GLORIA S.A. contra FERNANDA EMILIA GRANERO ROJAS sobre oposicién al
registro de marca “YERUVA Y ETIQUETA” clase 29, Expediente n° 2407197 sollcnada
por FERNANDA EMILIA GRANERO ROJAS.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro

GRANERO ROJAS. /{\ / }
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. 3

.~ Directora

~ . Direccién d¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCI()N
DEDUCIDA POR STERLING PERFUMES INDUSTRIES LLC., CONTRA AUTOS
- SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “S
STERLING Y ETIQUETA” CLASE 03.

Asuncidn, 2/7 i’\Ga 2025
VISTO:

El expediente caratulado: STERLING PERFUMES INDUSTRIES LLC,, contra
AUTOS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de marca “S STERLING Y
ETIQUETA” clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “S STERLING
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, en base a la marca STERLING PARFUMS en la clase
03 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
¢l 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°.- Ebre gistre.de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dgAa misma y a ejelcer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien lesione sus derechys. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ignowye pueda inducir dirdcta 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 STERLING PERFUMES INDUSTRIES LLC., CONTRA AUTOS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “S
STERLING Y ETIQUETA” CLASE 03.

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 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, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “S STERLING Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion STERLING PARFUMS, se percibe que entre las mismas existen

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

Que, resulta evidente la ideatidad, 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 rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido si: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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR STERLING PERFUMES INDUSTRIES LLC., CONTRA AUTOS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “S
STERLING Y ETIQUETA” CLASE 03.

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 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 14 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 piblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue 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 Sfuerza-distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signo”.

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

a
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR STERLING PERFUMES INDUSTRIES LLC., CONTRA AUTOS

SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “S
STERLING Y ETIQUETA” CLASE 03.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 04/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

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 SEVEN
STERLING PERFUMES INDUSTRIES LLC., contra AUTOS SOCIEDAD
ANONIMA sobre oposicién al registro de marca “S STERLING Y ETIQUETA” clase
03, Expediente n° 2269725 solicitada por AUTOS SOCIEDAD ANONIMA. ----c-reeeem

Articulo 2.- RECHAZAR !la solicitud de registro de la

ETIQUETA” clase 03, Expediente n° 2269725 solicit AUTOS SOCIEDAD
ANONIMA.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. m/ ) —_— }

Directora

Direccign de Asuntos Marcarios Litigiosos

P
R
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD., CONTRA MONTECRISTO
E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SHEGLAM” CLASE
35.

Asuncién, N
27 ko a0
VISTO:
El expediente caratulado: ROADGET BUSINESS PTE. LTD, ‘ contra
MONTECRISTO E.A.S. sobre oposicién al registro de marca “SHEGLAM?” clase 35, Y--mmmmmeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SHEGLAM?,
solicitada para la clase 35, en base a la marca SHEGLAM en la clase 35 respectivamente, por lo
que corresponde a esta Direccion 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+a 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 deurs, dichas

exclusivo d¢’la misma y a ejereer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
en lesione sus derethos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda inducir 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 ROADGET BUSINESS PTE. LTD., CONTRA MONTECRISTO
E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SHEGLAM” CLASE
3s.

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

marca previstas enla Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “SHEGLAM? se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marea base de
oposicion SHEGLAM, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

précticamente 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 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 desvirtus los argumentos planteados en la

oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD., CONTRA MONTECRISTO

E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SHEGLAM” CLASE
3s.

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 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 [a 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, nossriamente
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
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.- POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
- DEDUCIDA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD., CONTRA MONTECRISTO
E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SHEGLAM” CLASE
35.

corresponde confirmar el DictamenTi.° 138/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacerlugarala

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 p;bri SEVEN
ROADGET BUSINESS PTE. LTD,, contra MONTECRISTO E.A.S. sobre oposicién

al registro de marca “SHEGLAM” clase 35, Expediente n° mitada por
MONTECRISTO E.A.S.

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro de Ja marca\"SHEGLAM? ¢lase 35,

| Expediente n® 2407631 solicitada por MONTECRIST!

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA., CONTRA ATLANTIC S.A.E. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SUPREMA Y ETIQUETA” CLASE 03.

Asuncién, 9 7 pon 2025
VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTIDA. contra ATLANTIC S.A.E. sobre oposicién al registro de marca
“SUPREMA Y ETIQUETA” clase 03, ¥s

"CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SUPREMA Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, en base a la marca SUPREMA en la clase 03
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 J misma Wa ejercer ante 105 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quin lesione sus Yerechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
0\que pueda indukir directa o indirectamente 2 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 SOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
- LIMPEZA LTDA., CONTRA ATLANTIC S.A.E. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO

. DE LA MARCA “SUPREMA Y ETIQUETA” CLASE 03.

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, ---—--—-

. B . . , J1 1. .
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 “SUPREMA Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicién SUPREMA, 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 desivé 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 desvirtué los argumentos planteados en la

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

un desinterés de fante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA., CONTRA ATLANTIC S.A.E. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SUPREMA Y ETIQUETA” CLASE 03.

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 existira el riesgo de
asociacion/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 oposicion.

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 reproduccidn 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 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 Jfuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA., CONTRA ATLANTIC S.A.E. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SUPREMA Y ETIQUETA” CLASE 03.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 127/24, de la Jefatura de la Tercera 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
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ., contra
- ATLANTIC S.A.E. sobre oposicién al registro de marca “SUPREMA Y ETIQUETA”
clase 03, Expediente n° 2041431 solicitada por ATLANTIC S.AE.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la pmarca “SUPREMA Y

ETIQUETA” clase 03, Expediente n° 2041431 cada por ATLANTIC
S.AE.

Directora
suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CASA GRANADO LABORATORIOS, FARMACIAS E
DROGARIAS S.A. CONTRA ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO. LTD., SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FEBBLE Y ETIQUETA, CLASE 03.------

Asuncién, 2 70D 2025

i B

VISTO:

El expediente caratulado: CASA GRANADO LABORATORIOS, FARMACIAS E
DROGARIAS S.A. contra ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO. LTD,, sobre oposicién al
registro de la marca FEBBLE Y ETIQUETA clase 03, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca FEBBLE Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base a la marca PHEBO en la clase 03, 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 generﬂf

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

2 misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

lesione sus 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 CASA GRANADO LABORATORIOS, FARMACIAS E
DROGARIAS S.A. CONTRA ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO. LTD., SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FEBBLE Y ETIQUETA, CLASE 03.------

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 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 realizar el andlisis de las denominaciones en pugna FEBBLE Y ETIQUETA vs.
PHEBO debe tenerse presente que ¢l mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es
. regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si
' la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es

cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en comiin, no es menos cierto

que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. ---------------

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 evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismo.

n§1dera que la marca “FEBBLE Y ETIQUETA?, en su conjunto no es
tug;on con la marca “PHEBQO”.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
 ACCION DEDUCIDA POR CASA GRANADO LABORATORIOS, FARMACIAS E
DROGARIAS S.A. CONTRA ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO. LTD., SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FEBBLE Y ETIQUETA, CLASE 03.------

Del anilisis en conjunto vemos que ambas. marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una confusidn entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

entre las mismas:

FEBBLE
PHEBO

Solicitud Oposicién

Que, haciendo un anilisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugna “FEBBLE Y ETIQUETA” (solicitante) vs “PHEBO” (oponente) por mds que compartan

letras en comun; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas,
por_ende, tampoco tendrin pronunciacién semejante. Analizando la marca como un todo, no

existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algtn riesgo de

confusién.

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

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

entre las mismas.

(Jue, de la contyastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CASA GRANADO LABORATORIOS, FARMACIAS E
DROGARIAS S.A. CONTRA ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO. LTD., SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FEBBLE Y ETIQUETA, CLASE 03.------

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‘aue... 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
»2

grifica”™.

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 dponente

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

inclgya otros elementos capaces de intgg;gr 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 ¢ 1.294/98, y que retne 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 podri coexistir pacificamente sin

crear Mo’n al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

ndamentos 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 CASA GRANADO LABORATORIOS, FARMACIAS E
DROGARIAS S.A. CONTRA ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO. LTD., ‘SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FEBBLE Y ETIQUETA, CLASE 03.-—---

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

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 623/24 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 LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CASA GRANADO LABORATORIOS, FARMACIAS E DROGARIAS S.A. contra
ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO. LTD,, sobre oposicién al registro de la marca
FEBBLE Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 1723408 solicitada por ZHEJIANG
YANXUE COSMETIC CO. LTD.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trémites de la gdlicitud de registro de la
marca FEBBLE Y ETIQUETA clase 03, Expedien :
ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO.LTD

)

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

- DEDUCIDA POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC.,, CONTRA

DERMAVITA INDUSTRIA E-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DERMAGLASS Y
ETIQUETA, CLASE 03.

Asuncién, 9 7 AT 2005
VISTO:

El expediente caratulado: MONTSERR AT INVESTMENT COMPANY INé., contra
DERMAVITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
EIRELI sobre oposicién al registro de marca “DERMAGLASS Y ETIQUETA” clase 03, y;----—-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “DERMAGLASS
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca “DERMAGLOS” clase
03, 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 Ia propia

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

Pigina 1de S



% GOBIERNO pgr. | DIRECCION NACIONAL
! 4 C IPIEDA
Y &# PARAGUAY | Ntrircroar

7y
'

AN
Resolucién D.AM.L n. ° WS«

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC., CONTRA
DERMAVITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DERMAGLASS Y
ETIQUETA, CLASE 03.

o

.

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 pr evistas en la LCy de Marcas.

Que, al realizar el cotejo entre las marcas DERMAGLASS Y ETIQUETA (solicitada) y
DERMAGLOS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y.}cievante la
estructura de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los elementos
individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de
conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién

marcaria.

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la coincidencia en su inicio "DERMA-" y la semejanza fonética y visual de los sufijos
"-GLASS" y "-GLOS", lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el publico consumidor. Esta
confusién puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar
erréneamente un producto por otrg; o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan

productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC., CONTRA
DERMAVITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DERMAGLASS Y
ETIQUETA, CLASE 03. A

el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
DERMAGLASS Y ETIQUETA y DERMAGLOS en el mercado afectarfa negativamente la

funcién distintiva de la marca oponente.

. Que, al realizar el cotejo entre las marcas DERMAGLASS Y ETIQUETA (solicitada) y
DERMAGLOS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la

estructura de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los elementos

individuales de los signos, el criterio prevalente es el examen de conjunto.

Que, en razén de las identlclades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
ptblico 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
los mismos productos de la clase 03, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estes diesgos de

confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho

. _ anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signds
DERMAGLASS Y ETIQUETA y DERMAGLOS en el mercado afectarfa negativamente la

funcidn distintiva de la marca oponente.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC., CONTRA
DERMAVITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DERMAGLASS Y
ETIQUETA, CLASE 03.

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 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 tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incwrsa 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 reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcin total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra 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 signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza 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 retine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n.° 221/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

CLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
TSERRAT | INVESTMENT COMPANY INC, contra DERMAVITA
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC. CONTRA
DERMAVITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DERMAGLASS Y
ETIQUETA, CLASE 03.

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI sobre
oposicién al registro de marca “DERMAGLASS Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n°
2362049 solicitada por DERMAVITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS EIRELL

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de | AGLASS Y
ETIQUETA” clase 03, Expediente n° 2362049
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CORPORACION HABANOS S.A. CONTRA CESAR MIGUEL
PAEZ GAYOZO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAINT
LOUIS” CLASE 34.

Asuncién, ) 7 AQS 2075
VISTO:

El expediente caratulado: CORPORACION HABANOS S.A. contra CESAR
MIGUEL PAEZ GAYOZO sobre oposicién al registro de marca “SAINT LOUIS” clase 34, ¥s----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SAINT
LOUIS”, solicitada para la clase 34, en base a la marca SAN LUIS REY en la clase 34
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 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

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

rq gjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra qufen lesione sus dedechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otroigho quepueda inducir djrecta o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cuglqpiera sea la tlase en que figjiren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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DEDUCIDA POR CORPORACION HABANOS S.A. CONTRA CESAR- MIGUEL
PAEZ GAYOZO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAINT
LOUIS” CLASE 34. ‘

~ 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 anélisis 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 “SAINT LOUIS” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicién SAN LUIS REY, 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 fa 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 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
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desinterés-del solict

nte en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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 CORPORAGION HABANOS S.A. CONTRA CESAR MIGUEL

- PAEZ GAYOZO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAINT

LOUIS” CLASE 34.

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 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.

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 ];odra'
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 piiblico, 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 wstoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por ¢l cual se

bubiese hechg,conocidoel signo”.

Que, por lo expre

ado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CORPORACION HABANOS S.A. CONTRA CESAR MIGUEL

PAEZ GAYOZO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAINT
LOUIS” CLASE 34.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 261/25, de la Jefatura de la Segunda 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
CORPORACION HABANOS S.A. contra CESAR MIGUEL PAEZ GAYOZO sobre
oposicién al registro de marca “SAINT LOUIS” clase 34, Expediente n° 23105677
solicitada por CESAR MIGUEL PAEZ GAYOZO.

ca “SAINT LOUIS” clase

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
34, Expediente n° 23105677 solicitada por CESAR MI

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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OPOSICION: N° 2434741 SUNVIT LIFE, ODILIA ANTONIA BAEZ MEDINA C/ LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA SUNVIT LIFE SOLICITADA POR
CUNSA INTERNATIONAL LLC.

Asuncidn, Z 17 AGO 2025
VISTO:

LA EXCEPCION DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO (FALTA DE
ACCION) deducido por el Abogado HUGO TEODORO BERKEMEYER en representacion
de CUNSA INTERNATIONAL LLC.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 26 de setiembre de 2024 se presenta el Abogado HUGO TEODORO
BERKEMEYER en representacién de CUNSA INTERNATIONAL LLC, a los efectos de
oponer “excepcion de previo y especial pronunciamiento” expresindose en los siguientes términos:
“Que, la aposicidn aludida fue interpuesta por la Sesiora Odilia Antonia Baez Medina en base a la
marca SUNVITE, registrada en nuestro pais en la clase 05, bajo N° 421479. No obstante, segrin
consta en ¢l Sistema Sprint de la Dinapy, la titularidad de la marca SUNVITE, corresponde a la
firma XTREME S.R.L y no a la Seriora ODILIA ANTONIA BAEZ MEDINA, quicn es la
accionante de esta oposicion. En vista de lo antedicho, la citada persona carece de legitimacion activa
para ejercer la accion deducida en contra de la solicitud de registro de la marca SUNVIT LIFE'Y
ETIQUETA, invocando como base de su accidn una marca gue NO le pertenece. Mal puede ejercer
una accion quien no es propietario del derecho que utiliza como base de su accion, en concordancia a
lo establecido en los Arts. 223 y 224 del Codigo Procesal Civil”.

Que, corrido el traslado de Ley, se presenta el Abogado ALEJANDRO M. SCHMEDA

H. en representacién de XTREME S.R.L. Y ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA, a contestar

excepcidn planteada, expresando entre otras cosas: “Que, la Sesiora ODILA ANTONIA BAEZ

MEDINA es la prgpictaria o titular de la firma XTREME S.R.L conforme consta en ¢l poder

ingtripto en la Direcion de poderes de la DINAPI, ante el N° 41749 en fecha 13 de septiembre de

JOID... /... Que en rHlacion a la capacidad o falta de capacidad legal de la Sesiora ODILIA
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OPOSICION: N° 2434741 SUNVIT LIFE, ODILIA ANTONIA BAEZ MEDINA C/ LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA SUNVIT LIFE SOLICITADA POR
CUNSA INTERNATIONAL LLC.

Contrataciones Paraguay y otros..///... Que la excepcionaste pretende sin mas, a los efectos de
confundir la denominacion “SUNVITE”, con la solicitada “SUNVIT LIFE Y ETIQUETA’, que
no es sino el registro de mi representada, con el Titulo N°4121.479, al que le suprimid la vocal “E”y

le incorporo la desinencia “LIFE”, la cual no le otorga distincion alguna para diferenciarla de la

marca de mi poder otorgante...//}....La identidad es total en ambas marcas”

Que, las pretensiones del Abogado HUGO T. BERKEMEYER en representacion de
CUNSA INTERNATIONAL LLC se encuentran fundadas en la aplicacién del Art. 223 y 224
del C.P.C. En ese sentido, debemos recordar que el Articulo 136 de la Ley 1.294/98 de Marcas
dispone: “Las disposiciones de los cddigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicardn en
forma supletoria”. y el articulo 137° de la Constitucién Nacional, conocer y decidir en cuestiones
marcarias, ante la ausencia de reglamentaciones en la ley especial aplicable, ha sido reconocida
como facultad legitima y a la vez deber de la Administracién, derivada de la misma Constitucién

Nacional.

Que, en base alas consideraciones corresponde entrar en andlisis de la Excepcién planteada
y como primer término es importante mencionar que, la legitimacién activa para interponer
oposicién en materia marcaria debe recaer en el titular del derecho invocado o en su representante
legal debidamente acreditado, conforme a lo previsto en la Ley N° 1.294/98 y el Cédigo Procesal

Civil en su Articulo 224, aplicado en forma supletoria.

Que, del examen de los antecedentes y documentos obrantes en el expediente, se verifica
que la oposicién fue presentada por la Sra. Odilia Antonia Bédez Medina en su cardcter personal,

sin invocar ni acreditar actuar en representacién de la firma XTREME S.R.L., que es la nica
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OPOSICION: N° 2434741 SUNVIT LIFE, ODILIA ANTONIA BAEZ MEDINA C/ LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA SUNVIT LIFE SOLICITADA POR
CUNSA INTERNATIONAL LLC.

Resoluciéon D.AM.Ln.°

Que, en este orden de ideas, cabe concluir que la oposicién fue interpuesta por quien carece de
legitimacion activa para ejercer tal accién, conforme a lo dispuesto por el Art. 224 del Cédigo
Procesal Civil, en concordancia con los Articulos 115 y 116 de la Ley N° 1.294/98. La falta de
personerfa para representar a la titular de la marca y la omisién de invocar dicha representacién en

el acto procesal constituyen defectos insubsanables a los efectos de convalidar la accién intentada.-

Por tanto, en mérito a las consideraciones que anteceden, y a lo dispuesto en las
disposiciones legales citadas, queda de manifiesto que la oponente carece de legitimacién activa,
razén por la cual corresponde hacer lugar a la excepcién de previo y especial pronunciamiento por

falta de accidn, en consecuencia;

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR i la EXCEPCION DE PREVIO Y ESPECIAL
PRONUNCIAMIENTO (FALTA DE ACCION) deducida por el Abogado HUGO T.
BERKEMEYER en representacion de CUNSA INTERNATIONAL LLC.

Articulo 2.- TENER POR NO PRESENTADA la oposicién n.e 24347 or carecer la

oponente de legitimacién activa al momento de su presentacién.

Articulo 3.- DISPONER el archivo del presente trimite admjhi

Articulo 4.- NOTIFIQUESE por cédula.

. ABG.YADIYf ALV
i " \Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA JOSE FERNANDO

RIVEROS LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA METANOIA
Y ETIQUETA, CLASE 44. =z

Asuncién, 27 HiD 2028
VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR. contra JOSE FERNANDO
RIVEROS LOPEZ sobre oposicién al registro de la marca METANOIA Y ETIQUETA clase
44,y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca METANOIA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca META SPORTS 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
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 decit, dichas

! Articulo
exclusivo

gistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
de la misma y Aejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra/quien lesione sus dérechos. 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 VERLIN GALE RAY JR. CONTRA JOSE FERNANDO
RIVEROS LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA METANOIA
Y ETIQUETA, CLASE 44.

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,
. ccorresponde 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado

METANOIA Y ETIQUETA solicitada en clase 44 y la registrada META SPORTS en clase 35.--

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la bisqueda en el sistema informdtico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, METANOIA Y ETIQUETA pretende protegér
servicios de la clase 44 especificamente: “Pelugueria y otros tratamientos de belleza”: mientras que
la marca registrada “META SPORTS” proteger servicios de la clase 35, especificamente: “Servicios
de publicidad, gestion empresarial, administracion de empresas, servicios de secretariado,
comercializacion de articulos tales como prendas de vestir, accesorios para prendas de vestir,

‘  calzados, accesorios para calzados, sombreros, gafas y accesorios, articulos y equipos deportivos, bolsos |

. deportivos para todo propdsito”.Con esta comparacién vemos que existe una diferencia respecto a
la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna.

En ese sentido, conforme at-articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca

. debe especificar In clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende
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POR LA CUAL SE DECLARA'TTMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA JOSE FERNANDO

- RIVEROS LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA METANOIA

Y ETIQUETA, CLASE 44.

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de
Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la eposicién,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
debidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia

pacifica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusién ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia.

Que, ahondando atin mis en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo claras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
no se requiere entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundirdn si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado S

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 servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de.
confusién directa o indirecta. Ademds, el piblico objetivo de cada marca es claramentg distinto,
lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

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 ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.

paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncién. pigs. 104-105.

Pigina 3 de 4



i} gXBRIX%K? t DIRECCION NACIONAL

INTELECTUAL

NOON ¢
Resolucién D.AM.L n. ° Jﬁ_ ;oo q .;Q

S Ld ¥y

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA JOSE FERNANDO
RIVEROS LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA METANOIA
Y ETIQUETA, CLASE 44.

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 podré 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° 223/25 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
VERLIN GALE RAY JR. contra JOSE FERNANDO RIVEROS LOPEZ sobre
oposicién al registro de la marca METANOIA Y ETIQUETA clase 44, Expediente n°
2420251 solicitada por JOSE FERNANDO RIVEROS LOPEZ <~

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites g€ fasolicitud de rdgistro de la
marca METANOIA Y ETIQUETA clase 44, Expedigntqd n° 2420251 soficitada por
JOSE FERNANDO RIVEROS LOPEZ

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédular» / \M>

IYI ALVARENGA SUAREZ
‘ Directora o
Dm&é‘lon de\Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR “SOUZA CRUZ LTDA., CONTRA SHENZHEN
FREEMAX TECH CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
FREEMAX Y ETIQUETA, CLASE 34.

Asuncién, 2 0 AGO 2325

VISTO: ;
El expediente caratulado: SOUZA CRUZ LTDA., contra SHENZHEN FREEMAX
‘ TECH CO. LTD.,, sobre oposicién al registro de la marca FREEMAX Y ETIQUETA clase 34,
y.
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca FREEMAX Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 34, en base a la marca FREE en la clase 34, 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 dela Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
| . paré 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOUZA CRUZ LTDA., CONTRA SHENZHEN
FREEMAX TECH CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
FREEMAX Y ETIQUETA, CLASE 34.

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, yatendiendo 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, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna FREEMAX Y ETIQUETA vs.
FREE debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjun.. . como es

regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si

la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es

cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en comtin, no es menos cierto

que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. -------------

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, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “FREE” (registrada) y la marca
“FREEMA

ETIQUETA ” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOUZA CRUZ LIDA., CONTRA SHENZHEN
FREEMAX TECH CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
FREEMAX Y ETIQUETA, CLASE 34.

Del andlisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en 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:

FreeMaX
FREE

Solicitud Oposicion

Que, haciendo un anilisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugna “FREEMAX Y ETIQUETA” (solicitante) vs “FREE” (oponente) por mis que compartan

letras en comin; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas,
por ende, tampoco tendrdn pronunciacién semejante. Analizando la marca como un todo, no

existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin riesgo de

confusidn.

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 espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

las percibe,deyna sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOUZA CRUZ LIDA., CONTRA SHENZHEN
FREEMAX TECH CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
FREEMAX Y ETIQUETA, CLASE 34.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
Jrecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... parala 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, 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 imp;dimgn;g 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 marcasn @ 1.294/ 98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.

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

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

de una marca.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOUZA CRUZ LTDA.,, CONTRA SHENZHEN

- FREEMAX TECH CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
- FREEMAXY ETIQUETA, CLASE 34.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 403/23 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder as{ en
derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SOUZA CRUZ LTDA,, contra SHENZHEN FREEMAX TECH CO. LTD., sobre
oposicién al registro de la marca FREEMAX Y ETIQUETA clase 34, Expediente n°
1937613 solicitada por SHENZHEN FREEMAX TECH CO. LTD.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de la soliciedd de registro de la
marca FREEMAX Y ETIQUETA clase 34, Expediente_n° 1937613 solicitida por
SHENZHEN FREEMAX TECH CO. LTD.

A
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- POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INNOVATIVE CHEMICALS PTE. LTD., CONTRA LUCAS
TADEU DE MEDEIROS VENZON SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GYEON Y ETIQUETA” CLASE 35.

AGD 2005

0

Asuncidn, /i

VISTO:

——

El expediente caratulado: INNOVATIVE CHEMICALS PTE. LTD., contra LUCAS
TADEU DE MEDEIROS VENZON sobre oposicién al registro de marca “GYEON Y
ETIQUETA” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “GYEON Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca GYEON QUARTZ CLOTH 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 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¢ una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

fen lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso e cualquier
que pueda inducir djrecta 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 INNOVATIVE CHEMICALS PTE. LTD., CONTRA LUCAS
TADEU DE MEDEIROS VENZON SOBRE OPOSICION AL REGISTR: DE LA
MARCA “GYEON Y ETIQUETA” CLASE 35.

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 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, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “GYEON Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién GYEON QUARTZ CLOTH, se percibe que entre las mismas existen

elementos que las hacen précticamente 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 derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 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 desvirtué los argumentos planteados en la

oposicion. Estp stza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desintegés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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Resolucién D.A.M.L n. °
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INNOVATIVE CHEMICALS PTE. LTD., CONTRA LUCAS

TADEU DE MEDEIROS VENZON SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GYEON Y ETIQUETA” CLASE 35.

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 existir4 <. riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no redne 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.

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 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 gue sean los
productos o servicios a los que se apligue 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 vigente, esta
iénonsidera queYa marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

ladas jen la Ley p° 1.294/98 y no reune los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INNOVATIVE CHEMICALS PTE. LTD., CONTRA LUCAS
TADEU DE MEDEIROS VENZON SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA “GYEON Y ETIQUETA” CLASE 35.

corresp

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

onde confirmar el Dictamen n.° 191/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
INNOVATIVE CHEMICALS PTE. LTD., contra LUCAS TADEU DE MEDEIROS
VENZON sobre oposicién al registro de marca “GYEON Y ETIQUETA” clase 35,
Expediente n° 2155793 solicitada por LUCAS TADEU DE MED ENZON.-----

. Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d¢’ la marca ON Y

ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2155793 solicitagd/pox LUCAS TADEU DE
MEDEIROS VENZON.

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. /\[ ) ”Q/

ALVARENGA SUAREZ
irectora
e Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SMASHBURGER LP HOLDER LLC., CONTRA RICARDO
JAVIER RAMOS BOWER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SMASH BURGUERS Y ETIQUETA” CLASE 43.

Asuncién, 2 8 ACU 2325
VISTO:

El expediente caratulado: SMASHBURGER LP HOLDER LLC., contra RICARDO
JAVIER RAMOS BOWER sobre oposicién al registro de marca “SMASH BURGUERS Y
ETIQUETA” clase 43, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SMASH
BURGUERS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 43, en base a la marca
SMASHBURGUERS 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 ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién ata 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 de, dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SMASHBURGER LP HOLDER LLC., CONTRA RICARDO

JAVIER RAMOS BOWER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“SMASH BURGUERS Y ETIQUETA” CLASE 43.

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 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 “SMASH
BURGUERS Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicién SMASHBURGUERS, 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 redne las condiciones bdsicas 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 rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, eljolicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SMASHBURGER LP HOLDER LLC., CONTRA RICARDO
JAVIER RAMOS BOWER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SMASH BURGUERS Y ETIQUETA” CLASE 43.

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 < 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 “”

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 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 4 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”.

ac;pocJo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SMASHBURGER LP HOLDER LLC., CONTRA RICARDO
JAVIER RAMOS BOWER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SMASH BURGUERS Y ETIQUETA” CLASE 43.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 561/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SMASHBURGER LP HOLDER LLC, contra RICARDO JAVIER RAMOS
BOWER sobre oposicién al registro de marca “SMASH BURGUERS Y ET:QUETA”
clase 43, Expediente n° 2050930 solicitada por RICARDO JAVIER RAMOS
BOWER.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d¢’ la marca “SMASH
BURGUERS Y ETIQUETA” clase 43, Expedie n® /2Q50930 solicitady por
RICARDO JAVIER RAMOS BOWER.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - ) /

: Direct
pSNCL T Ll . ‘e .
“w:ireceton de Ysuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA CASELLA WINES
PTY LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA YELLOW
TAIL, CLASE 33.

Asuncidn, g A(zﬂ 2025
VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA S.A.C.L contra CASELLA WINES PTY
LIMITED sobre oposicién al registro de la marca YELLOW TAIL clase 33, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca YELLOW TAIL,
solicitada para la clase 33, en base al registro de la marca YELLOW en la clase 03, por lo que
corresponde a2 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 regularoria,

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 encuestran para

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

! Articulo 15°7 El regidgo de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo g€ la misma y a'gjercer ante los érganos 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 HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA CASELLA WINES
PTY LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA YELLOW
TAIL, CLASE 33.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico crnsumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite yla
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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado
YELLOW TAIL solicitada en clase 33 y la registrada YELLOW en clase 03.

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la biisqueda en el sistema informdtico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, YELLOW TAIL pretende proteger productos de la
clase 33 especificamente: “Bebidas alcobdlicas (excepto cervezas); vinos y bebidas que contengan vino;
sidras; bebidas alcobdlicas carbonatadas; bebidas destiladas; licores; whisky; bebidas alcobdlicas
premezcladas; bebidas espirituosas”; mientras que la marca registrada “YELLOW” proteger

productos de la clase 03, especificamente: “Todos Jos productos, especialmente cosméticos y lociones

capilares, tintes y shampoos”.Con esta comparacién vemos que existe una diferencia respecto a la
cobertura de productos ofrecidos por las marcas en pugna.

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca
debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende
obtener proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este

sistema implicana segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que

distingue gdda clase, lo ct

al evita una proteccién automdtica en clases distintas a la registrada. -

or tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de

0, configura ung de los elementos esenciales para la procedencia de la oposicién,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA CASELLA WINES
PTY LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA YELLOW
TAIL, CLASE 33.

esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
debidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable Ia coexistencia
pacifica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusién ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia.

Que, ahondando aiin mis en el andlisis, el Dr. Carmelo Mddica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo claras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas .. ‘conflicto,
no se requiere entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundirdn si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado 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 y el
enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, se puede notar que krsolicitud 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.

Qug,1fa marca solicitada retine las condiciones bsicas esenciales que la ley requiere como;

la fuerzaAistintiva, noveda especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de maré\\

2

OPICA, Catmelo. Derec paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncién. pigs. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA CASELLA WINES

PTY LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA YELLOW
TAIL, CLASE 33.

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente 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° 123/25 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
HEISECKE & CIA S.A.CI contra CASELLA WINES PTY LIMITED sobre

oposicién al registro de la marca YELLOW TAIL clase 33,W° 2313884
solicitada por CASELLA WINES PTY LIMITED.

WINES PTY LIMITED.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / {

%2 -\ Directora
Dlreéqgé\gb LS Marcarios Litigiosos

AN
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PURIFIC DO BRASIL COMERCIO DE PURIFICADORES -
EIRELI CONTRA WEIBIN ZHU SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “PURIFIC” CLASE 11.--

G GOBIERNQO gL | DIRECCION NACIONAL

Asuncién, ) & 15D i
VISTO:

El  expediente caratulado: PURIFIC DO BRASIL COMERCIO DE
PURIFICADORES - EIRELI contra WEIBIN ZHU sobre oposicién al registre de marca
“PURIFIC” clase 11, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “PURIFIC”,

solicitada para la clase 11, en base a la marca PURIFIC 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 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

! Articulo 15°.-
exclusivo de

egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
4 misma y a egreer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quigf) lesione sus derethos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

guren, siempre que tengan relacién entre elios.

Pigina 1de 4



¢ % GOBIERNOpgL = DIRECCION NACIONAL
(o PaRACURy | Betomieots

Resolucién D.AM.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PURIFIC DO BRASIL COMERCIO DE PURIFICADORES -
EIRELI CONTRA WEIBIN ZHU SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “PURIFIC” CLASE 11.

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 “PURIFIC” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion PURIFIC, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

précticamente 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 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 desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés delsolicitarive en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de los cHos alegados
N\

or la parte contraria, tal como Io dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PURIFIC DO BRASIL COMERCIO DE PURIFICADORES -
EIRELI CONTRA WEIBIN ZHU SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “PURIFIC” CLASE 11.

Wil

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 A= la marca

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existiri 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 oposicién.

Que, en tal contexto quechomprobado 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 imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
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 susceptibl. 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, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PURIFIC DO BRASIL COMERCIO DE PURIFICADORES -
EIRELI CONTRA WEIBIN ZHU SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “PURIFIC” CLASE 11.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 88/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

o~

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por SEVEN
PURIFIC DO BRASIL COMERCIO DE PURIFICADORES - EIRELI contra
WEIBIN ZHU sobre oposicién al registro de marca “PURIFIC” clase 11, Expediente n°
1898344 solicitada por WEIBIN ZHU.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro MPURQ\” clase 11,
Expediente n® 1898344 solicitada por WEIBIN ZHU.

(AL )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

IYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOMINUS QUIMICA LTDA., CONTRA AGROTEC
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTTALER, CLASE 05.--

Asuncién, 28 47 2095
ULy
VISTO:

El expediente caratulado: DOMINUS QUIMICA LTDA., contra AGROTEC S.A.
sobre oposicién al registro de la marca AUTTALER clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AUTTALER

solicitada para la clase 05, en base a la marca AUSTER 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 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. ----------
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ACCION DEDUCIDA POR DOMINUS QUIMICA LTDA.,, CONTRA AGROTEC
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTTALER, CLASE 05.--
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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 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, 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 determirar 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 el elemento comin “AU”, también es
cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningin momento

podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comuin 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. --------------eeeeee-

Que, si bien se aprecia unacierta similitud fonética entre las marcas AUTTALER y

AUSTER, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una

confusién en el publico consumidor.

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 fahtasfa evoly

una idea diferente en la mente del consumidor, que es o punto a

tener en tuenta, pues evifard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

Pigina 2 de 4



*% GOBIERNO e | PIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD
# PARAGUAY | intriecruar

S,

POR.LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOMINUS QUIMICA LTDA., CONTRA AGROTEC
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTTALER, CLASE 05.--

cie)
o5

Resolucién D.AM.L n. ° SHIn

2

¥

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, asf 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 “vcupa
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, 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 clementos 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, 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 ¢ 1.294/98, y que redne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.

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

de una mgdrca.

2 Dr/Ferhindex Novoa - Fundamentos 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 DOMINUS QUIMICA LTDA., CONTRA AGROTEC
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTTALER, CLASE 05.--

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podré coexistir pacific - =ente sin
crear riesgo de confusién al pablico 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 revocar el Dictamen n° 209/25 emitido por la

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
DOMINUS QUIMICA LTDA., contra AGROTEC S.A. sobre oposicién al registro de
lamarca AUTTALER clase 05, Expediente n° 2112232 solicitada p6r AGROKEC S.A.--

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites/de 1 soljcitud de registro de la
marca AUTTALER clase 05, Expediente n° 27232 splicitaja por AGROTEC
S.A.

NS
Articulo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. ( - k

o7 Direccién d¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
X
L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC., CONTRA EMBOTELLADORA
CENTRAL S.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAM”
CLASE 32.

Asuncién, 0oAnD
Azl
VISTO:

El expediente caratulado: WALMART APOLLO, LLC., contra EMBOTELLADOR A
CENTRAL S.A.C.L. sobre oposiciéa al registro de marca “SAM” clase 32, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SAM”,
solicitada para la clase 32, en base a la marca SAM’S CHOICE en la clase 32 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

" Articulo 15°. Elsegistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo defa misma y™a ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gyfen lesione sus dexgchos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
gho que pueda inducirjdirecta o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

agsea 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 WALMART APOLLO, LLC., CONTRA EMBOTELLADORA
CENTRAL S.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAM”
CLASE 32.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

q

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 solizitante 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 desvirtué los argumentos planteados en la

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se hallu .sacursa 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 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 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”.

Pigina3 de 4




G

GOBIERNOpgr | DIRECCION NACIONAL
. DE PROPIEDAD
PARAGUAY  itetcTuaL

Resolucién D.A.M.L n. ° _g_@_(j g ‘8 5
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CLASE 32.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 663/24, 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 SEVEN
WALMART APOLLO, LLC,, contra EMBOTELLADORA CENTRAL S.AC.L
sobre oposicién al registro de marca “SAM” clase 32, Expediente n° 2302064 solicitada
por EMBOTELLADORA CENTRALS.A.C.L

” clase 32,
NTRAL

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de fa marca “S

Expediente n° 2302064 solicitada por EMBOTELLADORA
SACIL

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 TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
MONTANA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA T TOSSA Y

Resoluciéon D.A.M.L n. °

Asuncién,
VISTO:

El expediente caratulado: TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra
MONTANA S.R.L. sobre oposicién al registro de marca “T TOSSA Y ETIQUETA” clase 35,

¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “T TOSSA Y
ETIQUETA” , solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de la marca TOSA
TERMINAL OCCIDENTAL S.A. clase 35, por lo que corresponde 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 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

" Artitulo 15°,>Fl registro~de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo defa misma y a ejerger ante los dérganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contraguden lesione sus derechps. 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 ALA
ACCION DEDUCIDA POR TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
MONTANA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA T TOSSA Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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 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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna “T TOSSA Y ETIQUETA” (marca
solicitada) y TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A. (marca oponente), en conjunto y
sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual,
como asi también en el aspecto fonético. Esta Direccién considera que, aunque las mismas
compartan letras en comun, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo quz no existen

fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia

pacifica entre las mismas no sea posible.

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento comun, también es cierto que
ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningéin momento podrén
acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud como la oposicién
acompafian 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.
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TOSSA en la dase 12 por mds de 10 afios, para productos especialmente los repuestos y accesorios
para motocicletas de todo tipo, y para la correcta proteccion de su marca ya registrada se procedic

su registro en la dlase 35, para amparar servicios de importacion, exportacion, comercializacion de

los repuestos y accesorios para motocicletas”.

Que, conforme a lo manifestado precedentemente podemos notar que el solicitante es

titular de la marca TOSSA en la clase 12 con Reg. n® 592.070, siendo asi la cuestién, nos queda
claro que el solicitante sélo pretende ampliar el mbito de proteccién de su marca que le confiere

la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su proteccién.

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

entre las mismas.

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 Ootros elementos capaces de integr ar un coniunto.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
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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 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 no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n°® 100/2025 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer IIugar

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 deducida por
TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra MONTANA S.R.L. sobre oposicién

al registro de marca “T TOSSA Y ETIQUETA” clase 35, EXW 2460172,
solicitada por MONTANA S.R.L.

Articulo 2.- DISPONER. la prosecucién de trimites d€'la golicitud de registro de la
marca “T TOSSA Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2460172, solicitada por
MONTANAS.R.L.

de Asuftos Marcarios Litigiosos
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