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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OXITOCIN” CLASE
O i

.

Asuncion, 1 0 NOV 2[]25
VISTO:

El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra CORPORACION BIOTECNICA
S.A. sobre oposicidn al registro de marca “OXITOCIN” clase 05, yjer-rrrererrmrmmssmsmmcoacssaccacaces

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“OXITOCIN”, solicitada para la clase 05, en base a la marca OSITOCIN en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles,-—---rmrerrmeeremeeees .

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 interds gcncral e B e S S i

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 -misma y a cjercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS: S.A. CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OXITOCIN” CLASE
I fr

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 pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite 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 Mareas. o

Que, realizado el cotejo’ marcario entre la denominacién solicitada “OXITOCIN” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca OSITOCIN
base de oposicidn, se percibe que enire las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual ——-—vsoemermeem e -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
i
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 69del CPC. La r:bz!r.[fg en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué fos argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con e trimitﬁ:, 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 DALLAS S.A. CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OXITOCIN” CLASE
05. ;

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 rcg'ts:m_-m e e e e G e e S R R R o5

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de

asociacion/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

di=

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

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

interés en sustentar la upnsfcién. e

Que, en ral contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 ihc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue m;:l.#;m_}'dn una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conacido en ol sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que s @dftqwd signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o si gnifigue un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su ﬁtrm d:mmm, eualguiera sea la manera o medio por el maf se

hichiese becha conocido el signo”. : o

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

reccidn considera que la marca solicitada se halla incursa'en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OXITOCIN” CLASE
05. 2

corresponde confirmar el Dictamen n.” *itl'-r'Sﬂ_.S, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala

oposicion deducida por corresponder asf en derecho,--- .

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
DALLAS S.A. contra CORPORACION BIOTECNICA S.A. sobre oposicién al
registro de marca "OXITOCIN” clase 05, Expediente n® 2217016 solicitada por
CORPORACION BIOTECNICA S.A. e oo

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de-fa/marca “OX{TOCIN" clase

e . Directora
" Direccidn de Asuntos Marcarios Lirigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES

S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 05.—-—--&.

11 NOV 702

Asuncidn,

- VISTO:
El expediénte caratulade: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL FE
INDUSTR.I&II? S.A. contra SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -

SERFIS.A. sohr&npnsicion al r;zgistm dela marca POLICAL clase 05, y, — oo

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de reégistro de la marca POLICAL,
solicitada para la clase 05, en base a la marca POLICAR 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, --e--- eas -

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

' Articulo 15°

exclusivo

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

la misma y'a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra duien lesione sus degechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

OLro gnG que pueda inducir directa o indirecfamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
a sea la clase en quyg figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES

S.A. - SERFI §.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 05.

L
*

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, -
L ]

r
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo aJa defensa del interés del ptblico consumidor,
corresponde 2 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.—----- -~ s sesansinssanas
'I £ ¥ .

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada POLICAL y la marca oponente POLICAR gramaticalmente al
primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas. D P .

Que, entre las marcas en 'pug;m: POLICAL (solicitada) vs. POLICAR (oponentes), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especifica de cadari_:érminﬂ en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y
efectiva tanto a n'ﬁn:l auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado.-eeeresscsccace
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POR LA CUAL SE DECLARA IMﬁRﬂ{:EDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES
S.A. - SERFI SsA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,

CLASE 05, /

las percil:h':, de una sensacidn de;semejan:.a. Al TESPECT, VEMOos que existe suficiente djscrcpancia

entre 1as mismas, r--s-omeeeaen

Que, de la contrastacién' de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen
clementos diferentes entre si en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al

respecto, esta Direccién considera oportuno traer a colacién lo expuesto por el Dr. Jorge

Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al “Andlisis del conjunto.
Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo gue bace a la conformacion de la marca, se ba
reconocide wn mayor valor, o poder distintivo, a las partes inictales de las mismas, a sus radicales,
por ser generalmente las partes que mas ﬂ?ﬂ??ﬂd‘ﬂff retiene el consuemidor.” Asi las cosas, se advierte
que en la denominacién cuyo registro’ se solicita. la parte inicial, o radical, es notablemente

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

entre las mismas, ---msem -

-

Que, asi “también el :Dr. Ferngndez Navoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las mareas ban de ser analizadas con
arreglo a su visidn en su confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “scmpa
un lugar preferente el que propugna una vision da conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca muﬁvnmd:: sin descomponer su wnidad fonética y

nl

grifica™. . - S

Que, al realizar ¢l cstudiﬂ sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marca ya existente (base de opns:crén}, i alizadas en
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES
S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 05.

-

arroje la visién en conjunto ®s el critertp que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entte 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 bi 2
ierto que ese hech i i ir idor a usién, y en ningin
momento podrin acarrear inconvenientes al ptblico interesado puesto que tanto la solicitud
acompafia al elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora

L]
de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca

registrada. . fammrreesaneas e

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 difereptes, ademds de considerar que la existencia de partes

COMUNEs No const un impedimento a el registro de una nueva marca, siempre que esta
&
incluya otros elementos capaces de integrir un conjunto.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de las oponentes, pé-r lo que esta direccién considera que la presente

egistro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

:.' -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES
S.A. - SERFI §.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 05.

Que, la marca solicitada redine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requicre

como; la fuerza distintiva, navqiad espmalldad y originalidad, requisitos indispensables para el

e L T L B —— .
L

Que, esta Dircccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pﬁ]:;licn consumidor debido a que la solicitud de registro retdne los
elementos diferenciadores necgsarios para s'uregis!:m, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, mrrcspu.ndc confirmar el Dictamen n® 612/24 emitido por la

jefarura de Pritviera Sala y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en

derecho. : S —— . -
. b | L
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECMRAR 1mprn::cdcntc y no hacer lugar a las accién deducida por
VICENTE, SCAVONE' & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra
SERVICIOS ¥ FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI 5.A. sobre
oposicion al registro de la marca POLICAL clase 05, Expediente n® 18108365 solicitada
por SERVICIOS Y.L FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI

DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
clase 05, Expediente n® 18108365 solicitada por SERVICIOS Y
ES INDUSTRIALES S.A. - SERFI 8. A —-eemerememememmeememmeemcercesaces

marca PCEILIC
FORMULACI
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FURMULAEIUWES

S.A. - SERFI S§.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 05. s =

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 VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES
S.A. - SERFI §.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 01.

Asuncion, Tl NaY Z.[]Zﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. contra SERVICIOS'Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A. sobré oposiciones af registro de la marca POLICAL clase 01, y. —-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca POLICAL,
solicitada para la clase 01, en base a las marcas POLICAR en la clase 05 respectivamente, por lo

que corresponde.a esta [}lr-:cﬂdn d:tcrmlmr si las marcas son o no confundibles.---eeseeemeeeeceeeeees

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

velando siempre por el interés general, ~—-—— - -ee

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1,294/98, las marcas son signos que sirven

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
fen.Jesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

eda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
sc en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

s
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POR LA CUAL SE DEEL;B‘._A IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES
S.A. - SERFI S§.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 01.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Margas.--—--—---cecemeaee e ——

Que, haciendo un analisis-minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada POLICAL y la marca oponente POLICAR gramaticalmente al

primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada difereficia entre las mismas. -

Que, entre las marcas en pugna: POLICAL (solicitada) vs. POLICAR (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es :scncial-f.ura evitar malentendidos en la interpretacion y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada v
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacion clara y

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

son pl:namcntt.disringuibles ¥y podrin coexistir pacificamente en el mercado. -

erito de la compha es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

fde una apreh_ensidn espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPRDEEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES
S.A. - SERFI S.A. SOBRE UPUSICIUNES AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 01.

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

entre las mismas, rereeerereseeies S —— -

L]

Que, de la cnnl:rul:aciéqj:cie las denominaciones en su conjunto se verifica que existen
elementos diferentes entre si en la parte” inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al
respecto, esta Df;_re:cidn considera oportuno traer a colacidn lo expuesto por el Dr. Jorge
Otamendi, en ‘si obra 'DEREC':-:HD DE MARCAS, quien se refiere al “Andlisis del conjunto.
Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo gue hace a la conformacion de la marca, se ha
reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales,
por ser generalmente las partes g‘ge mds fdcilmente retiene el conswmidor.” Asi las cosas, se advierte
que en la denominacidén cuyo fegistro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente

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

entre las mismas. SR ; 3 S

Que, asf también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mis
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su visidn en su conjunto”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “ocupa
un lugar preferente el que propitgna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada :IM£mz confrontada, sin descomponer s unidad fonética y

grifica™, e e e 2. e R R e e e e S

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

marca ya existente (hﬂe de upﬂsxczﬁn}, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES
S.A. - SERFI 8.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 01. -

arroje la visidn conjunto es el criterio que debe prim la hora de determi i existe

posibilidad de confusién entre tas 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 percibira simple vista la diferencia existente entre las mismas, - -
Que, en efecto, si bien i i m mas letr i bi¢n
es ci e h inducir idor a error usidn, y en ningiin

momento podrin acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que ranto la solicitud
acompafia al elemento comtin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora
de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte comin con la marca

registrada.-----—---e-re-- = b 5o e e e o 3 Bttt e e

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccion considera

que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

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

comunes no mn'sl:irugc un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
incluya otros elementos capaces de iNtegrar un conjunt.------------ -

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

distinguible de la marca de las oponentes, por lo que esta direccion considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

ey de marcas n © 1,294/ 98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES

S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POLICAL,
CLASE 01.

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.

- et
i ' : ]

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusidén al pl.ihhm consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su rcgisl:r-.::, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 611/24 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacrt lugar a la oposicion deducida por corresponder asf en

derecho. rreries X . —
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
R.ESUELVE

Articulo 1.- DECLM Impmcoclr;nte y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE' & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra
SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI SA. sobre
oposicion al registro de la marca POLICAL clase 01, Expediente n” 18108364 solicitada
por SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA

ACCION DEDUCIDA PGR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES

S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA POLICAL,
CLASE 01.—-—% : Foazer” 00 \ —
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por céduli. ——mmrflerrrr o

|
Directora
~Direccidn dé A

. 1 -~
" e, [
i ey

untos Marcarios Litigiosos

L]
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION
S.A. CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOLSA PARAGUAYA DE CARBONO, CLASE
36.

Asuncidn, ']' ‘E FIG ".' EUEE
VISTO:
El expediente caratulado: BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION

S.A. contra JOSE MARTIN MORINIGO MEZA sobre oposicion al registro de la marca
BOLSA PARAGUAYA DE CARBONO, clase 36, y. z =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BOLSA
PARAGUAYA DE CARBONO solicitada para la clase 36, en base a la marca BVPASA-BOLSA
DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A. en la clase 36, 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
distinguir productos o servicios. Sin em se encuentran reguladas en la propia
par W . cgu Prop

' Articulo 15°.- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érgands jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guiien Tesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
igno que pudda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios
s¢ en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION
S.A. CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOLSA PARAGUAYA DE CARBONO, CLASE
36. :

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 ¢l 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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e s L ~

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada BOLSA PARAGUAYA DE CARBONO y la marca
BVPASA-BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A. oponente

gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. -

Que, entre las marcas en pugna: BOLSA PARAGUAYA DE CARBONO (solicitada) vs.
BVPASA-BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A. (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacion mis adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y
efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado.-—————---—-enreeeev -

Que, |as\d\fcrenciu son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

dogtrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION
S.A. CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BGLSA PARAGUAYA DE CARBONO, CLASE
36. '

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la cidn de las mismas en

conjunto y no por sus elementos aislados.

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

marca }ra existente {base de npcmcidn} wmwdﬁ_u

vision en

posibilidad de confusién entre las mismas, Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre BOLSA PARAGUAYA DE CARBONO
(solicitada) vs. BVPASA-BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.
(oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como
auditivo. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas son

suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general

claramente diferenciada. o . s

Que, también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds frecuentemente
requeridas por el Tribunal supremo és que las marcas ban de ser analizadas con arreglo a su vision
en su conjunta”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un lugar preferente
el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de
cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica™ —--re-eeereoeoeeeee
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION
5.A. CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA BOLSA PARAGUAYA DE CARBONO, CLASE
36.

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

comiines onstituye un im

iugiu;-g otros elementos capaces de INEEETAT LN CONJUNTO, ~mmemmmm e oo

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no
presenta riesgo de confusién en ¢l mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin

inconveniente legal. - e

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 i;n:ursa 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, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd 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® 511/24 emitido por la

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

[ 2 2 s R —— e s s o

Por tanto,
LADIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION
S.A. CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOLSA PARAGUAYA DE CARBONO, CLASE
Bz

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A. contra JOSE
MARTIN MORINIGO MEZA sobre oposicion al registro de la marca BOLSA
PARAGUAYA DE CARBONO, clase 36, Expediente n® 2361038 solicitada por JOSE
MARTIN MORINIGO MEZA-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la
marca BOLSA PARAGUAYA DE CARBONO,
solicitada por JOSE MARTIN MORINIGO MEZA

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,

\ Direccién de Ysuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA TERRIS TECNOLOGIA
LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TERRIS Y ETIQUETA,
CLASE 09. .

"

~. p Asuncidn, 11 Koy 2325
VISTO:
El expediente cararulado: AGROFERTIL S.A. contra TERRIS TECNOLOGIA LTDA.
sobre oposicion al registro de lamarca TERRIS Y ETIQUETA, clase 09, y. -~

'CONSIDERANDO:
Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TERRIS Y
ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a la marca TERREX AGROSOLUTIONS en la

clase 09, por lo que corresponde a esta Diréccién determinar si las marcas son o no
confundibles.——--—ceemee- L e e e T e e

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la 14:3" a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. oo epn e e e

ue, tal como lo expresa el Art. 1de la n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
P Bros g

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

P gur p Bo Bu prop

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de scasrdo con ests ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
TiEn jﬂlﬂ'nt sus derechos. Asimismo cortcede ¢l derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
da inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
sclen que ﬁgu.r:n, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA TERRIS TECNOLOGIA
LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TERRIS Y ETIQUETA,
CLASE 09. =

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde 2 esta instancia admiristrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite 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. - e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca soliciftida TERRIS Y ETIQUETA y la marca TERREX
AGROSOLUTIONS oponente gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin

expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. -

Que, entre las marcas en pugna: T'ER._FIS Y ETIQUETA (solicitada) vs. TERREX
AGROSOLUTIONS (oponente), en conjunto y sugesivamente, es de relevancia la comprensién
precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial p@lua evitar malentendidos en
la interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacion claray efectiva tanto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el

T T [ S —— S

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
=
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA TERRIS TECNOLOGIA
LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TERRIS Y ETIQUETA,
CLASE 09.

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

marca ya existente (base de oposicion), las marcas en idn ser_analizadas en su

conjunto, sin artifici esm mbr:cinn:s de form i o simultinea v, el resultado

rimar a la hora de

pmub; idad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre TERRIS Y ETIQUETA (solicitada) vs.
TERREX AGROSOLUTIONS (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde
el punto de vista grifico como auditivo. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y

fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién, Cada una de ellas

genera una impresidn general claramente diferenciada. e

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual,
podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una etiqueta

que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por

lo tanto la demanda deviene improcedente.

TERREX O

Agroaolutions

OPONENTE
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA TERRIS TECNOLOGIA
LTDA. SOBRE DPOSICIGN AL REGISTRO DE LA MARCA TERRIS Y ETIQUETA,
CLASE 09.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el TJ“"E"‘M#I-HHF?EME es gue las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunta”, 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

nd

grifica™. e ) -

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccidn considera

que las marcas en pugna pueden coexistir, pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no
presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin

inconveniente legal. s

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la ﬁponeme, 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/ 'E‘B y qu: retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad, - et e

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

crear ries confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

o - Fundamentos de Derecho de Marcas - pdg. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGROFERTIL §.A. CONTRA TERRIS TECNOLOGIA
LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTR.D DE LA MARCA TERRIS Y ETIQUETA,
CLASE 09.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicidn deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 259/24 emitido por la

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

derecho,--eeeeee- e wue

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
AGROFERTIL S.A. contra TERRIS TECNOLOGIA LTDA. sobre oposicién al
registro de la marca TERRIS Y ETIQUETA clase 09, Expediente n® 2364743 solicitada
por TERRIS TECNOLOGIA LTDA.. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la 56 icir;;ﬂ'df registro de la
marca TERRIS Y ETIQUETA, cla.sc 09, Expediente 3 solicitada por TERRIS
TECNOLOGIA LTDA.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

g =
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR  BAYERISCHE MOTOREN  WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA BYD COMPANY LIMITED SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BYD DOLPHIN MINI Y ETIQUETA,
CLASE 12.

Asuncidn, "
17 KOV 25
VISTO:
El expediente caratulado; BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT contra BYD COMPANY LIMITED sobre oposicién al registro de
la marca BYD DOLPHIN MINI'Y ETIQUETA, clase 12, y.--e-ree-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca BYD DOLPHIN
MINI Y ETIQUETA solicitada para la clase 12, en base a la marca MINI en la clase 12, por lo

que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles,---e-—emeeeee—v -

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 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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos 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 BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA BYD COMPANY LIMITED SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BYD DOLPHIN MINI Y ETIQUETA,
CLASE 12.

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, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada BYD DOLPHIN MINIY ETIQUETA y la marca MINI oponente
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. e

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

miercad o - s mm————— B

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

a jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA BYD COMPANY LIMITED SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BYD DOLPHIN MINI Y ETIQUETA,
CLASE 12.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposicidn), las m cuestién deben ser anali en_su

conjunto, sin artifici membracion ucesiva v no simul resultado que

arroje la visién en conjunto es de determinar si exi

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

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

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

Que, al profundizar en las diferencias eéntre BYD DOLPHIN MINI Y ETIQUETA
(solicitada) vs. MINI (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de
vista grifico como auditivo. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las

mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresion

general claramente diferenciada. — R e O A e P O S

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

el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de

cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica™. -

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

denen_elementos que las hacen diferen emds de considerar que la existencia de partes

*Dr. Fernindez Noyoa - 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 FOR BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA BYD COMPANY LIMITED SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BYD DOLPHIN MINI Y ETIQUETA,
CLASE 12.

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

incluya otros elem de integrar un conjunto. S EEe

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no

presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningiin

inconveniente Icgal_ ------- ; —

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.--- - s

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 115/25 emitido por la

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

derecho.---- oee -
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT contra BYD
LIMITED sobre oposicién al registro de la marca BYD DOLPHIN MINI
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA BYD COMPANY LIMITED SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BYD DOLPHIN MINI Y ETIQUETA,
CLASE 12.--- :

Y ETIQUETA, clase 12, Expediente n® 23101204 solicitada por BYD COMPANY
LIMITED. e e e e i e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la
marca BYD DOLPHIN MINI Y ETIQUETA, clase/12,
solicitada por BYD COMPANY LIMITED. / \F { .............

icitud de'vegistro de la

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

& Direccién d& Asuntos Marcarios Litigiosos

-1"-.- & >
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERVIGRANOS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “HEMPWAY™ CLASE 05.

Asuncién,
- 117 NOV 2
J— 2025
El expediente caratulado: SERVIGRANOS S.A. contra LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. sobre oposicidn al registro de marca “HEMPWAY™ clase
05, y; - : -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “HEMPWAY”,
solicitada para la clase 05, en base a '+ marca HEMPY 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 interds general. - reanene e

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 pari el registro de una marca; es decir, dichas

' Articulo 15°.- El registro de una marca heclio de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusi *ﬂ' : lamisma y 2 e;’er:cr ante Ius érganos jurisdiccionales las acciones y :I'ncd.tdai que carrapnndan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROGEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERVIGRANOS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.EILS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “HEMPWAY” 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 ateridiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

L
marca previstas en la Ley de Marcas. : —ame

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

de oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. E: s

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retne las condiciones bsicas 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 ¢l traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la decliracién 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 snlicimng: no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desinterés.del solicitante en proseguir con el trémite, 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 SERVIGRANOS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE

PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “HEMPWAY” CLASE 05.

Que, de acuerdo con lo antcﬁum-_:gntc expuesto, la declaracion 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 mcncinﬁaﬁas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacidn solicitada no redine 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, e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podind
registrarse como marcas los signos que .mmn'ru_yau N rgﬁmducc:‘&n fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce 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 cansar

confusidn o un riesgo de asociacidn con ese trcers, 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 se
bubiese becho conocido el signo”. -

expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta

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

n® 1.294/98 y i redne 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 SERVIGRANOS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “HEMPWAY” CLASE 05,

q_l

corresponde confirmar el Dictamen n.” 4?91;’25* de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicion 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
SERVIGRANOS S.A. conra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS
C.ELS.A. sobre oposicién al registro de marca “HEMPWAY™ clase 05, Expediente n®
2150459 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS

CELSA siiasss s : R

Articulo 2.- RFECHAZAR la snhcu:ud de registrodelam Y” clase 05,
Expediente n® 2150459 solicitada por LPLHDRATD S D R.DDUCTD ETICOS
CEISA. 2 s

Articulo 3.- NMQUESE par cédula, - -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO ACEVEDO
BARLARI SOBRE OPOSICION AL R.EGiSTRD DE LA MARCA “SERTECINC Y
ETIQUETA” CLASE 07.

-y

Asuncidn, T
11 KOV 205
VISTO:
El expediente caratulado: SERTEC S.R.L. contra ANDRES ANTONIO ACEVEDO
BARLARI sobre oposicién al registro de marca “SERTECINC” clase 07, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “SERTECINC?,
solicitada para la clase 07, en base a la marca SERTEC en la clase 07 respectivamente, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones ororgadas 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. - S

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra Auien lestone sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO ACEVEDO
BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SERTECINC Y
ETIQUETA” CLASE 07, :

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, : i

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

idénticas en los planos fonético, visual y mn::eptual. -

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

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

procesal - i

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

irada para sy registro. , ——
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO ACEVEDO
BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SERTECINC Y
ETIQUETA” CLASE 07, '

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/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. i i

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

interéds en sustentar la oposicidn. —

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrni
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 pﬁbﬁ':'a::r, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confuesion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la diluciin de su Suerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el enal se

bubiese hecho conocido el signo™, - -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 478/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

ducida por corresponder asi en derecho, - -

Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO ACEVEDO

BARLARI SOBRE OPOSICION AL.REGISTRO DE LA MARCA “SERTECINC Y
ETIQUETA” CLASE 07. : - = : i

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SERTEC S.R.L. contra ANDRES ANTONIO ACEVEDO BARLARI sobre oposicién
al registro de marca “SERTECINC” clase 07, Expediente n® 2107165 solicitada por
ANDRES ANTONIO ACEVEDO BARLARI ~--eeve

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mared " SERTECINC” clase

07, Expediente n® 2107165 solicitada por AN})_B\ES NTONI® ACEVEDO
BARLARL

Articulo 3, NOTIFIQUESE por cédula. - S i |-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EDWIN PETER NEUKIRCHINGER CONTRA ZUNILDA
AVALOS DE SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PARAGUAYAITE. MASAS Y EMBUTIDOS” CLASE 30.

Asuncién, 1 ¢ yoy 2025
" VISTO:

El expediente caratulado: EDWIN PETER NEUKIRCHINGER CONTRA
ZUNILDA AVALOS DE SANCHEZ sobre oposicién al registro de marca “PAR AGUAYAITE.
MASAS Y EMBUTIDOS” clase 30, yj-—---- -

'CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca
“PARAGUAYAITE. MASAS Y EMBUTIDOS", solicitada para la clase 30, en base a la marca
LA PARAGUAYITA en la clase 30 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles,——- e

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

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

velando siempre por el interés general, - -

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

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

‘ Artigtilo 15°.- Bl registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
y & gjercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualgquier
oteo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualiguiera sea la clase ep que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EDWIN PETER NEUKIRCHINGER CONTRA ZUNILDA

AVALOS DE SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PARAGUAYAITE. MASAS Y EMBUTIDOS” CLASE 30,

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--- =

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “PARAGUAYAITE.
MASAS Y EMBUTIDOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca LA PARAGUAYITA base de oposicidn, se percibe que entre las

mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planas fonético, visual y

conceptual.—------ - -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn 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 estipulade, 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
oposicion. Esu:gkrcﬁ.lcm la legitimicad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desirterds del salicitante en proseguir con el trirhite, 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 EDWIN PETER NEUKIRCHINGER CONTRA ZUNILDA

AVALOS DE SANCHEZ SOBRE ﬂl.’ﬂSICII:)N AL REGISTRO DE LA MARCA
“PARAGUAYAITE. MASAS Y EMBUTIDOS” 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. i

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/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 oposicién. e . =

Que, en tal contexto queda mmpmbmds;} 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 mareas los signos que constituyan una reproduccion fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, gue pertencce a un tercero, cualesguiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tevcero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”.

Que, porlo 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 EDWIN PETER NEUKIRCHINGER CONTRA ZUNILDA

AVALOS DE SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PARAGUAYAITE. MASAS Y EMBUTIDOS” CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 423/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asf en derecho. - -

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

Articulo 1.- DECLARAR pmce-dente y hacer lugar a la accién deducida por
EDWIN PETER NEUKIRCHINGER _-cnnrm ZUNILDA AVALOS DE SANCHEZ
sobre oposicidén al registro de marca “PARAGUAYAITE. MASAS Y EMBUTIDOS”
clase 30, Expediente n® 1915514 solicitada por ZUNILDA AVALOS DE SANCHEZ -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marta “PAR AGUAYAITE.

MASAS Y EMBUTIDOS” clase 30, Expediente n” 19¥5514 UNILDA
AVALOS DE SANCHEZ ; /7\ ) s
Articulo 3.- NOTIFIQUESE pos cédu]a,. ( )

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO O SAECA CONTRA PEDRO SALAMO
RODRIGUEZ Y MARIA MAGDALENA GOMEZ DE SOLAMO SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “PROYECTO NOGAL PARAGUAY - 2020-
ROMANOS 1:16 Y ETIQUETA” CLASE 41.

Asuncidn, 17 |"nL||ir 2625
VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE.CAPITAL ABIERTO O NGO O SAECA contra PEDRO
SALAMO RODRIGUEZ Y MARIA MAGDALENA GOMEZ DE SOLAMO sobre
oposicion al registro de marca “PROYECTO NOGAL PARAGUAY - 2020- ROMANOS 1:16
Y ETIQUETA” clase 41, y; e S

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “PROYECTO
NOGAL PARAGUAY - 2020- ROMANOS 1:16 Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 41, en

base a la marca NOGAL en la clase 20, 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

¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regularoria,

velando siempre por el interés general. e

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
ex:lu?:imdi[a misma y a ejercer ante los rganos jurisdiccionales las seciones y medidas que correspondan
copfra quien i¢sione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
giro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
¢ feualdyiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO O SAECA CONTRA PEDRO SALAMO
RODRIGUEZ Y MARIA MAGDALENA GOMEZ DE SOLAMO SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “PROYECTO NOGAL PARAGUAY - 2020-
ROMANOS 1:16 Y ETIQUETA” CLASE 41,

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, ------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite 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.———t-eeeee- T -

Que, realizado el cotejo mxcgriu entre la denominacién solicitada “PROYECTO
NOGAL PARAGUAY - 2020- ROMANOS 1:16 Y'ETIQUETA” se observa a simple vista que
la misma es indefectiblemente confundible con la marca NOGAL base de oposicion, se percibe
que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos

fonético, visual y conceptual. L S e S

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, reqhisitos indispensables para el registro de una marca, ------

Que, adicionalmente, _f-.‘] 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
{ Art. 6869 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

Pigina 2 de 5



“3 GOBIERNQpgr  PIRECCION NACIONAL
(,v PARAGUAY  iwrircroar

Resolucién D:A.M.L . 003310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO O SAECA CONTRA PEDRO SALAMO
RODRIGUEZ Y MARIA MAGDALENA GOMEZ DE SOLAMO SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “PROYECTO NOGAL PARAGUAY - 2020-
ROMANOS 1:16 Y ETIQUETA” CLASE 41.

oposicion. Esto refuerza la legitimidad del d::r!:d;q invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal - - ==

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

validez a los argumentos de la upunente *sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro, : S can

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusién de marcas. La denominacién solicitada no reiine 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. Saans

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 podni
rcg;}:mr:e como marcas los signos que, mmr.-.'m_}'dn una repmdumb’n fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conogido m\q{ sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
rctos o :ﬁ?)ch: a los que se apf:qufd signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar

fon o un de asoctacion con ese tereero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
esgo i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO O SAECA CONTRA PEDRO SALAMO
RODRIGUEZ Y MARIA MAGDALENA GOMEZ DE SOLAMO SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “PROYECTO NOGAL PARAGUAY - 2020-
ROMANOS 1:16 Y ETIQUETA” CLASE 41.

del signo o la dilucion de su fuerza -:f:mnrma, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
buebiese hecho conocido el signo”. _— -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reiine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 404/25, 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
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO O SAECA contra PEDRO SALAMO RODRIGUEZ Y
MARIA MAGDALENA GOMEZ DE SOLAMO sobre oposicién al registro de marca
PROYECTO NOGAL PARAGUAY - 2020- ROMANOS 1:16 Y ETIQUETA, clase
41, Expediente n® 2355940 sclicitada por PEDRO SALAMO RODRIGUEZ Y MARIA
MAGDALENA GOMEZ DE SOLAMO. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “PROYECTO
OGAL PARAGUAY - 2020- ROMANOS 1:16 Y ETIQUETA” clase 41, Expediente

5940 solicitada por PEDRO SALAMO RODRIGUEZ Y MARIA
MAGDALENA GOMEZ DE SOLAMO. :
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO O SAECA CONTRA PEDRO SALAMO
RODRIGUEZ Y MARIA MAGDALENA GOMEZ DE SOLAMO SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “PROYECTO N?;?ﬁrm:t;l}@ - 2020-
ROMANOS 1:16 Y ETIQUETA” CLASE 41. '

Articulo 3.- NOTIFIQUESE per cédula. - /7\{ } —

. |* . ABG.JARIYI SUAREZ
: { Directora
Dir_:ctirin de Asuntos Marcarios Litigiosos

e "k
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TIGRE S/A TUBOS E CONEXOS CONTRA OPEN SKY
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TIGRE” CLASE
09. ; &

Asuncion, 19

2025
VISTO:

El expcd_i:nte caratulade: TIGRE S/A TUBOS E CONEXOS contra OPEN SKY S.A.
sobre oposicién a] registro de marca “TIGRE" clase 09, ) £ R

CONSIDERANDO:
g
Que, se promueven oposiciones’ contra la solicitud de registro de la marca “TIGRE”,

solicitada para la clase 09, enbaseala marca TIGRE en la clase 11, por lo que corresponde a esta

Direccién determinar si las marcas son o ho confundibles, ~————-—cememoomeeeoeeooo

Que, en uso de las atribuciones ntnrg:a&as por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de mailzar la oposicién a la saT citud 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, til 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 mgr_caria. 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 otro, derechos o intereses, tan vilidos como ¢l 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
exclusiva-de Ta.misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
con u:/w::.ucn lesiane sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualguier
. EEI‘D signo que pucda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios )
c'i.mi\qumm sea la clage en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SF HACE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR TIGRE $/A TUBOS E CONEXOS CONTRA OPEN SKY
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TIGRE” CLASE
09,

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

ue, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TIGRE
p B P pugna, p

solicitada en clase 09 y la registrada TIGRE en clase 11, e

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la busqueda en el sistema informaitico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, TIGRE pretende proteger productos de la clase 09
especificamente: “Todos los productos”; tales como: * Aparatos e instrumentos cientificos, de
investigacion, de . navegacion, geodésicos, fotegrificos, cinematogrificos, audiovisuales, dpticos, de
pesaje, de medicion, de senalizacion, de deteccion, de pruebas, de inspeecton, de salvamento y de
ensefianza; aparatos € instrumentos de conduccion, distribucion, transformacion, acumulacion,
regulacion o control de la distribiecion o del consimo de deciricidad; aparatos ¢ instrumentos de
grabacidn, rmm'n:n'.;:'a:-'n, reproduccion o tratamiento de sonielos, imdgenes o datos; soportes grabados o
descargables, .raﬁwarr, saportes de registro y almacenamiento digitales o andlogos virgenes;
MECAnismes para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de calewdo;
ordenadores y periféricos de ordenadivr; trajes de buceo, mdscaras de buceo, tapones para los oidos
para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiracion para la natacion subacudtica; extintores”, mientras que la marca registrada “TIGRE”
proteger prnﬁducfos de la clase 11, especificamente: “Cadtos y uniones de material pldstico para

intalaciones sanitarias y afines”. Con esta comparacién vemos que existe una diferencia respect

&la cobertura d¢ productos ofrecidos por las marcas en T
ELA—;E—L-—ME—.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TIGRE $/A TUBOS E CONEX0OS CONTRA OPEN SKY
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TIGRE® CLASE
09,

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 pmtqcci-ﬁn, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este
sistema 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 coexistencia
pacifica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusion ni de asociacién directa por parte

del consumidoMpromedio en el mercado de referencia, —---——-——-r—rrerrremrmemecsee e

Que, ahondando atin mis en el andlisis, el Dr. Carmelo Mdédica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO .DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiends daras
diferencias entre los productos por wn lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
no se reguicre entrar a analizar los clementos ortogrificos o las figurativas de las mismas, ya que los

a - - . . nt
conswmidores no se confundirdn si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado™ ————evemeevee.

Que, conforme a la doctrina marcagia, 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 ¢l

T 11 = :
If;‘ MODICA, Carlj\e]n. Derecho patragu,ayo de mar¢as. Editorial La Ley. 2019. Asuncidn. pigs. 104-105.
[
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR TIGRE S/A TUBOS E CONEXOS CONTRA OPEN SKY
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TIGRE” CLASE
09. o 3

L

laramente distinto

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confus®n de marcas, La denominacion solicitada no retine los requisitos que la hacen
[TER L

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.————r-rereemeeeren-

Que, en tal contexto queda camprnﬁadﬂ que la solicitud presentada se halla incursaen la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como -marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitaciin, tradsuccion,
transliteracion o transeripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocide en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el shgno, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un rieigo de asociacion con ese tércevo, 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 se

bubiese becho conocido el signo”. e e L e s O S

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.” 413/2%, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.— IT—
—4 » -"‘~ Por tanto,
[\ LA D!RECTGRA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TIGRE $/A TUBOS E CONEXOS CONTRA OPEN SKY
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TIGRE" CLASE
09, p— =

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TIGRE 5/A TUBOS E CONEXOS contra OPEN SKY S.A. sobre oposicién al registro
de marca TIGRE, clase 09, Expediente n° 2306347 solicitada por OPEN SKY §.A.-——-

Articulo 2.- DISPONER la plmlse::ucién de trimites d.cia solicirud ¢ registro de la
marca “TIGRE" clase 09, Expediel}te n® 2306347 mfipitad-ﬁ p-d{ OPEN SKY S A -eeeeee

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

N [}irecg;iciu‘{it Asuntos Marcarios Litigiosos

e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER. CONTRA AGROSOL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PHOSFO TOP Y ETIQUETA" CLASE
01.

Asuncidn, In
VISTO:

El expediente caratulado: COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS

ROULLIER CONTRA AGROSOL PARAGUAY S.A. sobre oposicidn al registro de marca

“PHOSFO TOP Y ETIQUETA” clase 01, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca PHOSFO TOP
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 01, sobre la base de la marca extranjera TOP-PHOS clase

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

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

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

velando siempre por el interés general, —————-—rmmmrmrrmrrrrerremen—————
pre po gen

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra n lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
igno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
uiera sea la c]a.st’lfn 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 TPOR COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER CONTRA AGROSOL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PHOSFO TOP Y ETIQUETA" CLASE
01.--- --

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad “del repistro marcario se encuentran para
€ p

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administragiva 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.---------- e T TR ——

Que, al corejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en ¢l
expediente, es posible apreciar que las mismas, PHOSFO TOP (marca solicitada) y TOP-PHOS
(marca extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las mismas son idénticas en ¢l

aspecto visual, fondtico ¢ ideoldgico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar

que son iguales, A e e

Que. la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de
origen, la marca solicitada pretende zegistrar su marca err la clase 01 productos muy relacionados
con la registrada en €l extranjero; esta circunstancia lalgmva la posibilidad de confusidén/asociacién
de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirin al mismo sector del piblico

CONSUMIAOT, mermmemmssamemaias s ; - et e

Que, la fmarca oponente extranjera TOP-PHOS se encuentra registrada dentro de la
Clase 01 de |a ﬁlasiﬁcauidn Internacional de Niza, comprendiendo productos quimicos
destinados a la agriculrura, coneretamente fertilizantes y compuestos minerales para la nutricién
de las ;:-I:dl_t'n_t_:ﬁ"..b Dicha denominacién i:mm: un cardcter marcario predominantemente

duumm‘[ﬁ’;im, cohtormado por la expresidn compuesta “TOP-PHOS", ¢n la enal el término
p
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER CONTRA AGROSOL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PHOSFO TOP Y ETIQUETA” CLASE
01,

Resolucion D.AM.L n.

“TOP” funciona como calificativo distintivo que resalra la calidad y eficacia del producto. En su
conjunto, el signo proyecta una idea asociada a la innovacién tecnoldgica y superioridad

funcional, elementos caracteristicos de los productos desarrollados por el Grupo Roullier,———

Que, en virtud de lo expuesto, se puede sefialar que TOP-PHOS constituye una marea
extranjera de reconocida presencia internacional, perteneciente al Grupo Roullier, conglomerado
con amplia trayectoria en ¢l dmbito de la nutricion vegetal y fertilizacion agricola. La
denominacién se encuentra registrada y utilizada en diversos paises, donde ha alcanzado un
notable posicionamiento comercial dentro del rubro de los fertilizantes minerales y
biotecnolégicos, lo que le confiere un gra&n significativo de conocimiento y reputacion entre los
consumidores especializados del sector. En consecuencia, la marca TOP-PHOS reviste un
cardcter distintivo y consolidado, siendo identificada como un signo representativo de innovacidn

y calidad en el mercado agroindustrial internacional.. SR

Que, la marca “TOP-PHOS”, goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al artsenlo &
bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya wna reproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una

marea  notoriamente conocida en  sw  territorio, aun cwande dicha marca no esté

registrada. -

g dandu ain mis en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

ra\“Derecho Puagua}nu de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../..

estdn registradas (excepeidn al principio d
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER CONTRA AGROSOL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PHOSFO TOP Y ETIQUETA” CLASE
01.

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relacion (excepeion al principio de especialidad).” -

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, diciendo: “Las lamadas marcas notorias ../, pueden ser defendidas

uera del pai in registradas (excepeo ‘ncipio de tervitorials ¥ con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no baya relacion
(excepcion al principio de especialidad)”. Expresa ademds “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusiin del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo baya hecho en forma consciente de que s trataba de un
signo que perienecia a otro, con lo que guedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i../..

basando su pretension en el hecho del apoderamiento de wn signo ajeno. con la_mala fe

cencomitante,”

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres

clementos: “La antigliedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”, — -

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “PHOSFO TOP” reproduce de
manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se

vincula al grupo empresarial Compagnie Financiére et de Participations Roullier. La proteccién
dc?ignm\muriamcnm conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario

RAGUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER CONTRA AGROSOL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PHOSFO TOP Y ETIQUETA® CLASE
01.

internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar pricticas que
perjudiquen los intereses legitimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y
conforme al articulo 6 bis del Convenio de Paris y al articulo 2, inciso g), de la Ley n.e 1294/98
“De Marcas”, la presente Direccion considera procedente la solicitud de registro de la marca

“PHOSFO TOP” para productos de la clase 01, en resguardo de los principios legales aplicables y

de la proteccidn reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.

Que, en conclusién, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2° inc. i) de la Ley n® 1.294/98 de Marcas que preceptia: “Jos signos que se bubiesen solicitado o

registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera conocer que el signo

pertenecta a un teveero ™. R

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 199/25 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder asf en derecho. -
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

"".\

/ \\ﬁrriculn - DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER contra
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER CONTRA AGROSOL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PHOSFO TOP Y ETIQUETA® CLASE
01.-

AGROSOL PARAGUAY 5.A.sobre oposicién al registro de marca “PHOSFO TOP Y
ETIQUETA?” clase 01, Expediente n® 2209656 solicitada por AGROSOL PARAGUAY
S.A- - " e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “PHOSFO TOP Y

ETIQUETA” clase 01, Expediente n® 2209656, solicitada por AGROSOL PAR AGUAY
S.A.- =

- N
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - /\{ / ,

Y

)

e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD Y ETIQUETA®, CLASE
35.

Asuncién, 12 NGV 2025
VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC, (NORTH CAROLINA CORPORATION)
contra BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA sobre oposicion al
registro de la marca BOLD Y ETIQUETA, clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BOLD Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca FOR THE BOLD

(SLOGAN) en la clase 30, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles.-—--—eeee- cor

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ir::,rl 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, e z

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

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gt fesione sus derechos. Asimismo concede el derccho a oponerse al registro y al uso de cualquier
da inducir directa o indirecramente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
n 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 PEPSICO, INC." (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD Y ETIQUETA”, CLASE
35. : o

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, e

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar ¢l andlisis de la solicitud en tdmite 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. S — .-

Que, al cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la marca solicitada “BOLD” y la marca
oponente “FOR THE BOLD (SLOGAN)”, se observa a simple vista que ambas resultan
altamente confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y
conceptual, las mismas ticnen una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacién y
apreciacion grdfica generan una impresién de conjunto similar, susceptible de inducir al

consumidor a error o confusién respecto del origen empresarial de los Productos. - ---reeeameu.

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones BOLD y FOR THE
BOLD (slogan), se observa que ambas comparten el término “BOLD”, clemento que constituye
el micleo distintivo y predominante de los signos confrontados. Dicha palabra, al ocupar una
posicién relevante en la composicién de ambas marcas, genera una coincidencia fonética, visual y
conceprual, susceptible de inducir a error o asociacién en el piiblico consumidor. En este sentido,
la presencia del vocablo “BOLD” en ambos signos otorga una impresién general de semejanza, ya

mino posee fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, destacindose por sobre los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE 'LA MARCA “BOLD Y ETIQUETA", CLASE
35. -

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, puede
dar lugar tanto a una confusién directa, al tomar una marca por otra, como a una confusién
indirecta, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo trular o grupo
economico. La coincidencia casi total en su composicién literal, sumada a la brevedad de los

signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacién indebida en el

mercado. e e i et e —

Que, debemos tenerse presente ademis que las marcas en cuestion distinguen
productos y servicios similares comprendidos en la clase 30 y 35 respectivamente,
referidos a comercializacion de y/o productos alimenticios entre otres, lo cual aumenta la
posibilidad de error en el piiblico consumidor, al tratarse de bienes de igual naturaleza y destino

comercial. En consecuencia, la oposicién interpuesta resulta fundada y procedente,-«eeeeeeeee- -

Que, asimismo, se constata que el oponente FOR THE BOLD (slogan) cuenta con
registro vigente en nuestro pais bajo ¢l #° 602.687 en la clase 30, circunstancia que le otorga
prioridad y proteccién legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del
oponente en su reclamo frente a la solicitud de BOLD Y ETIQUETA. -----eeve-

Que, al analizar la posibilidad de confusién, debe considerarse la percepcién del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se guia por la
impresion global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos BOLD Y
ETIQ A y FOR THE BOLD (slogan) podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD Y ETIQUETA”, CLASE
3s.

Que, en concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas” (Abeledo-Perrot, 82 ed.), “la confundibilidad debe apreciarse considerando
la impresidn de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
elementos esenciales basta para generar riesgo de confusion, especialmente cuando los productos

pertenecen a la misma dlase y comparten canales de comercializacion”. —

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre BOLD y FOR THE BOLD (slogan)
aplicada a productos muy relacionados, constituye un elemento suficiente para declarar

procedente la oposicién. R i

Que, en virtud de las identidades y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccion considera que la marca solicitada no redne las condiciones esenciales que
exige la Ley n® 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca FOR. THE BOLD (slogan) . - -

Que, en tal contexto queda compiobado 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 wna reproduccion imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece a un teveers, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wuso y registro fuesen susceptibles de causar
confusiin o un riesgo de asociacion con ese teycero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

% dilucion de su fuerza distintiva, enalguiera sea la manera o medio por el cual se

wocido el signo”. s -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD Y ETIQUETA", CLASE
35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 373/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponde. asf en derecho.--—-— e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra BARRIND
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA sobre oposicién al registro de
marca "BOLD Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2428144 solicitada por
BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA oo

Articulo 2.- RECHAZAR la soliciud de registro defa ma “BOLD Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2428144 solicitada por BARRIND INDUSTRIA
ECOMERCIO DE ALIMENTQS LTDA

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. m { \ )
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS”, CLASE
35.--

Asuncion, ‘I ] NOV 2005
VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
contra BARRIND INDUSTRIA ECOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA sobre oposicién al
registra de la marca BOLD SNACKS, clase 35, y.-—rrrmremmccee

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BOLD
SNACKS”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca FOR THE BOLD

(SLOGAN) en la clase 30, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles. L. i

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 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 gtncral. S—

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

' Articulo 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiyd de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrd quien lesione $us derechos. Asimismo concede el derecho a aponerse al registro y al uso de cualquier
? signo que pueda 1ﬁ,duﬂ: directa o indim:um:ntc a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

k
[ cudlquiera sea [a clase enjque figuren, siempre quie tengan relacién entre ellos.

/ot
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS", CLASE
35.

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 #ilidos como el derecho a constituir una marca, ~---—-—

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

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 cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la marca solicitada BOLD SNACKS”yla
marca oponente “FOR THE BOLD (SLOGAN)”, se observa a simple vista que ambas resultan
alamente confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y
conceptual, las mismas tienen una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacién y
apreciacion grifica generan una impresién de conjunto similar, susceptible de inducir al

consumidor a error o confusién respecto del origen empresarial de los productos. -

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones BOLD SNACKS y
FOR THE BOLD (slogan), se observa que ambas comparten el término “BOLD”, elemento que
constituye ¢l ndcleo distintivo y predominante de los signos confrontados. Dicha palabra, al
ocupar una posicién relevante en la composicion de ambas marcas, genera una coincidencia
fonética, visual y conceptual, susceptible de inducir a error o asociacién en el publico
consumidor. En este sentido, la presencia del vocablo “BOLD” en ambos signos otorga una
impresion general de semejanza, ya que este término posee fuerza distintiva dentro del conjunto

mgtcario, destac

dose por sobre los demds elementos que lo acompafian, los cuales resultan de

aricter secundarid o accesorio. o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS”, CLASE
35.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marea solicitada y la oponente, puede
dar lugar tanto a una confusién directa, al tomar una marca por otra, como 2 una confusién
indirecta, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular o grupo
econdmico. La coincidencia casi total en su composicién literal, sumada a la brevedad de los
signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacién indebida en el

mercado, e e e

Que, debemos tenerse presente ademds que las marcas en cuestion distinguen
productos y servicios similaves comprendidos en la clase 30 Y 35 respectivamente,
referidos a comercializacion de Yo productos alimenticios entre otros, lo cual aumenta la
posibilidad de error en el publico consumidor, al tratarse de bienes de igual naturaleza y destino

comercial, En consecuencia, la oposicion interpuesta resulta fundada y procedente, --—---e-eeeee-

Que, asimismo, se constata que el oponente FOR THE BOLD (slogan) cuenta con
registro vigente en nuestro pais bajo el #° 602.687 en la clase 30, circunstancia que le otorga
prioridad y proteccidn legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del
oponente en su reclamo frente a la solicitud de BOLD SNACKS. e

Que, al analizar la posibilidad de confusién, debe considerarse la percepcion del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se gufa por la
impresion global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos BOLD
SNACKS y FOR THE BOLD (slogan) podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre si,
dado su alto grado de semejanza en estructura y sonoridad. eeenes

Que, en concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
Derecho de)Marcas” (Abeledo-Perrot, 8¢ ed.), “la confundibilidad debe apreciarse considerando
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS”, CLASE
35.

la impresion de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
elementos esenciales basta para generar riesgo de confusion, especialmente cuando los productos

pertenecen a la misma clase y comparten canales de comercializacion” o

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre BOLD SNACKS y FOR THE BOLD

(slogan) aplicada a productos muy relacionados, constituye un elemento suficiente para declarar

procedente la oposicién, - S

Que, en virtud de las identidades y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccion considera que la marca solicitada no retine las condiciones esenciales que
exige la Ley N* 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca FOR THE BOLD (slogan) .

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 constitwyan wuna reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracian o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece a un tercers, cualeiquiera 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 tercevo, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

ese-becho conocido el signo”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS”, CLASE
35.-

estipuladas en la Ley n® 1.294/98 ¥ no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar ¢l Dictamen n.® 375/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

opaosicion deducida por corresponder asi en derecho.-—--— e —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra BARRIND
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA sobre oposicién al registro de
marca “BOLD SNACKS” clase 35, Expediente n* 2428152 solicitada por BARRIND
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - e

J——

& “BOLD.SNACKS”
ND INDUSTRIA E

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
clase 35, Expediente n° 2428152 solicitada poVﬁ '
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA----resmeceeee

T

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - / 7R /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS”, CLASE
30.

Asuncidn,
— 12 MOV g055

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
contra BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA sobre oposicién al
registro de la marca BOLD SNACKS, clase 30, v.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “BOLD
SNACKS”, solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca FOR THE BOLD

(SLOGAN) en la clase 30, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o

no confundibles. o ~

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 1:}" 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, ral como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclugivt dédq misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
copitra quien ledjone sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

Pigina 1de 5



% (;('}EIF RN(} DEL Illltl_l:l'[l.'i."\' NACTOMNAL
(.} PARAGUAY  Dmorizoin

Resolucién D.A.M.L n. ° _ﬂ_ﬂ_; 315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS”, CLASE
30.

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

prr:c:mtelzr otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir una marca, —-ee-a—--

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. B

Que, al cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la marca solicitada BOLD SNACKS” yla
marca oponente “FOR THE BOLD (SLOGAN)”, se observa a simple vista que ambas resultan
altamente confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y
conceprual, las mismas tienen una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacién y
apreciacién grifica generan una impresién de conjunto similar, susceptible de inducir al

consumidor a error o confusién respecto del origen empresarial de los productos. -

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones BOLD SNACKS y
FOR THE BOLD (SLOGAN), se observa que ambas comparten el término “BOLD”, elemento
que constituye el nicleo distintivo y predominante de los signos confrontados. Dicha palabra, al
ocupar una posicion relevante en la composicién de ambas marcas, genera una coincidencia
fonérica, visual y conceptual, susceptible de inducir a error o asociacion en el publico

consumidor. En este sentido, la presencia del vocablo “BOLD” en ambos signos otorga una

Pigina 2 de 5




Ay GOBIFRNO pgp  DIRECE .1:'1Ix NACIONAL
? PARAGUAY | Priaornan

Resolucién D.A.M.L n, ° O 4 - «
010 |

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA"ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS”, CLASE
30.

Que, en razdn de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, puede
dar lugar tanto a una confusién directa, al tomar una marca por otra, como a una confusién
indirecta, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular o grupo
econdmico. La coincidencia casi total en su composicién literal, sumada a la brevedad de los

signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacién indebida en el

mercado. S e

Que, debemos tenerse presente ademds que las marcas en cuestidn distinguen
productos similares comprendidos en la clase 30, referidos a productos alimenticios
entre otros, lo cual aumenta la posibilidad de error en el publico consumidor, al tratarse de

bienes de igual naturaleza y destino comercial. En consecuencia, la oposicién interpuesta resulta

fundada y procedente. - i

Que, asimismo, se constata que el oponente FOR THE BOLD (SLOGAN) cuenta con
registro vigente en nuestro pais bajo <l n° 602.687 en la clase 30, circunstancia que le otorga
prioridad y proteccién legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del
oponente en su reclamo frente a la solicitud de BOLD SNACKS.—----- —n-

Que, al analizar la posibilidad de confusién, debe considerarse la percepcion del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se guia por la
impresion global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos BOLD
SNACKS y FOR THE BOLD podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre si, dado su

alto gradn de semejanza en estructura y sonoridad.---------

—

Que, &p concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra

Derecho de Marcas” {Ab:led&f’crru:, 8¢ ed.), “Va confundibilidad debe apreciarse considerando
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS”, CLASE
30.

la impresion de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en

elementos esenciales basta para generar riesgo de confusion, especialmente esando los productos

pertenecen a la misma clase y comparten canales de comercializacion”. ~ees

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre BOLD SNACKS y FOR. THE BOLD
aplicada a productos muy relacionados, constituye un elemento suficiente para declarar

procedente la oposicion. phe. PP

Que, en virtud de las identidades y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccion considera que la marca solicirada no retine las condiciones esenciales que
exige la Ley N° 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca FOR THE BOLD .--——rrreeere- e roee

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 padrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertencce 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
confiesion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por ¢l cual se

bubiese becho conocido el signo” - R mw————
o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
CONTRA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD SNACKS”, CLASE
30.

estipuladas en fa Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 374/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra BARRIND
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA sobre oposicién al registro de
marca “BOLD SNACKS” clase 30, Expediente n® 2428149 solicitada por BARRIND
INDUSTRIA E COMERC!O DE ALIMENTOS LTDIA - rrmmeremmmems s scnccaae

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ca “BOLD SNACKS”
clase 30, Expediente n°® 2428149 solicitada pur/f \ D INDYSTRIA E

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA \\f / \ - /

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

j \ Directora
" Direccidnde Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED CONTRA MIRLE MAR
NUNEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MULTEK” CLASE

Resoluciéon D.AM.L n

07,
Asuncion, ] 2 N U I||II EDEE
VISTO:
El expediente caratulado: DELPH] TECHNOLOGIES IP LIMITED contra MIRLE
MAR NUNEZ sobre oposicién al registro de marca “MULTEK” clase 07, Vimeme e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “MULTEK”,
solicitada para la clase 07, en base a la marca MULTEC en la clase 07, por lo que corresponde a

esta Diireccidn determinar si las marcas son o no confundibles. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ln::,rL 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. - e

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, -eee--

' Articule 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, coneede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gefien lesions; sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
da\inducir directa o tndmcummtc a c::-nﬁmﬁn @ asociacion entre los productos o servicios

Pigina 1 de 4



ﬂl- GOBIERNO pgr | MREc u':lx NACTONAL
() PARAGUAY Ripiomow

Resolucién D.A.M.L n. ° _é_g_ | q : 5
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED CONTRA MIRLE MAR

NUNEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MULTEK” CLASE
07.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - i

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

base de oposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. -

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 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 solicitinte no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trmite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal.-— : ros e

Pigina 2 de 4




'1; GOBIERNOprr = DIRECCION NACIONAL
UJ PARAGUAY | Ririsrioi

Resolucién D.A.M.L n. ° —1:5—5:5 1 3 1 5
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED CONTRA MIRLE MAR

NUNEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MULTEK” CLASE
07.

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 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.—-- i

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 podnd
registrarse como marcas los signos que ‘constituyan una reproducciin imitacion, tradwcciin,
transliteracion o transcripcion total o parcial'de signos distintivo sdénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del p.cibf:'::a,'q'w pertenece a un tercero, cualesquiera 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 signifigue 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™. - R

Que, por lo expresado y de conformjdad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no relne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 408/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

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 DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED CONTRA MIRLE MAR

NUNEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MULTEK” CLASE
07.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED contra MIRLE MAR NUNEZ sobre
oposicién al registro de marca “MULTEK" clase 07, Expediente n® 2377929 solicitada
por MIRLE MAR NUNEZ .

. ) k!
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la.
Expediente n® 2377929 solicitada per MIRLEM NUN

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —f— : f ........ .

L
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “VITALAC", CLASE 05, OPOSICION N° 2074413, INTERPUESTA
POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asuncidn, 13 NOV 2075
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “VITALAC” clase 05, oposicion N°
2074413 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A.—--

% CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando

no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.——-———— o

Que, en relacion con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia detio icion N° 2074413,
deducida contra la marca “VITALAC”, clase 05, Acta 203 246&, solicitada por
INDUFAR C.LS.A. £

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

\\ Diirectora
Direccidn dxﬁsuntus Marcarios Litigiosos

]
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “MEXIFAR”, CLASE 05, OPOSICION N° 2290175, INTERPUESTA
POR LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA S.A.-ccomeeee

13 NOV 2005

Asuncion,
L] _. VIST'D:

El expediente de oposiclon contra la marca “MEXIFAR” clase 05, oposicién N°
2290175 INTERPUESTA POR' LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA S.A.—

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se upcraﬁi la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando

no se instare su curso dentro del plaze de 6 (seis) meses.——mereeccccao oo -

Que, en relacion con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en [a ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.—-—————— e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia d aop%n N°® 2290175,
deducida contra la marca “MEXIFAR”, clase 05, Acta_ 2253083, solicitada por
INDUFAR C.I.S.A.—- v

k!
Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. e S ( ‘) . sresrasacis

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICION A LA MARCA “PROINVEST REAL ESTATE Y ETIQUETA™,
clase 36, OPOSICION N® 2047296, INTERPUESTA POR PARAINVEST 8.0 ——ceeeeeee

Asuncion,
13 N0V omm
VISTO: OV s

El expediente de oposicidn contra la marca “PROINVEST REAL ESTATE Y

ETIQUETA™, clase 36, OPOSICION N° 2047296, INTERPUESTA POR
PARAINVEST S.C.

CONSIDERANDO:

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

Que. en relacién con el informe de la Actuaria, en el caso de autos. ha transcurrido el
plazo establecido en la ley pare que se opere la Caducidad de la Instancia.-

Por l‘inm.
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- IJECLARAR:nperﬂda la caducidad de la Instancia de la oposicion N°
2047296, deducida contra la marca “PROINVEST WSTATE ¥
ETIQUETA™, clase 36, solicitada por PROINVEST S.A.,

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula.,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA MARCAS
EXTRAORDINARIAS, S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “STAY FRESH HELIX HARD SELTZER Y ETIQUETA”, CLASE 33,————

Asuncisn, 13 NOV 205
VISTO:

El expediente caratulado:THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG contra
MARCAS EXTRAORDINARIAS, S.A. DE C.V. sobre oposicidn al registro de la marca STAY
FRESH HELIX HARD SELTZER Y ETIQUETA clase 33, y.--m

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “STAY FRESH
HELIX HARD SELTZERY ETIQUETA”, solicitada para la clase 33, en base al registro de la

marca ELYX en la clase 33, por lo que correspondé a esta Direccién determinar si las mareas 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 marea, 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, ral como lo expresa el Arr. 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

legislacidn 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 2 su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA MARCAS
EXTRAORDINARIAS, S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “STAY FRESH HELIX HARD SELTZER Y ETIQUETA”, CLASE 33—

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 piblico consumidor,
corresponde 4 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 Pl‘f\"i!tl‘i en ll I.C'Jr' 'EIE Marcas. e

Que, del examen efectuado sobre los signos STAY FRESH HELIX HARD SELTZER y
ELIX, ambos destinados a distinguir productos comprendidos en la clase 33, se advierte una
notoria semejanza fonética, visual y conceptual entre los mismos, especialmente en el elemento
dominante “HELIX” de la marca solicitada y la denominacién “ELIX" de la marca oponente,
Cuya estructura y pronunciacién resultan casi idénticas, diferencidndose tinicamente por la letra

inicial “H”, lo cual no es suficiente para evitar el riesgo de confusién en el consumidor medio.—-

Que, en virtud de la coincidencia parcial pero significativa entre las denominaciones
“HELIX" y "ELIX", existe una alta probabilidad de confusién directa o indirecta en el mercado,
pudiendo el consumidor asociar erréneamente los productos como provenientes de un mismo
origen empresarial, o considerar que existe algiin tipo de relacién econdmica o comercial entre los
titulares de ambas marcas.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ldfmii_.i"ﬂggl.‘:mﬁ!‘tcnﬂ presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
fwﬁm pmﬁfcm de la clase 33 (Bebidas alcobolicas) , lo que nos dala pauta que la

_x*ﬂf@iciﬂn sea declarada procedente.-- -
!
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA MARCAS

EXTRAORDINARIAS, S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA "STAY FRESH HELIX HARD SELTZER Y ETIQUETA”", CLASE 33,

Por tanto, atendiendo al andlisis integral de los signos confrontados, se concluye que la
denominacién STAY FRESH HELIX HARD SELTZER presenta una semejanza sustancial con
la marca ELIX, tanto en su estructura fonética como en su apariencia visual, siendo coincidentes
en la terminacién “ELIX”, elemento que constituye el nicleo distintivo de ambos signos. Dicha
semejanza, sumada a la identidad de los productos comprendidos en la clase 33, destinados al
mismo segmento de consumidores y comercializados por canales comunes, genera un riesgo
evidente de confusidn y/o asociacién en el piiblico, contrariando los principios de distintividad y
exclusividad marcaria consagrados por la Ley N.2 1294/98 De Marcas. En consecuencia, resulta
procedente la oposicién, debiendo prevalecer el derecho de prelacién de la marca ELIX, a fin de
resguardar la seguridad juridica, evitar el aprovechamiento indebido de la reputacién ajena y

proteger la funcién identificadora del signo-marcario.

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 marea. ——-

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion 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 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
gistrarse. como marcas los signos que constituyan una veproduccion imitacion, traduccion,

.rmmh'.rm:::";?l(‘ o transcripcion toral o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
‘onacido en el \eector pertinente del piiblico, gue pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA MARCAS
EXTRAORDINARIAS, S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “STAY FRESH HELIX HARD SELTZER Y ETIQUETA”, CLASE 33,

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
Pubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 170/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la
oposicién deducida por corresponder asi en derecho.—-— woees

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por THE
ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG contra MARCAS EXTRAORDINARIAS,
S.A. DE CV. sobre oposicidn al registro de marca “STAY FRESH HELIX HARD

SELTZER Y ETIQUETA” clase 33, Expediente n® 2164848 solicitada por MARCAS
EXTRAORDINARIAS,S.A.DECV. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro /lf marca “STAY FRESH
HELIX HARD SELTZER Y ETIQUETA” clase 33 Exp di\eqlx: n® 2164848, solicitada

por -MARCAS EXTRAORDINARIAS, S.A. DEC.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

E I'|
Direccidn _n_ir: suntos Marcarios Litigiosos
/'
- \

N
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA OSCAR
DANIEL IRALA CHIUZANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
TOTS WILD Y ETIQUETA, CLASE 25.

Asuncion, T Wny A
13 Ny 2005
VISTO:
El expediente caratulado: ESSENTIAL EXPORT LIMITADA contra OSCAR
DANIEL IRALA CHIUZANO sobre oposicidn al registro de la marca TOTS WILD Y
ETIQUETA, clase 25, y. _ -

- CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca TOTS WILD Y
ETIQUETA solicitada para la clase 25, en base a la marca TOTTO en la clase 25, por lo que

corrcspcndc a esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. i

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

“w.El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quicn lesione'sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
igno que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE J 31; S]E é&CE LUGAR A LA

ACCION DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA OSCAR
DANIEL IRALA CHIUZANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
TOTS WILD 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, v atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada TOTS WILD Y ETIQUETA y la marca TOTTO oponente
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. e

Que, entre las marcas en pugna: TOTS WILD Y ETIQUETA (solicitada) vs. TOTTO
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensidn precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

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

mercado. -

as diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

posibilidad de ed

Lo
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA OSCAR
DANIEL IRALA CHIUZANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
TOTS WILD Y ETIQUETA, CLASE 25.

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

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en i eben ser anali u

to, sin artificiales siva v no simuleinea sultado que

arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre TOTS WILD Y ETIQUETA (solicitada) vs.
TOTTO (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico
como auditivo. En este caso, las diferencias grificas, ortogrdficas y fonéticas entre las mismas son

suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general

claramente diferenciada. .

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual,
podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una etiqueta

que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por

lo tanto la demanda deviene improcedente, —
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA OSCAR
DANIEL IRALA CHIUZANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
TOTS WILD Y ETIQUETA, CLASE 25.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
Srecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
clementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética ¥

e

grdfica™, e

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

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no

presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin

inconveniente legal.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
solicitud de 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 ¥
originalidad. . - -

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

crmnfusiﬁn al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

Dr. Fernindez Nobra - 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 ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA OSCAR
DANIEL IRALA CHIUZANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

TOTS WILD Y ETIQUETA, CLASE 25.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 504/24 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. v

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ESSENTIAL EXPORT LIMITADA contra OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO
sobre opaosicidn al registro de la marca TOTS WILD Y ETIQUETA, clase 25, Expediente
n® 2205428 solicitada por OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites
marca TOTS WILD Y ETIQUETA, clase 25, Expedi
OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO.

/
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. I: ”\ -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. ARC MANAGEMENT & SERVICES CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LUMINART”
CLASE 21.

Asuncién, . ...
13 N0V 2055
- VISTO:
El expediente caratulado: MANAGEMENT & SERVICES contra PASTOR ROCHE
GALEANO sobre oposicion al regiscro de marca “LUMINART™ clase 21, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“LUMINART™, solicitada para la clase 21, en base 2 la marca LUMINARC en la clase 21, por lo

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

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, —-- e

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

pracaul:elar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una mareca, ——eeeeeee-

* Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo.de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARC MANAGEMENT & SERVICES CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LUMINART”
CLASE 21.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. i

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada LUMINART se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca LUMINARC

base de oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no reiine 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 estipulade, 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
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARC MANAGEMENT & SERVICES CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LUMINART"
CLASE 21.

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

interéds en sustentar la oposicidn. -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintive 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
confuuston o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su_fuersa distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 219/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala
oposicién deducida por corresponder asf en derecho. e

Por tanto,
CTURA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARC MANAGEMENT & SERVICES CONTRA PASTOR ROCHE

GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LUMINART”
CLASE 21.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por ARC
MANAGEMENT & SERVICES contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre

oposicién al registro de marca “LUMINART™ clase 21, Expediente n° 2425 195 solicitada
por PASTOR ROCHE GALEANQ.—----

Articulo 2.- RECHAZAR Ia‘sulicifud de registro
21, Expediente n” 12425195 solicitada por PASTOR,

Articulo 3.- NOTIFfQU'ESE por cédula, -
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POR LA CUAL SE DECLARA PRDCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN Y LUIS FERNANDO GAVILAN CARDOZO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELECTROLUX Y
ETIQUETA” CLASE 11.

Asuncidn,

e (el
‘!J Wy

P~
1
P~
e

VISTO:

El expediente caratulado: AKTIEBOLAGET ELECTROLUX contra JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN Y LUIS FERNANDO GAVILAN CARDOZO
sobre oposicién al registro de marca “ELECTROLUX Y ETIQUETA” clase 11

i

CONSIDERANDO:

Que, se promueven pposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“ELECTROLUX Y ETTQUE’:Fﬂ”, solicitada para la clase 11, en base a la marca
ELECTROLUX ICON en la clase 11, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las
marcas son o no confundibles. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lvzj,r1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés gm:lcral. =

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN Y LUIS FERNANDO GAVILAN CARDOZO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELECTROLUX Y
ETIQUETA” CLASE 11.

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 viabilidid 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 at:ﬁdicndu a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite 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 Ma;cas,

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada ELECTROLUX Y
ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion ELECTROLUX ICON se percibe que entre las mismas existen

i
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, requis-itm indispensables para el registro de una marca. ——

Que, adicionalmente, el*solicitante no contestd ¢l traslado de la oposicidén dentro del

plazo legat-estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN Y LUIS FERNANDO GAVILAN CARDOZO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELECTROLUX Y
ETIQUETA” CLASE 11.

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

de los hechos alegados por la par'e contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.------e---

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
asociacion/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 artfculo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas. -

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

interés en sustentar la oposicidn. =

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Arr. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
FEFISLYAYSE COMO Marcds las signos gue constituyan wnd repmdura‘a'n fmitacion, tradsuccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, gue pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
prod urtmd_gfm'dm a los gue se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar

el o

confuysion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

son de su fuerza distintiva, cualquicra 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 AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN Y LUIS FERNANDO GAVILAN CARDOZO

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELECTROLUX Y
ETIQUETA” CLASE 11.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 491/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara
la oposicién deducida por corresponder asf en derecho.————-rrmmereemecces

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX contra JACQUELINE ELIZABETH
CARDOZO DE GAVILAN Y LUIS FERNANDO GAVILAN CARDOZO sobre
oposicién al registro de marca “ELECTROLUX Y ETIQUETA” clase 11, Expediente n°
1850079 solicitada por JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN Y
LUIS FERNANDO GAVILAN CARDOZO. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de |
ETIQUETA” clase 11, Expediente n° 1850079
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN X LU
CARDOZO

arca "‘ﬁLECTRGLUX Y
itada por\ JACQUELINE
RNANDO GAVILAN

s=Q I,
Articulo 3.- NOTIFIQUESE para_ﬁiﬁla.( l A

SUAREZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WA GROUP S.A. CONTRA WAA ENTERTAINMENT DE
WALTER ALEJANDRO AYALA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “"WAA ENTERTAINMENT CORPORATION Y ETIQUETA” CLASE
36.

Asuncidn, -I 3 Hr': 1] 2[]25
VISTO:
El expediente caratulado: WA GROUP S.A. contra WAA ENTERTAINMENT DE

WALTER ALEJANDRO AYALA sobre oposicion al registro de marca “WAA
ENTERTAINMENT CORPORATION Y ETIQUETA” clase 36 y; —

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marea “WAA
ENTERTAINMENT CORPORATION Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 36, en base a la
marca WA GROUP NEGOCIOS INMOBILIARIOS en la clase 36, por lo que corresponde a

esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

velando siempre por el interés general,

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

' Artlculo 15%- EI rcg;u;l:m de una marca hEChD de amerdu con esta ley, ::un::::d: asu ntular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WA GROUP S.A. CONTRA WAA ENTERTAINMENT DE
WALTER ALEJANDRO AYALA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WAA ENTERTAINMENT CORPORATION Y ETIQUETA" CLASE
36.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada WAA
ENTERTAINMENT CORPORATION Y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma
es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién WAA GROUP NEGOCIOS
INMOBILIARIOS 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 marea
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 contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd 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

g refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

4 desinterés del\solicitante en pr ir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
pe q
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DEDUCIDA POR WA GROUP S.A. CONTRA WAA ENTERTAINMENT DE
WALTER ALEJANDRO AYALA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WAA ENTERTAINMENT CORPORATION Y ETIQUETA" CLASE
36.

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
asociacidn/confusion de marcas. La denominacién solicitada no redine 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. -

Qur. en consecuencia, y conformie a lo previsto en la normativa vigente, se pmctd:: a

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

interés en sustentar la oposicion. -

Que, en 1al 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 reproduccidn imitacion, traduccidn,
transliteracin o transcripeion total o narcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso 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 dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese bechoconact ssisss
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WA GROUP S.A. CONTRA WAA ENTERTAINMENT DE
WALTER ALEJANDRO AYALA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WAA ENTERTAINMENT CORPORATION Y ETIQUETA” CLASE
36.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 542/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara
la oposicion 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 WAA
GROUP S.A. contra WAA ENTERTAINMENT DE WALTER ALEJANDRO
AYALA sobre oposicion al registro de marca “WAA ENTERTAINMENT
CORPORATION Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n® 22110787 solicitada por
WAA ENTERTAINMENT DE WALTER ALEJANDRO AYALA —-rmmermeemeee e —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de

Dir’#ctura

Asurltos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HENKEL IP & HOLDING GMBH CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LOKTITE”
CLASE 09.

Asuncidn, 13 NOY Eﬂfﬁ
VISTO:

El expediente cararulado: HENKEL IP & HOLDING GMBH contra PASTOR
ROCHE GALEANO sobre oposicion al registro de marca “LOKTITE” clase 09 y;----s-nn -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “LOKTITE",
solicitada para la clase 09, en base a la marca LOCTITE en la clase 09, por lo que corresponde a

esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles,—-s=erssaens-

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. wes

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%-E| registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiva“de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrd quien lesione sty derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otfhsigno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
= |qll.l'\':ra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HENKEL IP & HOLDING GMBH CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LOKTITE"
CLASE 09.

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 prcvisms enla Lcy d.l: Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacidn solicitada LOKTITE se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca LOCTITE base de

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

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.---rmrreseeemmrmrc s csssnseccnnssnen e

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

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

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

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

procesal. ——
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HENKEL IP & HOLDING GMBH CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LOKTITE”
CLASE 09.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacién solicitada no redine 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. wee

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 podni
registrarse como marcas los signos que constituyan suna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion 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 wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de s fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bsbiese becho conocido el signa”.

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 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 HENKEL IP & HOLDING GMBH CONTRA PASTOR ROCHE

GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LOKTITE”
CLASE 09.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HENKEL IP & HOLDING GMBH contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre
oposicion al registro de marca “LOKTITE" clase 09, Expediente n® 2418326 solicitada
porPASTOR ROCHE GALEANQ. -
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POR LA CUAL SE DECLARA' PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FAIRTEX EQGUIPMENT COMPANY LIMITED CONTRA TALAL
FAHD MOUHANA OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAIRTEX Y
ETIQUETA” CLASE 38— 3-

ot

o Asuncidn, 17 NOV 2075
.H' : E, - VISTO:

El expediente caratuladd: * FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY LIMITED contra
TALAL FAHD MOUHANA sobre oposicién al registro de marca “FAIRTEX Y ETIQUETA”
clase 38 y; preenn : .

* CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FAIRTEX Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 38, en base a la marca FAIRTEX clase 28, por lo que

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

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

velando siempre por el interés general, -~ -

o

Que, tal como lo expresa el Art. 4 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir f:mdu:::m 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 hechp de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exchisivo de la misma y a cjercer ante los érga L s jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ntra quien lesione sus derechos. Asimismo. concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa p indirectantente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
chyalquiera sea 13 clase en que figuren, siempre que ®ngan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY LIMITED CONTRA TALAL
FAHD MOUHANA OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAIRTEX Y
ETIQUETA” CLASE 38. :

limitaciones a la hora de considerar 13 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 ide!gs, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia adj:':inist_r';.u‘}m realizar el andlisis de la solicitud en trdmite 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 “FAIRTEX Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicién FAIRTEX se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas enlos planos fonético, visual y conceptual oo

Que, resulta evidente la* identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condicion®s bdsicas esénciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

L
Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivé en la H&laracic’m de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 d.ﬂ.i CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma,'.él solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad dél derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir cnn el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
de ~hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
procesal.--— B ' e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY LIMITED CONTRA TALAL
FAHD MOUHANA OPOSICIGN AL REGISTRO DE LA MARCA “FAIRTEX Y
ETIQUETA” CLASE 38,

D

Resolucién D.A.M L n. G g

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
validez a los argumentos de la opohente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro. enee SIS E TR -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. [La denominacidn 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 1a Ley n° 1.294/ ‘}_'8 De Marcas.

Que, en consecuencia, }r':nnfunne a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en Ins elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar Iﬂ. DPD&IEIGH T = P

Que, ental 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 '!ﬁj:;mm};m una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parctal'de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente %d prblico, que pertencce a un tercers, 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 dmmnm, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
haubiese becho mnmdu el signo”. - -

or ir:: expresado v de mnfu idad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
PC p ¥ ”]:“ ) g

i6n conﬂdm que la marca solicitada ye halla incursa en las causales prohibitivas de registro

ipuladas en la L:_-,r n® 1.294/98 y no feine 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 FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY LIMITED CONTRA TALAL
FAHD MOUHANA OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAIRTEX Y
ETIQUETA” CLASE 38.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 403/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicidn deducida por corresponder asf en derecho,

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

Articulo 1.- DECLA!L&R. procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY LIMITED contra TALAL FAHD
MOUHANA sobre oposicion al registro de marca “FAIRTEX Y ETIQUETA” clase 38,
Expediente n® 1964828 solicitada por TALAL FAHD MOUHANA.

ETIQUETA” clase 38, Expediente n° 1964828 solicitadz”por TALAL FAHD

Articulo 2.- RECHAZAR L solicitud de registro de;/r,m'f&_ "?ﬁlﬂ‘m Y
MOUHANA. = : / \

A I
Articulo 3.- NﬂT]FfQUESEp;arcéduia.— / ( \ / J. . /

. ' : i ek
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY LIMITED CONTRA TALAL
FAHD MOUHANA OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAIRTEX Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncidn, o ekl
17 NGV 2075
VISTO:
El expediente caratulado: FAIR'I:EX EQUIPMENT COMPANY LIMITED contra
TALAL FAHD MUUHJ\.NA. sobre upmmjdn al registro de marca “FAIRTEX Y ETIQUETA”
clase 35 y;-rreeeenmen e e e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FAIRTEX Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca FAIRTEX clase 28, por lo que

corresponde a €ga Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,-———---eeerereeeeec

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

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

velando siempre por el interés general. — -

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

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

" Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que Fruuda inducir directa p indirectam®nte a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
ualGuiera sea la qlam: que figurem, siempn: que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FAIRTEX EQUIPMEHT COMPANY LIMITED CONTRA TALAL
FAHD MGUHANA OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAIRTEX Y
E'I'IQUETA” CLASE 35.

limitaciones a la hora de considerar ld 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 idets, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde aesta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, i‘f:aiiz.adi::- el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FAIRTEX Y
ETIQUETA” $¢ observa: a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de gposicion FAIRTEX se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.

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

novedad, -:spacmlldad y originalidad, r:quislms indispensables para el registro de una marca. -

Que, adjcmnalm::nu:, el sc:—l:v.:lm.nte no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en ]a declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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

hcchm\zlegadus pnr‘la pmt mhrrana, 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 FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY LIMITED CONTRA TALAL
FAHD MOUHANA OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAIRTEX Y
ETIQUETA” CLASE 35. —

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracion de rebeldfa no solo otorga
validez a los argumeéntos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro.—- : i

L]

Que, por las semejanzas’ mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retdine 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 13 Ley n® 1.294/98 Die Mareas: -

LY
Que, en consecuencia,  conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver ¢l presefite expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de
L) W ¥

interés en sustertar la oposicidn.—

Que, e‘g:t'al 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 ;fon.rmﬂ_:mu una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion ¢ tranicripcion total o;mri:;[:f de signos distintivo ideénticos o similar, notoriamente
conocido en el sgctor pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servigios a los que se apligue el éignd, cuando ut uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusiin o un r';;ixq de asociacidn con ese'tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra 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

onsidera que la ma:c;:tniicimda se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

ey n° 1.294/98 y no reline los requisitos para su registro, por lo que

4 X ‘.'IL‘ Pﬁ.gina Fdes
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY LIMITED CONTRA TALAL
FAHD MOUHANA OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAIRTEX Y
ETIQUETA” CLASE 35,3

corresponde mnﬁrmar el chtamcn n.” 402/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer Iugnra
la oposicién d:dl,gclda por cnrrr:spchdtr a,q' en derecho,--——--ereeeeeeev

Pur tanto, '
m-nmﬂcmu DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR Emcr:d:ntc y hacer lugar a la accién deducida por
FAIRTI:X EQUIPMENT COMPANY LIMITED contra TALAL FAHD
MDUHAN&. sobre oposicién al registro de marca “FAIRTEX Y ETIQUETA” clase 35,
Expediente n° 1964829 suligitzdal,por TALAL FAHD MOHANA.

Articulo 2.- RECHAZAR la ‘solicitud de registro de la “FAIRTEX Y
ETIQ_ULTA" clase 35, Exp:dz:,nte n® 1964829 solicjeady/ por TALAL FAHD
MOUHANA -~ - ‘ .

A

Articulo 3.- NGTTPﬁlUESE por cédula. —

LI Y "
" “w _ irectora
LY W o
w o TR TR, o 5 g w
of . ~Direccion ntos Marcarios Litigiosos
- oy —
L] 1I.. ]
3
'
ol
L]
&
L]
-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. CONTRA SKY
POSTAL INC. OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” CLASE 38.

VISTO:

El expediente caratulado: SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. contra SKY
POSTAL INC. Js't_&bre oposicidn, al registro de marca “SKYPOSTAL Y ETIQUETA” clase 38

i : s

CONSIDERANDO:

Que, se ;;rumu:\r:n oposicicmes contra la solicitud de registro de la marca “SKYPOSTAL
Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base a la marca SKYPOSTAL clase 39, 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
|Egislaci-:in marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

' Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrgGuien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
otrd signo que pukda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
quiera sea la cladeen que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SFE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. CONTRA SKY

POSTAL INC. OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” CLASE 38,

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 piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite v 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 “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion SKYPOSTAL se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. cane

Que, resulta evidente la identidad; por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no tedine 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 deri"'-;.(.‘r en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldta en este tontexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y ﬁ:}rma; el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de los hechos ;l:gadﬂs por 'II: parte contraria, tal como lo dispone la normativa

5% Pigina 2 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SKY COURIFR INTERNATIONAL S.R.L. CONTRA SKY
POSTAL INC. OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” CLASE 38,

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. A

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn 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 e la Ley n® 1.294/98 D MAECES —errreererememcerseecreeerrerormerroerreorreeeoe

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
L4

0

interés en sustentar la oposicién.—- : - .

Que, en ral contexto queda comprobado ql.;.t‘ la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. :“-l;inc,_{g] de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
registrarse como marcas los signos gque- 'wmr:'myan una reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertencce a un tercero, cualesquicra gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el .r:ggrnq, cuando su uso y registro fucsen susccptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, a,f:;gn::,ﬁgrnz un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su ﬁa:m:: distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocidp el signo” - - -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta

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

n® 1.294/98 y no redne 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 SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. CONTRA SKY

POSTAL mc.‘ums:cmn AL REGISTRO DE LA MARCA “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” CLASE 38,

corresponde confirmar el Dicramenn.® 397/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicion deducida por corresponder asf en derecho.-

_ _Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR pr'n-:edfnl:a_: y hacer lugar a la accién deducida por SKY
COURIER INTERNATIONAL S.R.L. contra SKY POSTAL INC, sobre oposicion al

registro de marca “SKYPOSTAL Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n® 2042495
solicitada por SKY POSTAL INQ.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de |6 marca “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” clase 38, Expediente n° 2042495 solici POSTAL INC

[

Articulo 3.- NOTIFIQUESE per cédula.

L]

* 5 ALVARENGA
* Directora

;'-% L suntos Marcarios Lit_igiasns

H
- ™ " I!

Ar

H
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. CONTRA SKY
POSTAL INC. OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncion, 17 NOY 2025
V]STCI:

El expediente caratulado: SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. contra SKY
POSTAL INC#, sobre oposicidn al registro de marca “SKYPOSTAL Y ETIQUETA” clase 35

Y rrr— - i £

CONSIDERANDO:

Que, se promueven opaosiciones contra la solicitud de registro de la marca “SKYPOSTAL
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca SKYPOSTAL clase 39, por lo que

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

. * £ " " - 3 .
Que, en Wso 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 pclur el interés general. . i

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

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

' Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contraquien lesiong sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
{nducir directa o indirecfinfgnte a confusién o asociacion entre los productos o servicios

' Pigina 1de 4



"'»s GOBIERNQOpgg  MRECCION .x.u'mnml
(J PARAGUAY | EEmarinid

1‘:"1

Resolucién D.A.M.L n. ° 8 [] T v L

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. CONTRA SKY
POSTAL INC. OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” GLASE 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, —-eeeeev

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia admiriisn*ag‘vq 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 “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicién SKYPOSTAL se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual —-——mermeee e

Que, resulta evidente la identidad, por tanro 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, adi::icnalmente, 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 esi contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no' desvirtué los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir corr el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

e

procefal. . i e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. CONTRA SKY
POSTAL INC. OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” CLASE 35.

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

solicitada Para su registro. e
b3
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de

asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no reiine 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.——----rerermceeme v s

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 mnii;:}m]::edn que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
rEgIStYarse Coma marcas los signos gue ﬁmﬁ‘-ﬂ}dn una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o Yranscripeidn total o Jtmrrmf de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico; gue pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el ﬂ"g:;m. cuando su uso ¥ registro fuesen susceptebles 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 d:'m'rlq;_r:'ua, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”. - P

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Dir:cci@g.m;}_sidfra,. que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
adas en'la Ley n® 1.294/98 y no redne 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 SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. CONTRA SKY
POSTAL INC. OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde cnnﬁrm:u' el Dictamen n.° 396/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicidn deducida por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DHLECT{]R.& DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por SKY
COURIER INTERNATIONAL S.R.L. contra SKY POSTAL INC. sobre oposicién al
registro de marca “SKYPDSTEL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n® 2042496
solicitada por SKY POSTAL INC! . - e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dg-lg’ marca “SKYPOSTAL Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2042496 solicitada S,

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. S Am—

Dlrr,cmén de

xu

ntos Marcarios Litigiosos
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