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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR A] S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA FRIGONORTE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FRIGORIFICO NORTE S.A. "
CLASE 35.

Asuncion, 1 D-ET :'I.Uﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: AJ] S.A. CALIDAD ANTE TODO contra FRIGONORTE
5.A. sobre oposicion al registro de marca “FRIGORIFICO NORTE S.A." clase 35,

1,";.-.-- . s B
4

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“FRIGORIFICO NORTE S.A.”, solicitada para la clase 35, en base a la marca NORTE en la

clase 32 respectivamente, por lo que cum:spondf: a esta Direccidn determinar si las mareas son o

no confundibles. - _

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

velando siempre por el interés general. . =

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular ¢l derecho al uso
exclusivo. dela mls'!m ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contr’quien lesione sus derechos, Asimismo concede el derecho a eponerse al registro y al uso de cualquier

signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
fqﬁlquiﬂl sea la clase en l‘.]'I.ILl figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

/
|
|
| #
"'"_.I'—'-—H—*"'

}}7?‘&

Pigina 1 de 4




4 'E GOBIERNO peL F‘ll.ltl'titili.'l.".' NACIONAL
L.v PARAGUAY | et acroah

Resolucion D.AM.L n. '_a_ﬂ_] ‘E .S 7

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA FRIGONORTE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FRIGORIFICO NORTE S.A. ”
CLASE 35. e

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vdlidos como el derecho 2 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 anilisis 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 Mareas,— e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FRIGORIFICO
NORTE 5.A.” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion NORTE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonérico, visual ¥ CONCEPTUAl e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contests el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 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. 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 lps'.hr:chns alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

prg}ézz's'::l._ \‘-.. e 4 S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA FRIGONORTE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FRIGORIFICO NORTE S.A. "
CLASE 35.

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

solicitada Para su registro. e e -

Que, por las semejanzas mct-mcinnadzs, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacion 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 Mareas. e e

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 apnsicién. v

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 come marcas los signos gue constituyan wuna reproduccian fmitacion, traduccion,
transiiteracion 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 gque sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, enando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confiusion o un ricsgo de asociacion con ese tevcero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo”.

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

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

,J@Pu;l@ en la Ley n® 1.294/98 y no reine 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 AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA FRIGONORTE §.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FRIGORIFICO NORTE S.A. "
CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 286/19, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara

la oposicidn deducida por corresponder asi en derecho.———-—remeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por AJ S.A.
CALIDAD ANTE TODO contra FRIGONORTE S.A. sobre opaosicidn al registro de
marca “FRIGORIFICO NORTE S.A.” clase 35, Expediente n® I'ﬂ 5463 solicitada por
FRIGONORTE S.A. g N

Articulo 2- RECHAZAR L solicitud de registrs”de/la ‘marca “FRIGORIFICO
NORTE 5.A.” clase 35, Expediente n® 1515463 Sﬂhcrta.da por FRIGDNDRT’F S.A e

.I'

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - : e eenamann e v g
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12. : =

Asuncion, -I L orT

il 2075
VISTO:
El expediente caratulado: GTS DO BRASIL LTDA. contra GTS TYRES SOLUTIONS
INC. sobre oposicién al registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 12, ¥ s -
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca GTS TYRES Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 12, en base a la marca GTS DO BRASIL en la clase 07, por

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

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. 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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesfone-sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sign?,-tfue pueda inducir directa o indirectamente 2 confusién o asociacién entre los productos o servicios

?ﬁqufh sea la clase en qye 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 GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - ’

Que, entre las marcas en pugna: GTS TYRES (solicitada) vs. GTS DO BRASIL
(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
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,—--

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada GTS DO BRASIL en la clase 07 protege
productos tales como: “Mdguinas e implementos agricolas”. Por otro lado, la marca solicitada
“GTS TYRES™¢n la clase 12, protege productos: “Newmdticos Vo cubiertas de newmaticos pava
camigries y gummcibf{ﬂ; lantas; cdmaras de aive para neumdticos; dispositivas antiderrapantes

cubiertas de newmaticos de vebiculos; vdlvulas de cubiertas de newmdticos; dispositivos
,.r’?rrmﬁ';i-f;zpanm pdmjil‘uézfmm de newmdticos de vebiculos; contrapesos para equilibrar ruedas de

i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC, SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12.---

vebicielos” iferencia de los o turaleza de los pro es significativa, lo qu
i ncluir que am m £ cOoexistir i € sin penerar confusid
los consumidores. —--—----—cceeeneee- e et g i

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas GTS TYRES solicitada
en la clase 12, y GTS DO BRASIL , registrada en la clase 07, debido especialmente a la
diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas, La marca solicirada
cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria,

por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar

Que, es importante sefialar que la marca solicitada GTS TYRES cuenta con una eriqueta
cuyo disefio es distintive y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al
analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos aspectos confieren a
la etiqueta una identidad tnica, reforzando su diferenciacion respecto a la marca oponente. Por

lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusién grifica o visual que

justifique la oposicion. . e A A -
DTS TikES DO BRASIL
SOLICITADA OPONENTE
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12.

Que, se puede notar que la solicitud de registro s un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccidn 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. - e

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

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

de una marca. s : R s i e

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusidn al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 166/25 emitido por la

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

derecho. - e B e ey in o i s o
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GTS DO BRASIL LTDA. contra GTS TYRES SOLUTIONS INC. sobre oposicion al
/-egssrro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 12, Expediente n°® 2382641
solicitada pqr\QTS TYRES SOLUTIONS INC..---=-seeee -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites dg.r la solimtud de. registro de la

marca GTS TYRES Y ETIQUET.H. clase 12, Exp:dxmte i 2382641 mhmm:la por GTS
TYRES SOLUTIONS INC. .se-sseomseeeee e smnce P A :,. _____________

AT »
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. ——tor] / : f-r,.x
.[ - \‘

A;BGE JADIYI ALVAthdA SUAREZ

_ Directora™
N, Dr{'cc \pn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OFOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncién, . , .
T4 00T a0
VISTO:
El expediente caratulado: GTS DO BRASIL LTDA. contra GTS TYRES SOLUTIONS
INC. sobre oposicién al registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 35, y. —-——---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca GTS TYRES Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca GTS DO BRASIL en la clase 07, 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 g:nersj]. R SR e e

Que, tal 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

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 isma 4 cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
oprS signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
scualquiera'sea la clase en que 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 GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. .

Que, entre las marcas en pugna: G* 5 TYRES (solicitada) vs. GTS DO BRASIL
(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 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.- S— -

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no
es lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el piblico

ORI i s e s L

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada GTS DO BRASIL en la clase
35 protege servicios tales como: “Servicios de publicidad, gestion de negocios comerciales,
puebly lad, administracion comercial, comercializacién, importacidn 7y exportacion de
nefmaticos para m;}qmdm?ﬂ y autopartes”. Por otro lado, la marca solicitada “GTS TYRES"en la

/ gila.s'e-_ll protege ﬁrﬂductns; “Newmdticos y/o cubiertas de newmdticos para camiones y

| ., /
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 35. =

automovtles; Wantas: cdmaras de atre para newmdticos; dispositivos antiderrapantes para cubiertas
de newmdticos de vebiculos; vdlvulas de cubiertas de newmdticos; dispositives antiderrapantes para
cubiertas de newmdticos de vebiculos; contrapesos para equilibrar ruedas de vebiculos". La diferencia

de los sectores v lan icios es significariva, lo gu ite concluir

ambas marc oexistic pacifi sin nerar  co i tre los

consumidores. e S B

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas GTS TYRES solicitada
en la clase 35, y GTS DO BRASIL , registrada en la clase 07, debido especialmente a la
diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas. La marca
solicitada cumple con los requisitos-Je novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién
marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente

justificar su rechazo.--- st A SR

Que, es importante sefialar que la marca solicitada GTS TYRES cuenta con una etiqueta
cuyo disefio es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al
analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos aspectos confieren a
la etiqueta una identidad tinica, reforzando su diferenciacién respecto a la marca oponente. Por

lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusién grifica o visual que

justifique la oposicion. - —-eeee- - -

;/ ars ':'T}"EEE DO BRASIL
f \
f ]
| \SOLICITADA OPONENTE
/ P4
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, se puede notar que Ia solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccion 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 refine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.--- - _—

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

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

de una marca. i g

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 167/25 emitido por la

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

derecho. B S T R RS e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

GTS DO BRASIL LTDA. contra GTS TYRES SOLUTIONS INC. sobre oposicién al
_~registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2382643
7~ solicitada'por GTS TYRES SOLUTIONS INC. --ereeererev
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQUETA, CLASE 35. ot

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucion de trimites de h.ﬁ;hmtud de registto de la

marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 35, Exp-bdmnue n 2332641 solicitada pot GTS
TYRES SOLUTIONS INC..- frearentrenees T ,,,,,, __/J _____
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. beedone L

ABG. JADIYI ALVARENGA&UJ{R.EZ
\ Direcrora

'.

Djrecclcnkc Asuntos Marcarios L1t1giums
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA
SILVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINSTROL - DEPOT,
CLASE 05.

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: DUTRIEC §.A. contra SIDNEI CANDIDO DA SILVA
sobre oposicion al registro de la marca WINSTROL - DEPOT clase 05, .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca WINSTROL -
DEPOT solicitada para la clase 05, en base a la marca NANDROL DEPOT en la clase 05, por lo

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

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 regulatoria,

velando siempre por el interés gcnera]. ..........

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

' Articulo 15°.- EI registro, de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivg de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra/ qmen lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Jatro .'figmu que pueda inducir directa o indirectamente 2 confusién o asociacién entre los productos o servicios
."'f. cualquiera séa la clase en que ﬁﬁu.ren 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 DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA
SILVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINSTROL - DEPOT,
CLASE 05.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas - -

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia pudemm
notar que la marca solicitada WINSTROL - DEPOT y la marca NANDROL DEPOT 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: WINSTROL - DEPOT (solicitada) vs. NANDROL
DEPOT (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
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

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

mercado,-- -

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su

/ kY
i l"‘ - El - - -
~—~ Que, al realizar, el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

rca ya existente {b&lc de oposicion), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

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

T % Pigina 2de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA
SILVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINSTROL - DEPOT,
CLASE 05.

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

osibili ion 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 WINSTROL - DEPOT (solicitada) vs.
NANDROL DEPOT (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. —

Que, asi también el Dr. Ferndndez 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 s 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  desomponer su  unidad fonética y

)

gr;z;ﬁm : e O B L i it it e

Que, luego del estudio pﬂm:cnarizadn del caso que nos ocupa, esta Direccién considera

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

Lo S
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA
SILVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINSTROL - DEPOT,
CLASE 05.

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. o

Que, se puede norar que la solicicud 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

Driginzlidad. v

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 235/25 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.~ DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
"DUTRIEC. 5. ﬁ\mnu’n SIDNEI CANDIDO DA SILVA sobre oposicién al registro de
#~la marca WINSTROL - DEPOT clase 05, Expediente n° 2469885 solicitada por SIDNEI

i ;’ GANDIDU DA SILVA
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA

SILVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA mm wmsmm. DEPOT,
CLASE 05.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la’ folicitud de r:glstm de la
marca WINSTROL - DEPOT, clase 05, Expediente n® f&é?ﬂﬂi solicitada pnr}kIDNH

CANDIDO DA SILVA. M i -
| J
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. f l, ------- - A
| X » 2
/ ABG DIVI ALVARENEA suﬁm:z
| Directora
& Dir:cciénh_e Asuntos Marcarios Litigiosos
1\;:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC CONTRA BRITANICO
PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA, CLASE 38.

Asuncién, T4 [T 7098
VISTO:

El expediente caratulader ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC contra
BRITANICO PARAGUAYO S.A. sobre oposicion  al  registro de  marca
WWW.BRITANICOPARAGUAYO EDUPYY ETIQUETA” clase 38, Y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA”", solicitada para la clase 38, en
base al registro de la marca BRITANNICA clase 38, 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 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

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 v medidas que correspondan
contra quicu&ﬁih;e' sils-derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signd que pucda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera 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 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC CONTRA BRITANICO
PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY 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 piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitadaWWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU PY Y
ETIQUETA y BRITANNICA oponente, se observa a sin{p!,: vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas
existen clementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) comoala

indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).——

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, e
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas,
ademis debemos tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos servicios de la clase 38 (servicios de teledifusion, radiodifusion y otros) lo que

nos da la pauta que la oposicién sea declarada procedente. -~ -

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDUPY Y ETIQUETA” y la marca oponente

“ER.ITRFTNICE” encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y
i
propuncie pricticamente iguales, lo cual las hace rotalmente confundibles entre sf, existiendo de

:sl'['a manera el riesgo déicnni:usiﬁn y/o asociacién.
| -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC CONTRA BRITANICO
PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA, CLASE 38.

-

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

solicitada no retine 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, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird ¢l riesgo de
asociacidn/confusién de marcas, la denominacion 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 podnd
registrarse como marcas los signos que comstituyan und rqumdmr:'dn imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercerv, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo”. e S

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 reciuisims para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 232/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la
oposicion deducida por corresponder asi en derecho, === B

y i Por tanto,
[ f | LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC CONTRA BRITANICO
PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA, CLASE 38.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC contra BRITANICO PARAGUAYO S.A.,
sobre oposicién al registro de marca “WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y
ETIQUETA" clase 38, Expediente n® 2360034 solicitada por BRITANICO
PARAGUAYO S.A. e

Articulo 2.- RECHAZAR la  solicitud de  registro~ “de la\ marca
“WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY YE HQ_UETJ\,/{ lase 38, Expt‘d!ﬁntt n’
2360034 solicitada por BRITANICO PﬁRﬂGUﬁYD 5 ﬂ fronedy —emee

% I
|

|l f

Articulo 3.- NﬂTlFfQUESE por cédula. —-F-m-, | I ""T ;z._..._._._
I
= 1|I ] f——H\(\’ ;/_J,---
AB\SJXD{H AL?ARENGA éﬁmzz
\ Directora

Direccidn/de .;'-\sunms Marcarios Litigiosos

-.‘_1 I --j,

.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR UNISAL S.A. Y GUAYAKI §.A. CONTRA WERNER
GOOSEN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VITASILO",
CLASE 05.

Asuncidn, 1 EF UL[ .r.uiﬁ
VISTO:

El expediente cararulado: UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. contra WERNER GOOSEN
sobre oposicion al registro de marca “VITASILO” clase 05, y;eeeme-rwsrmsermemrrrssmsmmeccene e

CONSIDERANDO:

Que se promueven oposiciones contra la solicitud de regi,-;rru de la marca “VITASILO”,
solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas VITASAL y VITASOL en clase 31 y
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 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 a 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

' Articulo 15%-E| r:gmm de una marcs hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titulir el derecho al uso

::riuswﬁ de la mtsmaﬁx; a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

con jra quien lesione sus ﬂerﬂchm Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

otpo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
/ cl,iﬂquw.rq sea la clase en gpe figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. CONTRA WERNER

GOOSEN SOBRE OPOSICION ‘AL REGISTRO DE LA MARCA “VITASILO”,
CLASE 05. :

limitaciones a2 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 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.-—--—-creenee- - -

Que, entre las marcas en pugna: VITASILO (solicitada) vs. VITASAL (oponente), al
visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias grificas y
fonéticas existentes, con lo cual aleja toda posibilidad de confusién entre las mismas; como asi
también mencionar la diferencia de clases existentes entre ellas, la solicitada VITASILO para la
clase 05 (productos farmacéuticos) y el opomente VITASAL clase 31 (productos
agricolas, animales y vegetales crudos o sin procesar, como granos, frutas frescas,
plantas vivas, animales vivos y alimentos para animales), como podemos notar no existen
posibilidades para una confusién, por lo que la marca solicitada cuenta con los requisitos de

novedad y originalidad que hace wuna marcada diferencia con la  marca

oponente.-—--- - - : i

Que, una vez realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada VITASILO y
VITASOL (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 aplicaciéon de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi

unil/cﬁmunic:ciéﬁ-glara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos

A
_ Zf'l la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacificamente en el

madn 7 T ———
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. CONTRA WERNER

GOOSEN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VITASILO”,
CLASE 05.

Que, haciendo un anilisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que
la marca solicitada VITASILO y las marcas oponentes VITASAL - VITASOL gramaticalmente
al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual,
ortogrdfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, las diferencias entre las mismas son muy notables, la combinacién de letras es

pronunciada de manera distinta. TS

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas “VITASILO"
solicitada y "VITASAL - VITASOL" oponentes, no presentan riesgo de confusién en el
mercado. Por lo que la coexistencia de las mismas no representa ningén inconveniente

legal. - - e S

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

entre las mismas. = : A%

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las mareas 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 wuna vision de conjunto sincretica, desde la totalidad de los
dementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wunidad Jfonética vy

grifica™. - - S -

’ Ii}/r riidndez Nav::v} + Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. CONTRA WERNER
GOOSEN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VITASILO”
CLASE 05.

¥

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.” 352/25, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugara

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho. LR .

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. contra WERNER GOOSEN sobre oposicién al
registro de marca “VITASILO” clase 05, Expediente n® 2138283 solicitada por
WERNER GOOSEN =

Articulo 2.- DISPONER, la prosecucién de la s-::uli!v:i .-d{: registro ﬂ‘:l la marca
"VITASILO™ clase 05, Expediente n° 213 BZ?’J’ golicitada  por \F]ERNER
BOOSEN - s : - 4

[Nl ) S/
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, { { o

\ N N SN
ABG. JADIY1 ALVARENGA SUAREZ
Directora
V. Direccién d - Asuntos Marcarios Litigiosos

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA LAFEDAR S.A. LABORATORIOS
FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “ZALTAG", CLASE 05,

Asuncion, PR
. 14 BLT 2075
VISTO:
El expediente cararulado: SANOFI contra LAFEDAR S.A. LABORATORIOS
FEDERALES ARGENTINOS S.A. sobre oposicién al registro de la marca ZALTAG clase 05,—

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ZALTAG,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ZALTRAP en la clase 05, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés L 1 B

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo dedi misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gaien lesione sus deréchos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro slgno que pueda inducir Eﬂirﬂ:n o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
?ﬁl}é{ui:m 5ea la clase en que E#.er, siempre que tengan relacién entre ellos,

[/ '- /

[ | I! Fd
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA LAFEDAR S.A. LABORATORIOS
FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “ZALTAG", CLASE 05.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada ZALTAG y ZALTRAP oponente, se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una

marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de

Que, en razoén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, ¢l
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 05 (productos farmaceuticos y otros), lo que nos da la
pauta que la oposicién sea declarada procedente. - G

Que, ademis el oponente ZALTRAP ya es una marca registrada en nuestro pais con
istro n°/501.000 en la clases 05, este registro le otorga prioridad v proteccidn legal, lo que
B! gap IP q

refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de ZALTAG.

_Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no reuinc'lﬁs condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

: 'rio;édca_d. especiaiidz:j}' originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -

V4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA LAFEDAR S.A. LABORATORIOS
FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “ZALTAG”, CLASE 05,

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos 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 Die 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 me 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 podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteraciin o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblica, 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 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo”. - T

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 revocar el Dictamen n.” 05/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicidn deducida por corresponder asf en derecho. -

; \ Por tanto,
. LA DI.IUE}CTDILA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

.I'

| /

/{-*\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA [LAFEDAR S.A. LABORATORIOS

FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “ZALTAG”, CLASE 05.

Resolucion D.A.M.L n, °

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SANOFI contra LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS
S.A. sobre oposicidn al registro de marca “ZALTAG™ clase 05, Expediente n° 1604332
solicitada por LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS -----

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ZALTAG” clase 03,

Expediente n° 1604332, solicitada por LAFEDAR SA. LABORATORIOS
FEDERALES ARGENTINOS. : . ;

~4

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, —L-L-l

X\ O\ )
[ ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
\% \ Directora
\ X Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

S

Pigina 4 de 4



# 4 GOBIERNOpgr | DIRECCION XACIONAL
L _J PARAGUAY | Nmifcroar

Resoluciéon D.A.M.Ln.“- U O ‘! 1 &- 4

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLONIO
VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA PRAHIERAS, CLASE 25,

Asuncién, 7 L [I[] 2025
VISTO:

El expediente caratulado: ALPARGATAS S.A. contra APOLONIO VICTORIANO
GODOY LEZCANO sobre oposicion al registro de la marca PRAHIER AS, clase 25 Yimemmnnoeee --

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca PRAHIER AS,
solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca HAVAIANAS en la clase 25, por lo que

corresponde a esta Direccidn 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 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. —mesmeem 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 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 2 su ritular el derecho al uso

exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las. acciones y medidas que correspondan

contra gdien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquicr

otro signo que pukda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
alquiera sea la clase en que ﬁgun:n. 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 ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLONIO
VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA PRAHIERAS, CLASE 25,

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 yla

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

marca previstas en la Ley de Mareas. -e-emommeeoce

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada PRAHIERAS y la marca oponente HAVAIANAS

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

que hacen una marcada diferencia entre las mismas. T ——

Que, entre las marcas en pugna: PRAHIERAS (solicitada) vs. HAVAIANAS
(oponente), es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y concepruales, lo
que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas
denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién més 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 podrdn coexistir pacfficamente en el mercado. - oo ameeneeees

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

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

entre las mismas, . - - o

Que, ¢s importante destacar que tanto PRAHIERAS como HAVIANAS ofrecen
a!:ern:;{ivas atractiyas para aquellos consumidores que valoran la calidad y el origen natural de los

/servigjos y producrﬁls, cada una de estas marcas proyecta un enfoque y una identidad distintiva,
1
I
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLONIO
VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA PRAHIERAS, CLASE 25.

lo que influye en las preferencias personales y en cémo los consumidores perciben el valor que
cada una aporta. Esta diferenciacién-en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios

identificar con mayor precisién cudl se alinea mejor con sus expectativas. -

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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, como tambien podemos visualizar que las diferencias
grificas entre las mismas son claras y perceptibles, por lo que esta direccién considera que la
presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas el articulo 2° de la Ley de marcas n © 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad,

especialidad y originalidad, —------eeeee .

Que, la marca solicitada redine las condiciones basicas esenciales que la ley requiere como;

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

de una marca. ------- - .

Que, esta Direccién 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
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicidn deducida deviene
impro edente, vonsecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 434/25 emitido por la

jefdtura de Primery Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLONIO
VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA PRAHIERAS, CLASE 25.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ALPARGATAS §.A. contra APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO sobre
oposicion al registro de. la marca PRAHIERAS clase 25, Expediente n® 2422130
solicitada por APOLONIO VICTORIANO GODQY LEZCANO -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de %ﬁl‘.l‘ﬂ de la
marca PRAHIERAS clase 25, Expediente n° 24221?3/55&' tada por APOLONIO
VICTORIANO GODOY LEZCANQ .~---- e,

............ | I
f"‘\{ I?L ) Y,
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, 1.\ e .

ALVARENGA
Directora
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

I".I

= e
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ
FALABELLA Y CLUB GUARANI CONTRA OSCAR ORTEGA BENITEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.

1irT M9

Asuncion, 15 ney 202

VISTO:

El expediente caratulado: GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ
FALABELLA'Y CLUB GUARANI contra OSCAR ORTEGA BENITEZ sobre oposiciones al
registro de marca “INDIO” clase 35, yi-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “INDIO”,
solicitada para la clase 35, en base a los registros de las marcas INDIO y EL INDIO en la clase 35
y 28 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. e G S

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

velando siempre por el interés general. cemnaras -

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

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

isma y a ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
us derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
ducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ
FALABELLA Y CLUB GUARANI CONTRA OSCAR ORTEGA BENITEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.

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

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

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

¢ la misma es indefectiblemente confundible con las marcas INDIO

base de las oposiciones se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. —

simple vig

Que al cotejar las marcas solicitada (INDIO) ¢ (INDIO - EL INDIO) oponentes, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las
oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonéico, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusion

directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar gue ambas tienen un mismo

origen de produccion). e ' .

Que, tras un andlisis integral de las marcas “INDIO”, “INDIO” y “EL INDIO", se
concluye que las mismas presentan similitudes significativas en los planos fonético, grifico ¥
conceptual, que generan un riesgo considerable de confusién o asociacién indebida entre los

COns

idures.'-ErB:] plano fonético, las tres denominaciones comparten la rafz “INDIO”, que

~Cohstituye el elemento principal y dominante de cada signo. La pronunciacién de este segmento

|

idéntica en todis las marcas, mientras que la adicién del articulo “EL” en la marca “EL
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ
FALABELLA Y CLUB GUARANI CONTRA OSCAR ORTEGA BENITEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.

INDIO" no altera de manera sustancial la sonoridad general del signo. Por tanto, al ser
escuchadas, estas marcas pueden percibirse como muy similares o pricticamente iguales, lo que
aumenta la posibilidad de que el consumidor las confunda o las considere provenientes de la

misma fuente empr:sariz].—

Que, todas las marcas evocan la misma idea de “INDIO”, asociada con referencias
étnicas, culturales o simbdlicas comunes. La presencia del articulo “EL” en una de las marcas no
altera sustancialmente el concepto que el consumidor promedio percibe, manteniendo la misma
asociacion conceptual central. Esta coincidencia conceptual contribuye a la posible asociacién
entre las marcas, reforzando la pci’ccpcién de que podrian compartir origen empresarial o
relacionarse entre sf, especialmente cuando los productos o servicios que distinguen pertenecen a

la misma clase o sector econdmico. = S -

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger servicios muy relacionados con las marcas base de oposiciones, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la

posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. -----

productos, Esta situacion justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcién del
consamidor, procedencia de las oposiciones se fundamenta en la necesidad de resguardar
;nnzl:id interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos

/ f adqu:}pdus por ]as marcas oponentes, evitando asi una afectacion negativa en el mercado. —---—
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ
FALABELLA Y CLUB GUARANI CONTRA OSCAR ORTEGA BENITEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.--

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evaliia teniendo en cuenta cémo las marcas serdn pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis derallado de las diferencias visuales o grificas, sino
que, en muchas ocasiones, se gufa por la impresién auditiva que le genera la marca. En este
sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce

“..cuando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente
de las diferencias grificas gue puedan existir”. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la
forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte

siderable del piblico consumidor | nuncia_habitualmente. De esta manera, si la
pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,

es probable que se genere un riesgo de confusidn por lo que la coexistencia de las marcas no es

pﬂ_u.ihlc_ ----- = N

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidén considera que existird ¢l riesgo de
asociacidn/confusion de marcas, la denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incurea 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 com probado 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 signoi que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoviamente
conocido en el sector pertinente del préblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cxando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
ﬂ}l{)‘i\t_.rﬁn oun r:]'qg'a de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ
FALABELLA Y CLUB GUARANI CONTRA OSCAR ORTEGA BENITEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.

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

bubiese becho conocido el signo” -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibirivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los reduisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictam :nﬁn.“ 174/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho, - U —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR. procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA Y CLUB GUARANT
contra OSCAR ORTEGA BENITEZ sobre oposiciones al registro de la marca “INDIO”
clase 35, Expediente n® 23100049 solicitada por OSCAR ORTEGA BENITEZ —--—

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de rcgistrq.dg/ia\_ma:ca “INDIO” clase 35,
Expediente n® 23100049 solicitada por OSCAR ORTEGA BENITEZ. e

i

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -/

Direcroras/

Dfrecctén; Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. BOEHRINGER INGELHEIM KG CONTRA SCAVONE HNOS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RESPIMAX”, CLASE
05.

Amncién, 15 (T 2005
VISTO:

El expediente caratulado: BOEHRINGER INGELHEIM KG contra SCAVONE
HNOS §.A. sobre oposicién al registro de la marca RESPIMAX clase 05, y-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “RESPIMAX”,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca RESPIMAT en la clase 05, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones drorgadas 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. - EEE——

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dedar mum:\y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien lesione sus\q:i:rechm Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda induicir directa o mdir:bcum:nrc a cunhmdn 0 asociacidn entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOEHRINGER INGELHEIM KG CONTRA SCAVONE HNOS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RESPIMAX”, CLASE
05. -

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

marca previstas en la Ley de Marcas.- —

Que, al cotejar las marcas solicitada RESPIMAX y RESPIMAT oponente, se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceprual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (comsiderar que ambas tienen un mismo origen de

produccion). S S e

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
ptblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 05 (productos farmaceuticos entre otros) , lo que nos da la
pauta que la oposicidn sea declarada procedente. —-———r-ermececanaes -

Que, ademis ¢l oponente RESPIMAT ya ¢s una marca registrada en nuestro pais con
Registro n°/556.814 en la clases 05, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que
refuerza su posicion en la oposicién contra la solicitud de RESPIMAX -

Que, en consecuencia, considerando que las marcas presentan coincidencias relevantes en
sonoridad, apariencia y significado, y que ambas se destinan a productos farmacéuticos de la
mispfa clase,\se concluye que existe un riesgo elevado de confusién o asociacién entre

SPIMAX y RESPIMAT. Dicho riesgo compromete la funcién distintiva de la marca, que es la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOEHRINGER INGELHEIM KG CONTRA SCAVONE HNOS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RESPIMAX", CLASE
05.

de garantizar la correcta identificacién del origen empresarial de los productos y proteger al

consumidor frente a errores o engafios. et

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

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

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

interés en sustentar la oposicion.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccin,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece 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
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. - remaee e -

-

Quf,.i:- rlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

/- ﬁ%cién considdra 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 BOEHRINGER INGELHEIM KG CONTRA SCAVONE HNOS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RESPIMAX”, CLASE
05.

estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 134/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara 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
BOEHRINGER INGELHEIM KG contra SCAVONE HNOS S.A. sobre oposicion al

registro de marca “RESPIMAX” clase 05, Expediente n® 2486249 solicitada por
SCAVONE HNOS §.A.-—-emm- - e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la fnan:a “RFSPHV[AX“ clase
05, Expedicnte n® 2486249, solicitada por SCAVONE ;mgfﬁs omiicaciis e

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. AGROTEC 5.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE
ALMEIDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY,
CLASE 05.

Asuncidén, 15
- VISTO:

El expediente cararulado: AGROTEC S.A. contra PAULO AFONSO PIRES DE
ALMEIDA sobre oposicidn 4 registro de la marca INVICTO SPRAY, clase 05

_.,"I:'-F- ..... - - - e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca INVICTO
SPRAY, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca INVICTUS en la clase 01, por

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas porla ]c}rl 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, 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

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 2 oponerse al registro y al uso de cualquier

otro gigno que pubda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
13 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 AGROTEC 5.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE
ALMEIDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY,
CLASE 05.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico 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. weeee =

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

que hacen una marcada diferencia entre Jas mismas, —--————mermeemmeeeee e

Que, entre las marcas en pugna: INVICTO SPRAY (solicitada) vs. INVICTUS
(oponente), em comjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension 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
utilizacién 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 podrén coexistir pacificamente en ¢l
mercado,------ e —— S S

Que, tras el anilisis integral de las marcas INVICTO SPRAY (Clase 05) e INVICTUS

(Clase 01), se concluye que las mismas presentan diferencias significativas en multiples planos que
pe su coexistencia pacifica en el mercado, sin generar riesgo de confusidn o asociacién
ifidebida erﬁ:g los consumidores. En primer lugar, desde la perspectiva de la clasificacién de

/ pr\é':q%ucms, se observa que ambas marcas distinguen bienes claramente diferenciados: INFTCTO
L1
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE
ALMEIDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY,
CLASE 05.

SPRAY se destina a productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, micntras que
INVICTUS abarca productos quimicos destinades a la industria, la ciencia y la
agricultura, sectores que mo guardanm relacion comercial divecta. Fstas diferencias

constituyen un elemento determinante para disminuir la posibilidad de confusién. —--s-e-seeceoeev

Que, en el plano fonético, aunque ambas comparten la raiz “INVICT-", presentan
terminaciones distintas y, en el caso de la marca solicitada, la inclusién del término *SPRAY”
genera una sonoridad diferenciada que refuerza la percepcién individual de cada signo. En el
plano grifico, la composicién visual también evidencia una clara diferenciacién: la marca
solicitada estd formada por dos palabras, mientras que la marca oponente se presenta como una

sola palabra, reforzando la distincién visual en su conjunto.-—------s--emu- e

Que, finalmente, considerando que las marcas INVICTO SPRAY (solicitada) e
INVICTUS (oponente), no coinciden en la clase de productos, que presentan diferencias
notables en su pronunciacion, representacién grifica y significado, y que cada una se dirige a
segmentos de consumidores distintos, se concluye que no existe riesgo de confusién ni asociacién
indebida entre ellas, permitiendo su coexistencia en el mercado de manera segura y acorde con la

finalidad esencial de la legislacién marcaria, que es proteger la funcién distintiva de las marcas yla

confianza del consumidor.--—=----- s g

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
ienen_elementos que las hacen diferentes. ademds de considerar que la existencia de parte:

™, . . x . :
Qmunes No-consttuye un impedimento para el registro de una nueva marca. siempre gue esta

ILos capaces de integrar un conjun
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE
ALMEIDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY,
CLASE 05.-

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, como tambien podemos visualizar que las diferencias
grificas entre las mismas son claras y perceptibles, por lo que esta direccién considera que la
presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas el articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad,

especialidad y originalidad. —

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

de una marca, —-——reeeneee - - -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 129/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. - 3 s g

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

_Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por

AGROTEC S.A. contra PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA sobre oposicidn al

registro d'f, la marca INVICTO SPRAY clase 05, Expediente n® 2419053 solicitada por
/

*, PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA-——-— SEE = -

N

Pigina 4 de 5



‘\'i GOBI ERNOpgy | DIRE L‘('Ei'r__\; NACIONAL
(2 PARAGUAY | Pirmsmioys

ResolucinDAMLn__ 0 [0 1 1 4L 7

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGROTEC §.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE

ALMEIDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY,
CLASE 05.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la
marca INVICTO SPRAY clase 05, Expediente n® 24 1?53\ olicitada "ppr PAULO
AFONSO PIRES DE ALMEIDA --sveeeeeceecomemmrmeree . ‘
)

i

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

Asuncidn, .
19 0CT 200

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO ITAU PARAGUAY S.A. Y CLOUDCRM S.A.

contra HIGOR MIGUEL COSTA sobre oposicién al registro de marca “PIX Y ETIQUETA”
clase 36, ) R L siginrie

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “PIX Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 36, en base a la solicitud y registro de las marcas PIK Y
PYX PAY clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles.-----——cerrerreeaes -

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 regulataria,

velando siempre por el interés general. S 0

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 |a 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 dc la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quie Imum: sus dl:rm:hus ﬁsnmusmn concede el dcm:hu L Ppeehe al registro y al uso de cu:!::Em:r
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAU PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM
S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA PIX Y ETIQUETA, CLASE 36.

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

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

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

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, al cotejar las marcas solicitada PIX Y ETIQUETA y PIK - PYX PAY oponentes, se
observa a simple vista que las mismas es indefectiblemente confundible con las marcas base de las
oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceprual lo que puede llevar tanto a la confusién

directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo

Origen de Produccion ) e

Que, en razdén de las similitudes sustanciales existentes entre la marca solicitada y las
marcas oponentes, es posible que el piblico consumidor se vea inducido a error o confusién
respecto al origen empresarial de los servicios que distinguen. Cabe sefialar que las marcas en
cuestion tienen por objeto identificar los mismos servicios comprendidos en la Clase 36,
tales como servicios bancarios y otras operaciones financieras, lo cual incrementa el riesgo
de confusion en el mercado. En consecuencia, y atendiendo a los principios de proteccion

marcaria y prevencién del engafio al consumidor, corresponde declarar procedentes las

oposiciones interpuestas. e

'/-Eluc:"dgi andlisis comparativo de los signos en conflicto, se advierte que entre la marca
solicitada “PIX Y ETIQUETA” y las marcas oponentes “PIK” y “PYX PAY” existen similitudes

rfiev'mces en los ||p1=.nus fonético y ortogrifico, que determinan una pronunciacién y grafia

/
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS

ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAU PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM

S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE

LA MARCA PIX Y ETIQUETA, CLASE 36.

sustancialmente semejantes. Tales coincidencias generan una alta posibilidad de confusién y/o
asociacion en el pidblico consumidor respecto al origen empresarial de los productos o servicios

que distinguen, comprometiendo asi la funcién esencial de la marca como identificador de

procedencia.— - it

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

pueda creer que tienen un Origen COMIUN, —--rr-srmseeseaes s

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, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, la denomirtacién 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 podrd
registrarse como marcas los signos gue mns.;frxjan una reproduccion imitacion, traduccidn,
;&fa?:m!z':frdrfn}{ o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

f" conocido en el 1‘,*._{:-.:1.9:- pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los

.|" proguctos o servigios a los que se aplique el signo, cuande su uso y registro fuesen susceptibles de causar

f|
,-".F-H-'\-
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAU PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM
S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA PIX Y ETIQUETA, CLASE 36.

confusidn 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 becho conacido el signo”. s e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico 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.” 238/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho. -
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. Y CLOUDCRM S$.A. contra HIGOR MIGUEL
COSTA sobre oposiciones al registro de marca “PIX Y ETTQUETH' clase 36,
Expediente n® 2420633 solicitada por HIGOR MIGUEL COSTA..--

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registr

e [{marca “PIX Y ETIQUETA”
clase 36, Expediente n* 2420633 solicitada por HIGQR : i

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. '/

Directora
Direcciton de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asuncidn, e o
15 ULT 2005
VISTO:
El expediente caratulado: ANDREA BEAUTY & HEALTH contra WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUNIOR sobre oposicién al registro de la marca INERDX Y
ETIQUETA, clase 05, . R e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve npnsici['}-n contra la solicitud de registro de la marca INERDX Y
ETIQUETA solicitada para la clase 05, en base a la marca INNER BEAUTY & HEALTH enla
clase 05, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles,---- —ee

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ]-I‘.‘}F] 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 Ia 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

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 cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
orré signo que pubfiz inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
: :}cku iera sea la clase en que 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 ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada INERDX y la marca oponente INNER BEAUTY &
HEALTH presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que

permite establecer una clara diferenciacién entre ambas denominaciones. e

Que, entre las marcas en pugna: INERDX (solicitada) vs. INNER BEAUTY &
HEALTH (oponente), en confunto 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 aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y 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 plenamente distinguibles y podrin coexistir pacficamente en el

mercado.-—=--—r-—- e .

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

es do suficientemente significativa como para inducir una confusién en el publico
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

marca j,ra existente (base de upcmrcldn} las marcas en cuestién d;b; ser_analizadas en su

rma sucesiva v n

conjunto es el cri i de determinar si

osibili idn en . Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresién muy d.rf:r:ntc 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, también es importante destacar la situacién particular de los productos
comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como
farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza
por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un andlisis minucioso y detallado en cada solicitud de
registro, con el fin de garantizar que este sc ajuste a la evolucién constante del sector médico y
farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacién en esta clase refleje

adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologias. == s

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

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

entre las mismas, S A S S

Qe asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
frecutntemente Nqu:ndm por e Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con

a e:g:'ag 5K virion e.hf su confunte”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “oen ocupa
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05.- ’ =

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 ¥

‘Hrdﬁfg" e e e o A A S S i

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, semessemee e

SOLICITADA OPONENTE

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

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

.-"r.
’/Dr. Ferndndez Nowpa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199,
II _|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05. .

COMUNEes no i un im i to para el regi de una nueva m Iempre que es

incluya EMENTIOS Ca integrar un junto. B

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. - - e

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

de una marea. i 5 e T

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 ¢l Dictamen n° 425 /25 emitido por la
jefarura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho.-——-- - e e et e et et R R

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

aﬁrtir:uln 1.>. DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por

ANDREA BE‘;‘}U I'Y & HEALTH contra WALFREDO COUTINHO DA ROCHA

JUNIOR whrql oposicién al registro de la marca INERDX Y ETIQUETA clase 05,
\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Expediente n® 2440221 solicitada por WALFREDO COUTINHO DA ROCHA
JUNIOR..-—- 3 -

-

‘-",- ) .
Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de-tasolicitud de registro de la
marca INERDX Y ETIQUETA clase 05, Expediefite n° 2440221 snlicit}.da por
WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNI . -

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 COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.

Asuncién. rl .[] U[. ]- EI]ES
VISTO:
El expediente caratulado: COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra
DAVID GOMEZ SANCHEZ sobre oposicién al registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA,
clase 04, y. _ S - -

_ CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MOEVE Y
ETIQUETA solicitada para la clase 04, en base a la marca MOOVE ENGINEERING
SOLUTIONS en la clase 04, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles. e e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrariva, 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 interéds general. rmmean

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

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

' Artic .=El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al uso
exclfsivo de la misnia y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
nira quien lesione sug derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualgquier

signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
iera sea la clase en que 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 COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.----—--

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 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. e

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada MOEVE Y ETIQUETA y la marca oponente MOOVE
ENGINEERING SOLUTIONS 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: MOEVE Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOOVE
ENGINEERING SOLUTIONS (oponente), 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 interpretacidn y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas
distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

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

podrin coexistir pacificamente en el mercado.

Que, conforme a los principios doctrinarios y jurisprudenciales en materia marcaria, las
diferencias entre los signos en cuestién resultan apreciables tanto en el plano grifico como

fongfico. En tal'sentido, al efectuar el examen comparativo de marcas para determinar la eventual
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.

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

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su
conjunto, sin artificiales dem de forma sucesiva y no simultinea v, ¢l resultado que

inar si existe

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

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

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

Que, también cabe sefialar en el plano fonérico, las denominaciones MOEVE y MOOVE
ENGINEERING SOLUTIONS presentan diferencias perceptibles. Mientras que MOEVE
posee una vocalizacién abierta y segmentada, MOOVE se pronuncia con una vocal cerrada y
prolongada, lo que genera una entonacién distinta. Asimismo, la inclusién de las expresiones
"ENGINEERING SOLUTIONS” en la marca oponente introduce una estructura sonora mas

extensa y compleja, reduciendo significativamente cualquier posibilidad de confusién auditiva

entre ambas d.t nominaciones. P

Que, asimismo, cabe sefialar que el andlisis comparativo no se limita (inicamente al plano
gramatical y fonético sino que comprende también el aspecto visual de los signos. En tal sentido,
se observa que tanto la marca solicitada como la marca oponente se presentan acompafiadas de

etiquetas ivas que permiten su clara diferenciacion en el mercado, resultando por ello
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.

noeve
; mddve

engineering solutions

Solicitada Oponente

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mis
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “beupa
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

grafica™ e 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 diferentes, ademis de considerar que la existencia de partes
comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.—

Que, 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 legal.

5 Pﬂ'ﬁ_}ﬁind:ﬁ MNovoa - ]I'i:und:mcnrus de Derecho de Marcas - pig. 199.
P T
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.

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

originalidad. —— e

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 650/24 emitido por la

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

derecho. = i -~
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra DAVID GOMEZ
SANCHEZ sobre oposicién al registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA, clase 04,
Expediente n® 2353323 solicitada por DAVID GOMEZ SANCHEZ

ticulo 2.- ISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
; "'}nm‘:\a MOEVE Y\ETIQUETA, clase 04, Expediente n® 2353323 solicitada por DAVID
;’ GGWEZ SANCHEZ. -

a
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% GOBIERNOpg1 | DIRFCCION NACIONAL
{ J PARAGUAY | Dimvomrond

Resoluciéon D.AM.L n, ©

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE ﬁ'im; SE Hﬁéﬁwﬁﬁﬁk ALA
ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPEC ES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE nmslclmy REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.—------

sy
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. l_"ﬁ \i\\ [ ) e ) / ......... -

e

Directora

\ Dircccidh de Asuntos Marcarios Litigiosos
Narigs \
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.

Asuncidn, 15 OCT 23:’.5
VISTO:

El expediente caratulado: COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra
DAVID GOMEZ SANCHEZ sobre oposicion al registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA,
clase 01, Yoo

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MOEVE Y
ETIQUETA solicitada para la clase 01, en base a la marca MOOVE ENGINEERING
SOLUTIONS en la clase 04, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles, S

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 regulartoria,

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

' Articulo 15°-El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso

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

. -’mﬁm quien lesione fus derechos. Asimismo concede el derecho 1 oponerse al registro y al uso de cualquier

/’ o sigho que pueda Inducir directa o indirectamente a confusion o asociacidn entre los productos o servicios
ualquiera sea la clase gn que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.

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 trdmie 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. - e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada MOEVE Y ETIQUETA y la marca oponente MOOVE
ENGINEERING SOLUTIONS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn

cxpn:sadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas, --cceea—no

Que, entre las marcas en pugna: MOEVE Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOOVE
ENGINEERING SOLUTIONS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprension precisa de las difevencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacidn y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas
distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

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

podrdn coexistir pacificamente en ¢l mercado. —

Que, conforme a los principios doctrinarios y jurisprudenciales en materia marcaria, las
diferencias_eritre los signos en cuestidn resultan apreciables tanto en el plano grifico como

fonéticoc En tal sentide, al efectuar el examen comparativo de marcas para determinar la eventual

existenicia de riesgo de confusion, debe atenderse a la impresién de conjunto que producen los
| signbs en su apreciacién global, y no al andlisis aislado de sus elementos constitutives.-—-------- -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposicion), arcas en cuestidn ser_analizadas en s

ificiales desmembraci forma sucesiva

ie la visidn en conj
posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en coNjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, también cabe sefialar en el plano fonético, las denominaciones MOEVE y MOOVE
ENGINEERING SOLUTIONS presentan diferencias perceptibles. Mientras que MOEVE
posee una vocalizacién abierta y segmentada, MOOVE se pronuncia con una vocal cerrada y
prolongada, lo que genera una entonacién distinta. Asimismo, la inclusién de las expresiones
“ENGINEERING SOLUTIONS” ¢n la marca oponente introduce una estructura sonora mis
extensa y compleja, reduciendo sigrificativamente cualquier posibilidad de confusién auditiva

entre ambas denominaciones.

Que, asimismo, cabe sefialar que el andlisis comparativo no se limita Gnicamente al plano
gramatical y fonético sino que comprende también el aspecto visual de los signos. En tal sentido,
se observa que tanto-la marca solicitada como la marca oponente se presentan acompanadas de
etiquetas distintivas que germiten su clara diferenciacion en el mercado, resultando por ello

plefiaménte distinguibles y }19 susceptibles de confusién. En consecuencia, la oposicion deviene

p den;:\ﬂ:l. - e e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.

V
MoeVe  meove

engineering solutions

Solicitada Oponente

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

grifica™, - - R ——

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, ademis de considerar que la existencia de partes

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

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

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

inconveniente Icgﬂf“\ = :

e

v

/ | |
?' Dr. |F|:m:inc|!¢z Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199,
| | E

Pigina 4de 6




% GOBIERNOpg: = DIRECCION NACIONAI
(J PARAGUAY | iroriins

Resolucion D.AM.L n, ® U f} ‘% % b [

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.

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.------ - - e

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al puablico consumidor debido a que la solicitud de registro reiine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 651/24 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
QErEChio, smmemssmmsms s e e : .

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra DAVID GOMEZ
SANCHEZ sobre oposicién al registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA, clase 01,
Expedi_en_:g n® 2353334 solicitada por DAVID GOMEZ SANCHEZ -

zﬁfﬂculn 2 DISPUNER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
_/ marca MOEVE ¥ \ETIQUETA, clase 01, Expcdmnte n® 2353334 solicitada por DAVID
fr" GOMEZ SANCE jEZ — - -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA

ACCION DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.

CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE DP[}SIO‘I‘:)N MkEGISTRO ELA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01. e / /

]

J U

r—

Resolucién D.A.M.L n. °

K
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. 4 L) |f f—/""’:

| asG, ﬁpm ALVARENGA
Directora
) D1rr:cc1:fm Ap Asuntos Marcarios Litigiosos

Vs 2
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “ZIMAYA Y ETIQUETA” CLASE 03.

Asuncién, 16 (0T 2005

VISTO:

El expediente caratulado: SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN
MOHAMMED YUNES FAZLANI sobre oposicién al registro de marca “ZIMAYA Y
ETIQUETA” clase 03, y; cnans e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicidn contra la solicitud de registro de la marca ZIMAYA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 03, sobre la base de la solicitud de la marca ZIMAYA clase

03, 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 regularoria,

velando siempre por el interés general. R

Que, tal 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

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

" 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 érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
£ontra q.mr; lesionésus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otpersigno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
/u (uiera sea la clase en que 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 SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “ZIMAYA Y ETIQUETA" CLASE 03.

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

FICCEUR‘IET OLros dfrﬂ:hﬂi 8] intercaes. tan vilidos COomuo Ci EIEI'CEhD 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. oo

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 03 y
los antecedentes obrantes en autos y de la documentacién acompaniada, surge que la
denominacién solicitada “ZIMAYA Y ETIQUETA" corresponde al perfume de origen arabe,
desarrollada por Imran Mohammed Yunus Fazlani, y se encuentra registrada en la clase 03, que
abarca productos de perfumerfa, cosmética, aceites esenciales y preparaciones de

BN O e remerrrrn reen s remes e maam sttt tereetots e et etk i it R o

Que, si bien obra en autos la oposicién interpuesta por el sefior por SEIDHOM SAAD
SEIDHOM MORKES quien invoca derecho de prioridad en la presentacion de la denominacion
“ZIMAYA” en nuestro pais, corresponde sefialar que la mera prelacién temporal en la solicitud de
registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego la proteccién de una marca notoria

reconocida a nivel internacional. e

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una
identidad visual elegante y moderna que refuerza su posicionamiento dentro del sector
cosmético. En consecuencia, se trata de un signo con capacidad distintiva plena y valor marcario

elevado, que se.asocia a productos de perfumerfa de procedencia extranjera, distinguiéndose

_ “c&umemﬂ por su grigen, calidad y prestigio en el mercado internacional.——-meeeemeeee
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA "ZIMAYA Y ETIQUETA” CLASE 03.

Que, la envergadura empresarial, asf como los reconocimientos obtenidos en su
trayectoria, constituyen elementos que acreditan de manera suficiente su notoriedad marcaria,
circunstancia que confiere a su titular una proteccién especial y reforzada conforme a lo

dispuesto por la normativa nacmnal e internacional aplicable en materia de propiedad

TET 1T 70 g - .

Que, corresponde también mencionar que la denominacion “ZIMAYA Y ETIQUETA”,
goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo
distintivo notoriamente conocido, conforme al artienlo 6 bis del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, el cwal establece que los paises de la Union se obligan a
rechazar o invalidar el registro, y @ probibir el uso, de una marca que constituya una reproduccion,

imitaciin o traduccion susceptible de crear confusion con una marca notoriamente conocida en su

territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.——--——-ee-ersccemeeeecececs

Que, ahondando ain mis en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de M:.tcas”, ::Iju:: “Las llamadas marcas notorias ../...

territorialidad ,! ¥ con respecto a pmdumu & SEFUICLOS RO pfmrg:dm por su registro ¥ con fa.r cmt’:.r no

haya relacion (excepeion al principio de especialidad).” - -rreememeeeemreenan.

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

exttosamente fucra del pais en que estdn registradas (excepeion al principio de territorialidad) 3y con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no baya relacidn

f'rnr;;ﬂﬁh ail pn\bq\'{am de especialidad)”. Expresa ademis “la presentacion de varios registros

74 \

*FDERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “ZIMAYA Y ETIQUETA” CLASE 03.

extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que bace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo baya hecho en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que gquedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i./..

basando su prre‘cr:.rwn en el hecho del gpoderamiento de un signo ajeno, con la mala fe

canmmgramg =

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

elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

impurtmt:”. i e SoeeeSeee——

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en
el territorio nacional, lo cierto es que el cardcter notorio de la marca “ZIMAYA”, con trayectoria
centendria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una proteccién preferente. En este
sentido, la notoriedad y el prestigio alcanzados por la denominacién deben prevalecer sobre la
mera prelacion registral, a fin de salvaguardar la verdadera funcién de la marca, que consiste en

garantizar la identificacién cierta de los productos con su auténtico origen empresarial y evitar

toda forma de confusidn en el publico consumidor. -

Que, conforme al articulo 6 bis del Convenio de Parfs y al articulo 2, inciso g), de la Ley
n.2 1294/98 "De Marcas”, la presente Direccidn considera procedente la solicitud de registro de la
marca “ZIMAYA Y ETIQUETA” para productos de la clase 03, en resguardo de los principios

legaﬂ.eé aplicables y da Ia proteccién reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas, la

oposicién planteada de\iene LT L R ——
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “ZIMAYA Y ETIQUETA” CLASE 03.

1

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.” 277/25, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho, oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN MOHAMMED YUNES
FAZLANI sobre oposicién al registro de marca “ZIMAYA Y ETIQUETA” clase 03,
Expediente n°® 2449065 solicitada por IMRAN MOHAMMED YUNES
A AN Lot

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucién de la solicitud d fegistro~de la marca

"ZIMAYA Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n® 27&9@65' sgliciuda pon IMRAN
MOHAMMED YUNES FAZL AN e )

---- iy

Articulo 3.- NUT]F!QUESF. por cédula. ’f .-’C\ /

: | Directora

i« Direccién d& Asuntos Marcarios Litigiosos
7

e

- —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM
SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ZIMAYA” CLASE 03.

Asuncién, 1§ (0] 2074
VISTO:

El expediente caratulado: IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES sobre oposicién al registro de marca “ZIMAYA”
clase 03, y3---- i i

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca ZIMAYA,
solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera ZIMAYA clase 03, por lo que

corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-—-—-seeremmoeese

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

velando siempre por el interéds gm:r:.!. —

Que, tal 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, s¢ 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

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACiE‘. LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM
SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ZIMAYA” CLASE 03.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcag oo -

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, ZIMAYA (marca solicitada) y ZIMAYA (marca
extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto

visual, fonético e idmldgicu. Basta visualizarlas o pmnunciarfas de seguido para verificar que son
iguales, ---------- - wmean

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de

origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 03 productos muy relacionados
con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusidn/asociacion
de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirdn al mismo sector del publico

consumidor. —

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
anilisis realizado, se observa que la denominacion “ZIMAYA”, objeto de la solicitud en estudio
dentro f:l:sg 03, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,
pcrryg:: Dﬁgﬂr}géfﬂbﬂ, desarrollada por Imran Mohammed Yunus Fazlani, que abarca
productos de perfurperia, cosmética, aceites esenciales y preparaciones y estd vinculada

iratos Arabes Unidos, region reconocida por su tradicién en la creacion
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM
SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ZIMAYA” CLASE 03. s

de fragancias orientales y exéticas. Los productos bajo la denominacién ZIMAYA —como
“Tiramist Caramel”, “Fatima Pink™ o “Brave Heart”"— se caracterizan por sus combinaciones

aromiticas intensas y duraderas, dirigidas tanto a hombres como a mujeres.--

Que, la marca “ZIMAYA", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articudo 6
bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece gue los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el wso, de una marca
que constituya una reproduccion, fmitacion o traduccion susceptible de crear confusidn con una

mdrca noetoriamente conecida en  su  territorio, amn  cwande dicha marca mo  ené

registrada. —

Que, ahondando ain mds en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Méddica, en su obra “Derecho Paraguayo de Ma:-::as”, dict: “Las llamadas marcas notorias ./..

Lc:umm&dﬂi.! ¥ con respecto a ,ﬂmdwrm o servicios no pmzqg':da.r por su registro y con los cnaie: no
baya relacion (excepcidn al principio de especialidad).” e A

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

respecto a pmdm:u 0 servicios ne pmrcgrdm por su registro y con los cuales no .fm}a mf;zmm
(excepeion al principio de especialidad)”. Expresa ademis “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos

demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que bace casi inevitable que el tevcero que

GUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mddica, Arandura Edir,, 2007 - Pag. 193
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM
SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ZIMAYA” CLASE 03.

solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de que se trataba de un
signe que pertenecta a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i./..

basando su pretension en el hecho del apoderamiento de wn signo_ajeno, con _la

concomitante.” -

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

elementos: “La antigiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”. A S o i i

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “ZIMAYA” reproduce de manera
idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula a los
Emiratos Arabes Unidos. La proteccién de los signos notoriamente conocidos constituye un
principio fundamental del derecho marcario 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. 1294/98 “De Marcas”, la presente Direccién considera
procedente la solicitud de registro de la marca “ZIMAYA” para productos de la clase 03, en
resguardo de los principios legales aplicables y de la proteccion reforzada que asiste a las marcas

notoriamente conocidas.------ .

Que, por dltimo la notoriedad del signo “ZIMAYA” implica que, atin sin registro previo
en nuestro pafs, su proteccidn se activa por el solo hecho de ser conocido por el piiblico
pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este
contextoy admitir el registro solicitado implicaria habilitar un uso que podria generar confusién

h e mnsumldnr. inducirlo a error sobre la existencia de un vfncuiu econdmico o fmprﬁanal
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SFIDHOM

SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ZIMAYA” CLASE 03.

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 preceptiia: “/os signos gue se hubiesen solicitado o
registrado por quicn no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera conocer que el signo
pertenecia a L LEPCEPD ™ mrerermemmrreee .

Que, por lo expresada y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 278/25 de la Jefatura de la Primera Sala v hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.———-—-eereecccce

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHOM

MORKES sobre oposicién al registro de marca “ZIMAYA” clase 03, Expediente n®
2442877 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES-———— e

- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ZIMAYA” clase 03,
pediente “\n° 2442877, solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHOM

rrremrresssaan -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CON SEIDHOM
SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGIS RO DE LA MARCA
“ZIMAYA” CLASE 03.-----—-- -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. CONTRA ALI ALLAOU
GARCIA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS,
CLASE 03.

Asuncion, 16 i A 1.]'}5
VISTO:
El expediente caratulado: ZHEJIANG USHAS COSMETICS LID. contra ALI
ALLAOU GARCIA sobre oposicion al registro de marca “SAS BY USHAS” clase 03,

¥; —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “SAS BY
USHAS”, solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca SAS en la clase 03, por lo que

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

Que, en uso de las arribuciones 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

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
exclusive de la mEn\'r\}r a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contgi qui:n lesione “"? derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
signo que pueda influcir directa o md:.r:r:taman:: i :nnfmiiﬁn @ asoclacion entre los productos o servicios
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. CONTRA ALI ALLAOU
GARCIA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS,
CLASE 03.

limiraciones 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, weceeeee

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
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 “SAS BY USHAS” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicion SAS se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceprual, o que puede llevar rtanto a la confusién

directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar gue ambas tienen un mismo

origen de produccion), S -

Que, la marca solicitada SAS y SAS BY USHAS oponente, presentan notorias semejanzas
que pueden generar una fuerte vinculacion en la percepcidn del consumidor. En primer lugar,
comparten el elemento distintivo “SAS”, que constituye el componente principal y dominante de
ambas denominaciones, lo que les otorga una evidente similitud fonética, grifica y conceptual.
Asimismo, ambas marcas se destinan a productos del mismo rubro, relacionados con el cuidado
personal y el maquillaje, lo que refuerza su conexién en el mercado. En consecuencia, las
denominaciones comparten una raiz comin, una misma clase de productos y una estrategia

comercial asociada, lo cual genera una clara vinculacién marcaria y conceprual entre ambas.—-—

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, ¢l

ublico sumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
«ﬁd:mds debernos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
Y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. CONTRA ALI ALLAOU
GARCIA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS,

los mismos productos de la clase 03 (cosméticos entre otros), lo que nos da la pauta que la

oposicidn sea declarada procedente. S ——

Que, ademis el oponente SAS BY USHAS ya es una marca registrada en nuestro pafs con
Registro n°/572.096 en la clases 03, este registro le ororga prioridad y proteccién legal, lo que

refuerza su posicidn en la opaosicién contra la solicitud de SAS.——reeemerre e

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccion 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, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién 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 la Ley n® 1.294/98 Dre Marcas. 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 podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacidn, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo. idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o sevvicios a los que se aplique el signa, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar

m}zfﬁi{d_n_ o un riesgo de asociacion con ese tereero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE EI._AQE IEUG‘SIREA Lﬁ ACCION

DEDUCIDA POR ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. CONTRA ALI ALLAOU
GARCIA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS
CLASE 03.--—--

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 n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 181/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho.-----seesmsccecacacccecs

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. contra ALI ALLAOU GARCIA sobre
oposicién al registro de marca “SAS” clase 03, Expediente n® 2431528 solicitada por ALI
ALLAOU GARCIA —

i \
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registrg” de¥la marca “SAS™ clase 03,
Expediente n® 2431528 solicitada por ALI ALLAOU A

/
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -/ : S —— _

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.EILS.A.
CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “GLAUCOTEX” CLASE 05. -

Asuncidn, R
R 16 00T 205
VISTO:

El  expediente caratulado: THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. contra
APOTEX TECHNOLOGIES INC sobre oposiciones al registro de marca “GLAUCOTEX”
clase 05, y; e e A S o

CONSIDERANDO:

Que, se promueven  oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“GLAUCOTEX?", solicitada para la clase 05, en base a las marcas GALUCOTENSIL Y
GLAUSOLET 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 marea, se debe considerar que
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general, ~———meeeme e

' Articplo 155, F registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho 2l uso
:xclm{m de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.EIS.A.
CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “GLAUCOTEX” CLASE 05.

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, —--—-—-

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “GLAUCOTEX” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de
oposiciones GALUCOTENSIL Y GLAUSOLET, se percibe que entre las mismas existen

clementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceprual - i i

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal-estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art/68 y 69 del PC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

/“’de fensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la

oposicién. Esto refuefza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente vy evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.
CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “GLAUCOTEX” CLASE 05.

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

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 L R E—

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacion 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 Lc}r 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 OPOSICIGN . - mrsees e 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 podrd
FEQIStrarse como marcas los signos gue constituyan una rrpra:ium’:iu fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en ¢l sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los

pmd:;cyﬂﬂ»hb: a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar

confusion o un riesgode asociaciin con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.
CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “GLAUCOTEX” CLASE 05.-

Resolucién iJ.A,M.L n°

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 ¢l Dictamen n.® 435/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION Y LABORATORIO
DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. contra APOTEX TECHNOLOGIES INC
sobre oposiciones al registro de marca “GLAUCOTEX” clase 05, Ex pcdi::nt: n® 1242950
solicitada por APOTEX TECHNOLOGIES INC.-—--rrmeveeeeene

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro deta n;uma "GL.FLLILD EX” clase
05, Expediente n® 1242950 solicitada por APOTEX FECHND GIES INC freeemeee

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA YONGYONG CHEN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “IBEK Y ETIQUETA” CLASE 09.

~ Asuncidn, 16 OCT 2005
VISTO:

El expediente caratulado: E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD
ANONIMA contra YONGYONG CHEN sobre oposicién al registro de marca “IBEK Y
ETIQUETA” clase 05, y-—-rrmemmeerm e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “IBEK”,
solicitada para la clase 09, en base a la marca E-BERK DIGITAL en la clase 38, respectivamente,

por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles.- =

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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

legislacién marcaria, ciertas restricciones para ¢l 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 Ta Il'li{r!u ¥ 4 ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conted quien Jcsmn:\x&s derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios

- :Jqﬁ"icr: sea la clase en] que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA YONGYONG CHEN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “IBEK 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 a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite yla

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

marca previstas en la Ley de Marcas. C——

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “IBEK™ se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
E-BERK DIGITAL, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planns fonético, visual y conceptual. emim

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la h:}f 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 oposicidn dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracion 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 tempo vy 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 Jos -rh:c};nk&lcgados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

sal. i G O S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA YONGYONG CHEN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “IBEK Y ETIQUETA” CLASE 09.

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 FEZISTI, ~=oeanmmemmmmem e -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién 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 Die Marcas. s it oo amos -

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. e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que comstituyan wna reproduccion imitacion, tradwccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tevcero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su _fuerza distintiva, cualquiera sea la maneva o medio por el cual se
bubiese hecho conacido el signo”.

lo 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 E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA YONGYONG CHEN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “IBEK Y ETIQUETA” CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 325/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA contra
YONGYONG CHEN sobre oposicién al registro de marca “IBEK Y ETIQUETA” clase
09, Expediente n° 2227151 solicitada por YONGYONG CHEN -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mg
clase 09, Expediente n” 2227151 solicitada por YONGYON EN-rerev cemnemeacaas -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, ——f-——frfrrmmmebroem e foe =

Directora

. Direccidn dé Asuntos Marcarios Litigiosos

e

=y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA INVERSIONES
AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “TORNADO” CLASE 05.

Asuncion,
16 OCT 2005
VISTO:
El expediente caratulado: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. contra INVERSIONES
AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (LAS.A.) sobre -::rpon::lén al registro de marca
“TORNADO?” clase 05, y; R

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“TORNADO?”, solicitada para la ciase 05, en base a la marca THORNADO en la clase 03

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

confundibles. e e e et e e e e e R 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. ——eemeee- -

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-trmisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
c:untra/qé:n lesion sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cuglquieta sea la clase ¢n que figuren, siemnre que tengan relacidn entre ellos.

Piginalde 4



4_3 GOBIERNQ pgr,  DIREC J:'}_x .\M I0MAL
_# PARAGUAY  iNrrircroar

Resolucién DAMLn.*_ {} 1} ] 1 n 7

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA INVERSIONES
AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “TORNADO” CLASE 05. -

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico 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 parael registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. —

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.——— e

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retne las condiciones bdsicas esenciales que la |l.‘.}? 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 derive en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Arc. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un d:siE;r.ré&dqj solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA INVERSIONES
AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “TORNADO” CLASE 05.

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

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

solicitada para su registro.---- -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/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 0posiCidn. e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive 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 3y 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 becho conocido el signo” e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA INVERSIONES
AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (LAS.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “TORNADO” CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 197/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.-————-reeerepmecee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. contra INVERSIONES AGRICOLAS
SOCIEDAD ANONIMA (LAS.A.) sobre oposicion al registro de marca
“TORNADO" clase 05, Expediente n® 2306101 solicitada por INVERSIONES
AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (LA.S.A.).— -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mrca "lemﬂDD’ clase
05, Expediente n® 2306101 solicitada por INVERSID}E&'EGR{\CDLAS 9?CIED$D
ANONIMA (LAS.A.).=eeee

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / l}l T 55 :

Nyt . Direceidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICION A LA MARCA DOKY, clase, 31 expediente N® 2377316 en la
oposicion N° 23105685, INTERPUESTA POR VELTOMAR S.A.

Asuncion, 17 00T 2075
VISTO:;

El expediente de oposicion contra la marca DOKY, clase, 31 expediente N° 2377316 en
la oposicion N° 23105685, INTERPUESTA POR VELTOMAR S.A.

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 operara la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses. -

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

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

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

23105685, deducida contra la marca DOKY, clase, 31 /expediente N° 2377316,
solicitada por MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A. (M.A.ALH.S.AL).
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PROCTOGEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N°
1855355 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018, SOLICITADA POR
LABORATORIO MAVER S.A.

Asuncion, 2 1 G:: Enzﬁ
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 31 de julio de 2025 por ¢l
representante convencional de la firma LABORATORIO MAVER S.A coomrmcmmcsmmeeicaee

RESULTA:

Que, en fecha 01 de octubre de 2018 la firma VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. presenta oposicion contra la solicitud de registro y,
en fecha 11 de marzo de 2019 se providencia “Tengase por iniciada la oposicion y corrase
traslade”. En fecha 11 de agosto de 2020 se contesta traslaido de oposician,
consecuentemente en fecha 31 de julio de 2025 el representante convencional de la firma
LABORATORIO MAVER 5.A. solicita caducidad de instancia administrativa, -

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n® 1.294/98 de Marcas enuncia: “Fan todos los asuntos

litigiasos se producird de plena derecho la caducidad de la instancia administrativa, st no se

hubicre efectuado ningun acto de procedimiento a_partir de log seis meses de la wltima

v
GIRAETOR . mrreerr e s s s s m - ——— - memmm .

En ese sentido, debemos recordar que el Arriculo 136 de la Ley 1.294/98 de Marcas
dispone: “Las disposiciones de las 1‘ddx:gﬂ.s Effl ,I‘bfldﬂ.}'ﬂlmm en materia civil y penal se aplicardn
en forma supletoria’. y el ardeulo 137 de la Constitucién Nacional, conocer y decidir en
cuestiones marcarias, ante la ausencia de reglamentaciones en la ley especial aplicable, ha sido

» Facultad I-:gn'tima y 4 la vez deber de la Administracion, derivada de la misma

Pigina 1de 2



- ".._ {_,'{_)B”—'_RNUDLL I!J-I.HI.LZLLU.'\' NALTUNAL
L4 PARAGUAY | REASCEY

ReotucisnnaMiN__ (10 7 15 g

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PROCTOGEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N°
1855355 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018, SOLICITADA POR
LABORATORIO MAVER Sl m e e

dicrarla fucre imputable al juez o tribunal”. Que, en este sentido, resulta evidente que el
expediente no puede caducar, reniendo en cuenta que no se cumple el plazo legal establecido
para la caducidad de instancia, habida cuenta que; el expediente contaba con una toma de
intervencion pendiente y, recién en fecha 30 de mayo de 2024 la Direccion de Marcas se

expide al e e - MR I COC s REES, T P R

Que, conforme al detalle del sistema informitico v, teniendo el expediente a la vista,

notamos que en fecha 11 de agosto de 2020 ¢l representante legal de la firma
LABORATORIO MAVER S.A. contesta traslado de oposicion. —oormen e

Que, conforme a lo manitestado precedentemente notamos que; el solicitante al
contestar el traslado de oposicién, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley

n’ 1.294/98, ya que dicha actuacién tanto docrrinaria como jurisprudencialmente, es

considerada como un acto de impulso procesal vilido.

Que, en virrud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad

de instancia por corresponder asi en derecho, << i x TR

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articule 1.- NO HACER LUGAR al pedido -Ed_ri}itidnd de la instancia de
oposicion N® 1885141 deducida contra Iy solicitud de registro de marca
“PROCTOGEL", Clase 05, Expediente N 1§55355 de fechy 10 de julio de 2018,
solicitada por LABORATORIO MAVER/S Al e

Directora

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL §.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TSUNAMI” CLASE
0s.

Asuncion,

VISTO:

El expediente cararulado: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. contra TECNOMYL
S.A. sobre oposicién al registro de marca “TSUNAMI” clase 05, v; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TSUNAMI”,
solicirada para la clase 05, en base a la marca TSUNAMI en la clase 05 respectivamente, por lo

que corresponde a esta  Direccion  determinar  si  las  marcas son o no

confundibles, ---—eeeeeee - e e e S

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 inmersp dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. e mrrrm e e et

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
exchasivo de-la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ontra quien lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Iﬁrtm signo que puéda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios

cualguiera my: 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 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TSUNAMI” CLASE
05,----

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e R

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

oposicion TSUNAMI, se pcrcibc que entre las mismas existen elementos que las hacen

prcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual -

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 contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracion 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
oposicidn. 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,--—- -

Il. _."r'l.
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PYROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TSUNAMI” CLASE
0s.

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 falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro.—-——ee e

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, ¥ conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente ::upedienl:e con base en los elementos :lispuniblcs, presumiendo la falta de

interds en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que comstitwyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, gue pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando ss uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusién o un viesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocidp el signo” e -

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

fDIr!:ccmn cunstidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

/ ,u estipuladas en }rIa 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 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TSUNAMI” CLASE
0s.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 194/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho,--=ceseseeeane -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. contra TECNOMYL S.A. sobre oposicién al
registro de marca “TSUNAMI" clase 05, Expediente n® 2353439 solicitada por
TEONRIMYL S ) cccsmmsmmosnismn sentoss s s

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la n}i.'rca e | EUN&MI" clase 05,
Expediente n® 2353439 solicitada por TECNOMYL S.A. Lo

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -----teeemo- T'-r-ilr--:,{-,d-u-’//}I .
' l. '3':; E o /i O

=30 ¢ Y\

IYI ALVARENGA SUAREZ

e ‘,— \  Directora

".

Direccién dcu"l.sunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TITTO Y ETIQUETA” CLASE
25. &

Asuncion, 21001 2025

VISTO:

El expediente cararulado: ESSENCIAL EXPORT S.A. contra MOHAMAD BALAN
sobre oposicion al registro de marca “TITTO Y ETIQUETA” clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marea “TITTO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 25, en base a la marca TOTTO en la clase 25

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

confundibles.

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

' - i [ L] 1 *
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. e

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

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

' Articule 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 glien lesione sus derechos. Asimisnio concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
olra ?élm que pueda }qducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
Jx’fﬂ.ul,f]uiq:m sea la clase ::n'!lqug figuren, siempre que tengan relacién encre ellos.
=y ) -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TITTO Y ETIQUETA” CLASE
25.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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 denominacion solicitada “TITTO" se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién

TOTTO, se pcrciht que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénrticas

en los planos fonético, visual y conceptual —---emmemeeseeee e -

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion 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. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, pern-lil:icndn que se presuma la veracidad

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
./ ‘
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TITTO Y ETIQUETA” CLASE
25.

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

mllcn:ada para su ng]StrD ..... b

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibiriva de registro estipulada en el inciso “i"

del artfculo 2 de la Ley n® 1.294/98 Die Marcas. --——-meeeresemsrermrerreserssrsssnssersmsnsmseanssanens Z

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 ety o

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“ No podri
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacion, tradwecion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocide en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, exuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

T L B ———

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direcgitn conisidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
e:m uladaﬁ en Iawﬁf n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

.-"-.rf



% GOBIERNOpgr  DIRECCION NACIONAI
¥ PARAGUAY  Rerascron

Resolucidn DA.IJM.L n, “M ] 5 I

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TITTO Y ETIQUETA” CLASE
2. -

corresponde confirmar el Dictamen n.* 215/2020, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho.—-- i S e,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE AS_UNTUS MARCARIOS LITIGIOSOS
"RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ESSENTIAL EXPORT S.A. contra MOHAMAD BALAN sobre oposicién al registro
de marca “TITTO Y ETIQ_UETﬂ” clase 25, Expfdmnte n® 1701372 solicitada pnr
MOHAMAD BALAN. - rrroeranranns

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “TITTO Y
ETIQUETA” clase 25, Expediénte n® 1701372 soficitada por ' MOHAMAD

BALAN. . Y A . Nocsisasosusnicsi
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. ~f-rrfreborrrodeereoep o
W=
| W =5 ,)’r - 1 ) .
I Y ' 4 "}‘%ﬁ ‘u’r\"'f
Aﬂ& : IYI Arvan.l:wm SUAREZ
J' Direcrora

E'er:uf: di: ﬂsunms Marcarios I_.11:1g|nsm

v
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
VICTOR RAUL FRETES BENiTES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TUGOS.ELECTRIC” CLASE 09.

Asuncion, 271 00T 2075

VISTO:

El expediente cararulado: MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra
VICTOR RAUL FRETES BENITES sobre oposicion  al  registro de marca
“TUGQOS.ELECTRIC" clase 09, y3me-rrem e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“TUGOS.ELECTRIC”", solicitada para la clase 09, en base a la marca TIGO en la clase 09
respectivamente, por lo que cu;rcsbunde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles,---—----- = B S S

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ieyl 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 g:n:ral, =

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

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
u:lLﬂr_siﬁi..d: la hisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
cn}:‘Em quien ]tsim:t'u__ sus derechos. Asimismo concede el derecho a uponr:_rQ: al registro y al uso de cualquier
gtro signo que puedalinducir directa’o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
ualquiera sea la clmf: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 MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TUGOS.ELECTRIC” CLASE 09,

Resolucién D.AM.L n. °

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

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

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

corresponde a esta instancia admiristrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la  denominacién  solicitada
“TUGOS.ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible

con la marca base de oposicién TIGO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, 1.-'1'51.Ja|'_‘,r CONCEPIUAl -meememmmmccaeaaa

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley reguiere 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
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 ]:;_.Jmhus alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

P ‘esal. o
™ ' ff
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TUGOS.ELECTRIC” CLASE 09.

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. : : 8 e

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'Die Marcas.-----e--e-meeeeo e

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

interés en sustentar la oposicién. e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podra
registrarse como marcas los signos gue constituyan wna reproduccion imitacion, tradwccion,
eransliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del pﬁ'H{'m, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tevcero, 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

hibiese becho 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

cs}r,iﬁﬁlada_f. en la\Ley n® 1.294/98 v no retine los requisitos para su registro, por lo que
i II'|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TUGOS.ELECTRIC" CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 22/2021, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho,-—---eeremeeoceee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VICTOR RAUL
FRETES BENITES sobre oposicion al registro de marca “TUGOS.ELECTRIC” clase

09, Expediente n° 1741581 solicitada por VICTOR RAUL FRETES
BENITES st oo P

Articulo 2.- RECHAZAR la  solicitud de regm:'m .{-1-&'- la  marca
“TUGOS.ELECTRIC” clase 09, Expediente n° 1741581 solicitada pt}r VICTOR

RAUL FRETES BENITES L :
| . |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. T TI ! "  —
| & "J.v"
T —
S /5 WV ' N/ /
(= : 'ABHAD &.mn.yé& SUAREZ
s : Directora——
\ .D1recc145n L} Asuntus Marcarios Lirigiosos
. ‘-'-—..__ ..—-'"'
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TICO ELECTRIC” CLASE 09.

Asuncion, 2 ] L'li? 2[125
VISTO:
El expediente caratulado: MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR. S.A. contra

VICTOR RAUL FRETES BENITES sobre oposicién al registro de marca “TICO
ELECTRIC” clase (09, Yy-re-serreessssonemencasearemencnssonssnmsa somsiososemmssimmmman oessemisnsist e s i

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TICO
ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base a la marca TIGO en la clase 09 respectivamente,
por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles,-—-----—- [

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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

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 quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
/otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
. cuglquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

J\—Tig \ \ o Pigina 1de 4
o i "'.‘ F



‘i GOBIERNOper | DIRECK ION NACTONAL
{._J’ PARAGUAY | INTeLRCTOAL

Resolucién D.AM.L n. "_U_l;_; : 5 3

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR §5.A., CONTRA
VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TICO ELECTRIC” 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 a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ln::-,r T N Bt e e i i e s A

Que, realizado el cotejo marcario entre la denomindcién solicitada “TIGO ELECTRIC”
se observa a simple vista que la misma ¢s indefectiblemente confundible con la marca base de

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

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.——--eeereeee-

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta’ Direccién considera que la marca
solicitada no reiine 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, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Arr. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica qie, 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

pracesal.--—-- - e e nna s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TICO ELECTRIC” CLASE 09.

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

validez 2 los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada [para su registro. P LS S 1 b F AL

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. La denominacion solicitada no retine los requisitos que la hacen
s

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.——--—-rmeremeemmccace -

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

interés en sustentar la oposicion.- .

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constitwyan wuna reproduccidn imitacion, traduccion,
transiiteracion 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 apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoviedad
del signe o la diluciin de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. e -

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

:s‘_t.i‘pulad;f m{ la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TICO ELECTRIC” CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 453/2022, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposicién 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
MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VICTOR RAUL
FRETES BENITES sobre oposicion al registro de marca “TICO ELECTRIC” clase 09,
Expediente n® 1759856 solicitada por VICTOR RAUL FRETES BENITES-—--—--e-eve-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la n;lrrca “TICO ELECTRIC”
clase 09, Expediente n® 1759856 solicitada pﬁr J-‘V}ﬂ TOR Rﬂl}{, FRETES

BENITES . N
f { [ I| /
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, —--f---- r'“f ....... ciiif -
' il T ~E
:. / .I .._.. '- -*i' | o //__.-'
(i i)\ 2

{ ABG, JAD ALVA&E#(GA SUAREZ
W 7/ Directora™
X MQ_“QW‘/# flisuntns Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ
OJEDA Y VICTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “YACARE SKATEBOARDS Y ETIQUETA” CLASE 28.

Asuncién, 7 1 [T 2075

Resoluciéon D.AM.L n.

VISTO:

El expediente caratulado: SPORLOISIRS S.A. contra PABLO RAUL GOMEZ QJEDA
Y VICTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA sobre oposicién al registro de marca “YACARE
SKATEBOARDS Y ETIQUETA” clase 28, y;-——--—--r-rermsemeeencaass -

CONSIDERANDO:

Que se promueve upusiciﬁﬁ contra la solicitud de registro de la marca “YACARE
SKATEBOARDS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca
FIGURATIVA en clase 28 y otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles, B S e s S e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la opesicién 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 A s e e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productes 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
m/].ulswn de la.misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
gbntra quien lesigne sus derechos, Asiméismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
/ouro signo que pudda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

o/ cqzlquier:a sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

[
I
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ
OJEDA Y VICTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “YACARE SKATEBOARDS Y ETIQUETA” CLASE 28.——----eeeeeev

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas oo oo o

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna “YACARE SKATEBOARDS Y
ETIQUETA” (marca solicitada) vs. “MARCA FIGURATIVA” (marca oponente), podemos
apreciar que no existe identidad en la etigueta, la solicitante demostré originalidad y novedad a

la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrin ser confundidas o asociadas

entre 5{ por el piiblico consumidor, — e

Que, analizando las marcas “ YACARE SKATEBOARDS Y ETIQUETA” (marca solicitada)
vs. “MARCA FIGURATIVA” (marca oponente), en un andlisis en conjunto cncontramos
que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, constan de un disefio
diferente, como asf también existen diferencias conceptuales, ortogrificas y fonéticas por la cual
pueden coexistir pacificamente, los elementos figurativos de las marcas en pugna no son
directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda
distinguirse de la etiqueta de la marca del oponente, no tienen relacién conceprual. Por lo tanto,

estamos delante de una marca que reiine los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por

la Ley de Marcas. T —— _

Que, asimismo, cabe sefialar que la marca solicitada YACARE SKATEBOARDS se
presentd acomipafiada de una etiqueta con un disefio distintivo y original, el cual la diferencia

4 N :
~claramente de la marca de la parte oponente. En efecto, al observar detenidamente los elementos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ

OJEDA Y VICTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “YACARE SKATEBOARDS Y ETIQUETA” CLASE 28,

grificos que la componen, como la combinacién de colores, la tipografia empleada y demis
caracteristicas visuales, se advierte que dicha etiqueta posee una identidad propia que refuerza su

singularidad frente al signo oponente. Por consiguiente, corresponde concluir que la demanda

resulta improcedente. e

YACAE'E'

SKATEBOARDS

SOLICITADA OPONENTE

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

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

entre las mismas.— e e

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen
diferentes; ademids de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un
impedimento para el registro de una hueva marca, siempre que esta incluya otros elementos

capaces de integrar un conjunto diferente, como en este cas0 QUE NOS OCUPA,=-wnermrmreromrmmmrmmmene-

; xx___,,.h.‘/-' ' Pigina 3 de §
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ
OJEDA Y VICTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “YACARE SKATEBOARDS Y ETIQUETA” CLASE 28.

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de las marcas para determinar una

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

su conjunto y no por sus elementos aislados, oo oo oo oo

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constitwyan wuna rveproduccion imitacion, tradwecion,
transliteracidn o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confiesion o wn riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signa”. s

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar ¢l Dictamen n.” 149/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. e —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
J_.-"__SPDRLDIS'I-RS S.A. contra PABLO RAUL GOMEZ OJEDA y VICTOR MIGUEL
GOMEZ OJEDA sobre oposicién al registro de marca “YACARE SKATEBOARDS Y

- / :
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ
OJEDA Y VICTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “YACARE SKATEBOARDS Y ETIQUETA” CLASE 28.

ETIQUETA” clase 28, Expediente n® 2211777 solicitada por PABLO RAUL GOMEZ
OJEDA y VICTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA . .

Articulo 2.- DISFUNFR, la prosecucién de la solicitud de registro de la marca
“YACARE SKATEBOARDS Y ETIQUETA" clase 28, Expfdiente n® 2211777
solicitada porPABLO RAUL GOMEZ OJEDA y VICTOR MIGUEL GOMEZ

OJEDA- S \
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -/ fl e ,
¥ e
\ 0T
% __P' | I"-: \""x‘_ P 4
' ABG.JADIYI ALVARENGA SUAREZ
{f . Directgra
il Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
I\\ . i .
'\\'-_1- 1 ="
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF SE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE

05.
Asuncion, 21 0CT 2005
VISTO:
El expediente cararulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. contra BASF SE sobre
oposicién al registro de la marca AUMENAX, clase 05 y.-reeereeersemscnneae

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AUMENAX,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca MEMAX en la clase 05, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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, ---e-em -

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
legislaciéon 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
cxy:tusijzo'ﬂ: la misma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
, leflglm que pueda i\a\du:lr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
ctalguiers sea la clase l:n'lil:|uc 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. S.A.E, CONTRA BASF SE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE
05.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

marcada diferencia entre las mismas.

Que, entre las marcas en pugna: AU/ME/NAX (solicitada) vs. ME/MAX (oponente),
en confunte y sucesivamente, es de relevancia la comprensién 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.

Que, al analizar comparativamente las denominaciones AUMENAX y MEMAX, se
observa que, si bien ambas comparten la rerminacién MAX, elemento de uso frecuente en ¢l
dmbito marcario por su cardcter evocativo de superioridad o midximo rendimiento, presentan
diferencias sustanciales en su estructura y sonoridad global. La marca AUMENAX inicia con la
secuencia AU, que le confiere una sonoridad mis abierta y prolongada, mientras que MEMAX
comienza-con-ME, generando una articulacion mds breve y cerrada. Estas divergencias iniciales
son ‘J‘clﬂrmtcs, puE& en la percepcién auditiva del consumidor el inicio de una palabra tiene un

pe§n distintivo maym'l,
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POR LA CUAL SE DECLARA -IMPREDCEUEN'I'E Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF SE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE

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 clementos l i s de considerar gue la existencia de 5
comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
incl r e rar un conjunto. rnmmas

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

especialidad y originalidad. e e e A A S AN

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

de una marca. T

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 296/25 emitido por la

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

derechao, e R RS S -
7 Por tanto,

N\ LA IﬁRECTDRA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SFE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF SE
SOBRF OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE
05.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. S.AE. contra BASF SE sobre oposicion al registro de la
marca AUMENAX clase 05, Expediente n® 1884972 solicitada por BASF SE. e

Articulo 2.- DISPONER Ila prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca AUMENAX clase 05, Expediente n® 1884972 solicitada por BASF

i AT =R

.'l'f .'. ||l-

[ [ [\ |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. T III S ¥ 73

I"n, | _,// . N — /

R \ Moy

ABG. JADIYT ALVARENGA SUAREZ
. N |
Directora -

Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF SE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE

01.
Asuncion, e
. 21 00T 205
El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E contra BASF SE sobre
oposicién al registro de la marca AUMENAX, clase 01y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AUMENAX,
solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca MEMAX en la clase 05, por lo que

corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles,———--—-eeeeeeeeee

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive-de la nitsma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cnn}ri quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

/a‘r;h signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cpralquiery sea la clase E'T que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos,

|
t.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF SE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE
o1. , s

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde 2 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

miarca previstas en la Ley de Marcas. e

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

marcada diferencia entre las mismas, i %2

Que, entre las marcas en pugna: AU/ME/NAX (solicitada) vs. ME/MAX (oponente),
en comjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas
y conceptuales, o que es esencial para 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 asf una comunicacién clara y

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

son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado.

Que, tras el andlisis integral de las marcas AUMENAX (Clase 05) y MEMAX (Clase 01),
se concluye que las mismas presentan diferencias significativas en multiples planos que permiten

su coexistencia pacifica en el mercado, sin generar riesgo de confusién o asociacién indebida entre

los consumidores. En primer lugar, desde la perspectiva de la clasificacién de productos, se
observa que ambas marcas djsﬁngu:n bienes claramente diferenciados: AUMENAX se destina
a productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, mientras que MEMAX abarca

_,n’j:-m:fucm: quimicos destinados a la industria, la ciencia y la agricultura, sectores que
’ I.ll ! III

Pigina 2 de 4




‘\L GOBIERNO per Dlltf('.t.‘lﬁ:\:.ﬂ.-u TONAL
( BARAGUAY | Rimoriby

U a 1 1 B
Resolucion D.AM. L n, ® P 1 U

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.F CONTRA BASF SE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE
01.

no guardan vrelacion comercial divecta. Estas diferencias constituyen un elemento
determinante para disminuir la posibilidad de confusidn -

Que, finalmente, considerando que las marcas AUMENAX (solicitada) y MEMAX
(oponente), no coinciden en la clase de productos, que presentan diferencias notables en su
pronunciacidn, representacién grifica y significado, y que cada una se dirige a segmentos de
consumidores distintos, se concluye que no existe riesgo de confusién ni asociacion indebida
entre ellas, permitiendo su coexistencia en el mercado de manera segura y acorde con la finalidad
esencial de la legislacion marcaria, que es proteger la funcién distintiva de las marcas y la

CONHIENER el CONFEIIIOR w5

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

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

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

QIMUNEes No constity n im imento parz ¢l registro de una nueva mar i [e que esta
incluya otros elementos capaces de iNtegrar un ConjuNTo. —----—--—--rereeremmeeeee

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y rotalmente
distinguible de la marca de la oponente, como tambien pademos visualizar que las diferencias
grificas entre las mismas son claras y percepribles, por lo qﬁe 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, ¥ que refine los requisitos de novedad,

especialidad y originalidad. e i i i

_Que, la marca solicitada redne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como;
la foerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
_ /ﬂlé"una marca, - et e
/ \
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF SE

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE
01. :

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 295/25 emitido por la

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

e .

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. 5.A.E contra BASF SE sobre oposicidn al registro de la
marca AUMENAX clase 01, Expediente n® 1884971 solicitada por BASF SE.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la

marca AUMENAX clase 01, Expediente n® 18349?1f§niiq£ tada '?ur BASF SE-—memeenes =
/ | / /
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [" | !. > REREESE
P X l - : --|.: . P t;a-f :
O AT . 7
K\_ 1 [ l'". . 3 :
|©+ ABG.J m‘.vanféla SUAREZ
- 4 Directota—
% Direccidfyde Asuntos Marcarios Litigiosos
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