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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA
ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “VANGELI”, CLASE 25.

Asuncidn,

12 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. contra CLAUDIA
ROMINA MENDOZA UNZAIN sobre oposicidn al registro de marca “VANGELI” clase 25,

¥ T T e S e e A e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “VANGELI”,
solicitada para la clase 25, en base a la marca E ESTIVANELI en la clase 25 respectivamente, por

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

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

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

el

velando siempre por el interés general, -—-eeeeeee -

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 ritular el derecho al uso
exclusiva de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quier Tesione-sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigio que pueda inducir directa o indirectamente 2 confusin o asociacién entre los productos o servicios
cudlquierasea 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 ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA

ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA “VANGELI", 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, ---—--—---

jfém:sﬂ.

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

marea previstas en la Ley de Marcas. e -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “VANGELI” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
E ESTIVANELI base de oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual --—-—rmrmreeeeeo-

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo 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, ¢|ﬂ;ulicitmte no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de dos hechos. alegados por la parte contraria, tal como lo disponc la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA
ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “VANGELI”, CLASE 25.

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

solicicada para su registro.------- R i 2

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion 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.--—---srereeeeeessmssmssecssnanaca.

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 npusiciﬁn, et s yem i LA e SRR

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
registrarie como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracidn o transcripein total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productas o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro  fueesen susceptibles de cansar
‘mnﬁjﬁa’n 0 un riesgo de asociacion cox ese tercero, 0 signifigue 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 signa”.

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

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

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

*
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA
ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “VANGELI", CLASE 25. -

corresponde confirmar el Dictamen n.” 248/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho, e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE;

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. contra CLAUDIA ROMINA MENDOZA
UNZAIN sobre oposicion al registro de marca “VANGELI" clase 25, Expediente n®
2385960 solicitada por CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN ----oeemeeeeeeeee

. Articulo 2,- RECHAZAR la solicitud de registro de la fﬁar«;a “?ANG};LI” clase 25,
Expediente n® 2385960 solicitada por CLAUDIA RI;JM[I\I‘/A ME-NDDZP- UNZAIN. -

Articulo 3.- Nﬂ‘I‘lFin;ESE por cédula. £ [I: ! J .Z} .................

|
.

. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
“/23)  Direcrora
Asuntos Marcarios Litigiosos

e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS LSL{}GAN} Y ETIQUETA CLASE 35.-

Asuncién, 12 SEP 2005
VISTO:
El expediente caratulado: SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANONIMA sobre

oposicion al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS
(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y. - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SAMA S.A.
CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la
clase 35, en base a la marca SAMAS en la clase 25, 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 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 regularoria,

velando siempre por el interés general. S oy P 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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 1 su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quicﬂ_ir.‘.sjp__l_'l_i sus dercchos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signd que pueda‘inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
El.la]ﬂ 4 sea la clase cn}!{.u: 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 SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.

Eegisluidn 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 puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
Qposicidn; y determinar si la mismase encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas, S

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca SAMAS registrada en la clase 25 protege productos
“Todos los productos de la dase 25, prendas de vestir, roperia y otros”. Por otro lado, la marca
solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y
ETIQUETA en la clase 35, protege servicios: “Gestidn de negocios comerciales relativos a la
comercializacion de productos agropecuarios, asesoramiento comerciales al consumidor en la
seleccidn de productos y servicios relatives al campo agropecuario, importacion y exportacion de
productos agropecuarios, tales como: productos agricolas, borticolas, forestales y granos , frutas y
legumbres, semillas, plantas forestales naturales, alimentos para animales, follajes y balanceados.
difusion de anuncios publicitarios; difusion de material publicitario [folletos, prospectas, impresos,
muestrasf; distribucidn de material pui:f:'n'r:m'a [folletas, prospectos, impresos, muestras];
organizacion de ferias con fines comerciales o publicitarios, comercializacion de maguinarias”. La

cia de los sect | de los servicios es significativ rmite concluir

nerar _confusidn
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusion en la mente del consumidor medio al

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el

ue de los productos v servic rotegen ambas marcas, se o existe riespo

alguno de confusién directa o indirecta. Ademds, ¢l pablico objetivo de cada marca es claramente

distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusion entre las marcas SAMA S.A. CALIDAD
Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA , solicitada en la clase 35, y
SM{AS, registrada en la clase 25, debido especialmente a la diferente naturaleza de los
servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad
y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes

argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo,seseeosmesmomaa

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la
clase 35 y 25 podria perjudicar los intereses del consumidor o generar confusién en el mercado.

La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos

distintivos no confundibles v los s o servicios gue distinpguen lo

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad v publico objetivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusién o asociacion erronea.---—----—---reerermereeeeeeee

: Que, es importante sefialar que la marca solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD-CONTROLADAS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo disefio es

dl.lstm.t:w y originaly lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la

\
upogr‘afm }l otros clcn'lr:n tos grificos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta

Pigina 3 de 5




3 ‘ﬁ. GOBIERNOpry | PIREC l'll'J..'\i.'\i-’LLI('.IN."l'l
{,_; PARAGUAY | INtrircToar

Resolucién D.AM.L n. “_g_g_g g 7 8

ROR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.

una identidad {inica, 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.

Gama S AN
I SAMAS

SOLICITADA OPONENTE

A N p . ;
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
solititud 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 reine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.-- B

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

la fuerza distintiva, novedad, cspncia]i-dad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca. s

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear/riesgo de canfusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

A { A y ; oty ; .
elefhentas d.iﬁ:rcnqladorcs necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

|
/
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 206/24 emitido por la

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

[0 [0 (= o [ T —— e A
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SAMAS 5.A. contra SAMA SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de la
marca  SAMA S5.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y
ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2470396 solicitada por SAMA SOCIEDAD
ANONIMA. e -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de fa solicitud de registro de la
marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y
ETIQUETA clase 37, Expediente n® 2470396 Sollklta,ﬂn per SAMA SQCI]:.DAD
ANONIMA oo s VAl . /
| d e
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. |: T
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
f&CCIﬁN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA
'SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
{CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

-

Asuncién, | ] SfP 2025
VISTO:
El expediente caratulado: SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANONIMA sobre

oposicién al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS
(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 32, y. —---rrreevrrev

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca SAMA S.A.
CALIDADY CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la
clase 37, en base a la marca SAMAS en la clase 25, por lo que corresponde a esta Direccidén

determinar si las marcas son o no confundibles cesmeesmmmac i =

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar 1a oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regularoria,

velando siempre por el interés general, <

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo defa misma ¥ cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra qui:n lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signe que pueda inducly dirccta o indirectamente a confusién o asoctacién entre los productos o servicios
clialéuiera s:a,ﬁl: clase en que | guren, siempre que tengan refacion entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

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 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. TS —— -

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca SAMAS registrada en la clase 25 protege productos
“Todos los productos de la dase 25, prendas de vestiv, roperia y otros”. Por otro lado, la marca
solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y
ETIQUETA en la clase 37, protege servicios: “Servicios prestados por una estacion de servicios o

gasolineras, Servicios de lavado, engrase y lustrado de vebiculos”. La diferencia de los secrores y la

n roductos ici ignificariva, lo gue permir lui Marcas

n coexistir pacifi i erar confusién entre |

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura v el

il JITRLY

roductos y servicios que gen ambas marcas, s¢ con ; Kiste
alguno de confusién directa o indirecta. Ademis, el piblico objetivo de cada marca es claramente
distinro, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado, —--eeeeeeseeeeee

AQue, no ::xist.v::“t}inguna posibilidad de confusién entre las marcas SAMA S.A. CALIDAD
Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA , solicitada en la clase 37, y

k!

| P —_—
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
A;:EI{SN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

SAMAS, registrada en la clase 25, debido especialmente a la diferente naturaleza de los
productos y servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los
“requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende no se
encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su

rechazo, ---eeess= A e et e 8

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la

clase 37.y'25 podria perjudicar los intereses del consumidor o generar confusion en el mercado.

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusién o 250ciacion eITONEa. —=rremsmmrerarsmsamrsmsnssransnnanes

Que, es imporrante sefialar que la marca solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) 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 \inica, reforzando su diferenciacion respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la

demanda resulta-improcedente, dado que no existe confusion grifica o visual que justifique la

"'\.

opm[c:oﬁ s

I'
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIFDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

I SAMAS

SOLICITADA OPON

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 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 2 1.294/98, ¥y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad. = — . -

Que, la marea 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. e seremeemnee e

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
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
impmcc#ntc.'mr_mcucmtmmtc. corresponde confirmar el Dictamen n® 207/24 emirtido por la

jcf'al:ulr;l: de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

?f:.r echo. B : ! S N s e e
{ | Ill /
™~ /

Pigina4de 5




"% GOBIERNO pry DIRECCION NACIONAL

.# PARAGUAY | \mirciiar

Resolucion D.AM.L n, ° U O 0 g 7 g

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y
CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de la
marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y
ETIQUETA clase 37, Expediente n® 2470398 solicitada por SAMA SOCIEDAD
ANONIMA. e e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTRELADAS (SLOGAN) Y
ETIQUETA clase 37, Expediente n® 2470398 solicitada/ por SAMA SOCIEDAD
PN 30) 31 1Y V. WS———— N \ = :

|

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -—(.'

IIl LU.I' L S

™= I
m”m_vuf%%/ SUAREZ
=/| \ Diréctora —

1 &aﬂsuntns Marcarios Litigiosos
\

\
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POR LA CUAL SE DECLARAIMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIGN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 42.

=

As ik 5 A &
RHeL 9.2 SEP e
VISTO:
El expediente caratulado: BEPSA DEL PAR AGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK
5.A. sobre oposicién al registro de la marca UENO Y ETIQUETA, clase 42 y.-weseeccesrcmmremenne.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca UENO Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en base a la marca D POS en la clase 38, por lo que

corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles, —----seremeeeeeeeeeeee -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion 2 la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
3

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

velanda' 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 ¢l 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°.- 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 gdien lesione sty derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
aalquiety sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\

Piginaldes



s GOBIERNO per Ilmrccnlr'):-m.urrnx.u
( J PARAGUAY | Phomiiyd

N gt
Resolucion D.A.M.L n. © [} U (¥ 8 U

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACGCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.FE.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 42.

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

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada UENO y la marca oponente D POS gramaticalmente al primer

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

diferencia entre las mismas, -—---—ereresrereman= -

Que, entre las marcas en pugna: UENO Y ETIQUETA (solicitada) vs. D POS
(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 mis 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.--- S o

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que

. . - * - ¥ " Il
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

que es otro punto a

tener en/cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en ¢l
Fi \

S it i - o
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y

Que, al respecto, la doctrina mis destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehension espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
las percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia
entre [as mismas. —---eeeeeeeeaaes . -

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen
elementos diferentes entre si en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al
respecto, esta Direccién considera oportuno traer a colacién lo expuesto por el Dr., Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al *“Andlisis del conjunto.
Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la conformacidn de la marea, se ha
reconocido un mayor valor, o poder distintive, a las partes intciales de las mismas, a sus radicales,
por ser generalmente las partes que mds ficilmente retiene el consumidor.” Asi las cosas, se advierte
que en la denominacién cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente
diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podria darse una coexistencia pacifica
entre las mismas, S —

Que, asi también el Dr. Ferndndez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en su confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wnidad fonética ¥
grifica™. -ee -

F Y

/ A
‘Dr. Fe{hipdez Novoa - Fandamentos de Derecho de Marcas - pég. 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 42.

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

marca ya existente (base de oposicién), las m cuestion deben ser

forma sucesiva

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. ~--remreveee-

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, 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. - € s

Que, la marca solicitada redre 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

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

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

elpfﬁen;éiﬁi&r:nciaﬂprcs necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 42.

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 340/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. S i e

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposicion al
registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 42, Exped:ente n’ 24?5'.'?45 solicitada
por UENO BANK S.A. e — “3 "'.":'"""

Articulo 2.- DISPONER la prosecucidn de trimites d.caﬁ solicitud de régwuu de la
marca UENO Y ETIQUETA clase 42, Expediente nr Zlil'PSEhFE solicitada ppr UENO

" BANK S.A. L il / 4
AT T2
Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula, —---t- .//_,f"_ o
Gy /I\‘«, \ AN
b e
Atvmrﬁﬂa SUAREZ
Directora Lx__,
" c"ﬂsunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 38.

Asuncién, 19 ¢fp 2025
VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.AE.C.A. contra UENO BANK
S.A. sobre oposicién al registro de la marca UENO Y ETIQUETA, clase 38 .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca UENO Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 38, en base a la marca D POS en la clase 38, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones ororgadas 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,
£ P Y Tegu

velando siempre por el interés general, -

Que, tal como lo expresa el Art. 1dela Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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 marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dg’la misma y a.¢jercer ante los drganos jurisdiceionales las acciones y medidas que correspondan
contra qufen lesione sus dc\g:hﬂs. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro/sigrio que pueda inducirdirecta o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
:?h]ui '

f

ra sea ka clase tvwrcn’ 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 BEPSA DEL PARAGUAY $.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 38.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. R e T e e A e AT

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

diferencia entre las mismas,--------- T ——

Que, entre las marcas en pugna: UENO Y ETIQUETA (solicitada) vs. D POS
(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 chmunicacion 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

BT s e S i e

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

que s Otro punto a
tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

TSI, === e i

/
- l,thx_, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al

| GTCHIII de la compnm es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
[ \
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 38.

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, - S

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

L T L — emrneranaaaan -

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

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

grifica™ -eeeeev

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

marca }'1 existente (hm de upmcmn} M@ﬁﬂ@wﬂ
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 38.

arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
pn;ibilig;lgd de confusién entre las mismas. Del anilisis en CONjunto vemos que en su cnnjuntn

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

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

ORINAlIdAd. e

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

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

T T e e e i e e eeere—r——————

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro redine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
impmc:ﬂfﬁi‘l‘:, c{;ﬁéimientemcnte, corresponde confirmar el Dictamen n® 341/25 emitido por la
jefatupd de Primera Sdla y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

7\

Pigina4de 5




= GOBIERNOpgy | DIRECCION NACIONAIL
[ 3 - ] 47
.+ PARAGUAY :{frll TETIHT."

Resolucion D.AM.L n. ® ___ﬂ_ﬂ_ﬂ g 8 i

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A, CONTRA UENO

BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 38.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposicién al

registro de la marca UENO_Y ETIQUETA clase 38, Expediente n® 2475943 solicitada
por UENO BANK 5.A. —as S

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites dea solicirud 1:1'!; registro de la

marca UENO Y ETIQUETA clase 38, Expediente n“lmﬁﬂ-ﬁ‘ solicitada, por UENO
BANK S.A. v foed A
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 09.

Asuncion, ' 2 BED EUZE
VISTO:
El expediente caratulado: BEPSA DEL PAR AGUAY S.A E.C.A. contra UENO BANK
S.A. sobre oposicion al registro de la marca UENO Y ETIQUETA, clase 09

¥ - LY

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca UENO Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 09, en base a la marca DI - POS en la clase 09, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ilzj,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 regulartoria,

velando siempre por el interés general, —-eeemeee e

Que, tal como lo expresa el &rt. 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 registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
exclusivo de Jamisma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra q})ﬁn lesione susderechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
orro R:F‘l_n que pueda indukir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios

ct{:,z.lq

: mmkﬁc_-:'q la clase en 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 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 09.—-rreev

limitaciones 2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico 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 previsl;a.s enla Lty de Marcas.- - e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada UENO y la marca oponente DI - POS 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: UENO Y ETIQUETA (solicitada) vs. DI - POS
(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 aplicacion 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, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que

existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

acablos de fantasia evpcan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a
‘\' L] r ' 3 - ¥ -
tener ¢n cuenta, pues gvitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el
.III |
mismi,------ fosione s o s eoas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 09.

Que, al respecto, la doctrina mids 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, —-——-----eremerene e

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

entre las mismas. s S e s

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

grifica™. S

?Dr. Fcr)‘ﬁndq_z Novoa - Funrillammms de Derecho de Marcas - pig. 199.

Pigina3 de 5




‘\.L GOBIERNO pEL nl_Rfc'u.'|¢13~:J-:.u11mﬁf
,# PARAGUAY | Rmiecrost

Resolucion DAMLn.°{] {} [} § 8 s

-POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 09.

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

marca ya existente (base de oposicién), rcas en cuestion er_analizadas en

conjunto, sin iales desmem i forma sucesiva

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 confusion entre

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

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

las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada vy 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, 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 basicas esenciales que la ley requiere como;

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

de una marca. L s P

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
" crear Esgo de l:ur.ﬂﬁ\.lsidn al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

clem¢ntos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

n{\/& Pigina 4 de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO

BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y
ETIQUETA, CLASE 09.

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 343/25 emitido por la

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

derecho.-- - -

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BEPSA DEL PARAGUAYS.AEC.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposicion al
registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 09, Exp:d:ente n® 2475755 solicitada
por UENO BANK §.A. ; S

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de A snhmmd dc IEEJSHD de la
marca UENO Y ETIQUETA clase 09, Expediente n® 24? ?55 solicitada por UENO

BANK S.A. o Ao . 18 .||
A )
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —--rt-mrmo- L, /,f — 4
. r< ) /
== ".L*'L. P ~ 'r-\\_,/
™ £ N
IV ALVARENGA SUAREZ
Directora

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE

05.
Asuncién, 12 SEp gpps
VISTO:
El expediente caratulado: PROMEPAR S.A. contra BILAC S.A. sobre oposicién al
registro de la marca, MUCOBRON; clase 05, y--rrmrrmreermemmmmecscmscasacmeennmem s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MUCOBRON
solicitada para la clase 05, en base a la marca MUCONORM en la clase 05, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro 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_35°- Elregistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
uclusi?ﬁia misma j.a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrg quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
u?n,iig,na que pueda indudir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
gualquicra sea\la clase en quj 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 PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON 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

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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un anilisis minucioso
entre las denominaciones en pugnas esta Direccién es del criterio que las marcas MUCO/BRON
(solicitada) y MUCO/NORM (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una
coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusién alguno entre las
denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo MUCO ello no demuestra
que las mismas causardn confusién al publico consumidor, tomando en cuenta que las mismas
producen una visién de conjunto distintas entre sf, por lo que no habrd asociacién entre ellas,
como asi también mencionar que dicho prefijo MUCO es de uso comiin para la clase 05,
habiendo innumerables registros 2 nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar
que todas se diferencian entre si, ya sea grifica, ortogrifica como fonéticamente, contribuyendo

con ellos a generar una impresidn general distinta e inequivoca de cada una de las

marcas. . e e e L S

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

doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados. —-—-s-mmeemmm e

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos

anftig;f(s, esta similifhﬂd no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el piblico

el | P — (- -
!
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
A@Clﬂﬂ DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE
05.

Que, el prefijo comin "MUCO" es utilizado ampliamente en denominaciones
farmacéuticas para pmducms dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningun titular puede

reclamar exclusividad sobre pra_]ahg; o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de

varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un

obsticulo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos

adicionales. . -

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas :
MUCOSOLVAN Registro n® 455.659, MUCOBELL Registro n°® 440,782 , MUCOFLUID
Registro n°® 494.888, MUCOGLAM Registro n° 425.132, entre otros.—----resseseae-

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (BRON y NORM) introduce
elementos distintivos adicionales que resultan ficilmente identificables por el consumidor medio,
quien estd acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en funcién de pequenas
variaciones fonéricas y grificas, lo que disminuye atin mis la posibilidad de confusién en el
mercado, tanto en los sonidos finales como en la conceptualizacién que generan las marcas,
refuerza la idea de que la coexistencia entre MUCOBRON y MUCONORM es viable sin riesgo
de confusién o perjuicio. R

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

inconveniente legal.-—-receemeeems .

Que, resulta menester destacar la situacion especial de los productos comprendidos en

la clase 0. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos

y w:tcnpa‘nos, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y
n’a]ﬂaf‘ ﬂuda&usa.m:nhp cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5, asegurando que se

a,iusnl; de m:Tncra apmpiada a la evolucién del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque
{ /
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE
05.

adaprable garantiza que la clasificacién sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el
dmbito de [a salud, fomentando asi un sistema de registro mis eficaz y alineado con las

necesidades dindmicas de la industria.-—--memee- -

- Que, al profundizar en las diferencias entre las MUCOBRON y MUCONORM se

a];recia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. La

otalidad, evaluando el impacto conj e gene 15umid ]
elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo
"MUCQ", las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas son suficientes para

evitar cualquier confusion. Cada una de ellas genera una impresién general claramente

diferenciada. _—

JALLY CILIC

FENera

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confuesion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es erucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos atslados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
VArIAS Marcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comuin, presentan suficientes
diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Fsta capacidad es especialmente relevante en la dase
03, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos. y por lo
tanto, no debe limitarse el registro de nuevai marcas por la mera coincidencia de estos
elementos.”— -

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
artictilo/2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que redne los requisitos de novedad, especialidad y
ofiginalidad)----- '| e

|'r"--[ l'. ) _..-.f"’j_-

o
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POR LA CUAL SE DECLARA.IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE
05.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 321/24 emitido por la

jefagura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
T e —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accidn deducida por
. PROMEPAR S.A. contra BILAC S.A. sobre oposicion  al ;cgis:m de la marca,
MUCOBRON, clase 05, Expediente n® 1618743 solicitada por BILAC §,A.---cererermeme-

/ \

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucion de trimites dé I;‘s_:_ulicirud d.lé.l registro de la
marca MUCOBRON clase 05, Expediente n° 1618743 solicitada por HILA‘F W >

7Y
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -+ !. - | flll / e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO
DIANA LESMO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIVE SPORT
Y ETIQUETA”, CLASE 25.

Asuncion, 19 CEp 205
L 3t /
VISTO:

El expediente caratulado: LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO
DIANA LESMO sobre oposicién al registro de la marca LIVE SPORT Y ETIQUETA clase 25,

Yoo neaas e et e e e e -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “LIVE SPORT Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca LIVE SPORTSWEAR en

la clase 25, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. P A S S Sl

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 gcncral, g

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 pard el registro de una marca; es decir, dichas

-

' Articulo 15%- Elhrlg.'@:m de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusiva/de la misma ¥y a.gjercer ante los drganos jurisdiccionales las accionces y medidas que correspondan
contra quien lesione sus deechos. Asimismo concede el derecho 1 oponerse al registro y al uso de cualquier

otrd signo que pueda inducin directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
fralquicra scala 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 LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO
DIANA LESMO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIVE SPORT
Y ETIQUETA”, CLASE 25.

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

pr:cautclar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir una marca. -————-—-

L]
- . Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor,

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

‘gposicidn; 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, al cotejar las marcas solicitada LIVE SPORT Y ETIQUETA y LIVE
SPORTSWEAR 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 (fomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que

ambas tienen un mismo origen de Produccign ).~ - --eerrresesseamsesiessnsasamansme e eseeeees s eesans

Que, en razoén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 25, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente. e s S i

Que, ademds el oponente LIVE SPORTSWEAR ya es una marca registrada en nuestro

s con Registro n®/574.981 en la clases 25, este registro le otorga prioridad v proteccion
gt gl 2P YP

legal, lo que refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de LIVE SPORT. -

ot

e, resulta -c\?idcntc la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca

§ - L) 4 4 ¥ i s x T .
a-go retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

d, es;ﬁfcialidad y :Jriginalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. --—--
/
I ']
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO
DIANA LESMO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIVE SPORT
Y ETIQUETA”, CLASE 25.

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.---—--——-smmemee-

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

interés en sustentar la oposicion.-- o 2 SR e em 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 podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripcion 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 y registro fuesen susceptibles de causar
confision 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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 33/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.—-
Ve \ Por tanto,
—# —_ LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO
DIANA LESMO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIVE SPORT
Y ETIQUETA”", CLASE 25.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por LIVE

. ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre
oposicion al registro de marca “LIVE SPORT Y ETIQUETA” clase 25, Expediente n®
2384728 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO e

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “LIVE SPORT Y
ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 2384728, mlicit?a-gﬁf-__GREGGND DIANA
LESMO. .- . ] ‘x\

e {
Articulo 3.- NMQUESE por cédula. Lo f
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO
DIANA LESMO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIVE SPORT
Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Asuncidn, ]!2 SEF 2025
VISTO:

El expediente caratulado: LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO
DIANA LESMO sobre oposicién al registro de la marca LIVE SPORT Y ETIQUETA clase 35,

y- sk

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “LIVE SPORT Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca LIVE SPORTSWEAR. en

la clase 25, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no
confundibles. o

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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, - - _

ue, tal como lo expresa el Art. 1 de la n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
P gnosg
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 J.tmm‘m ¥ a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra g ién lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ourp Sigiaque pueda induir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
c,ﬂa.lq!.lﬂcm sedla clase en qu ﬁgur:n, siempre que tengan relacién entre ellos,

vy
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO
DIANA LESMO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIVE SPORT
Y EFIQUETA”, 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 marea, ---eeeeee-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -eeeoem oo

Que, al cotejar las marcas soliciada LIVE SPORT Y ETIQUETA y LIVE
SPORTSWEAR oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de la opasicion, se percibe que entre las mismas existen elementos
que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede

llevar ranto a la confusién directa (tomar una marca por otrva) como a la indirecta (considerar que

ambas tienen wn mismo origen de produccion). - et

i

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico 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
productos y servicios totalmente relacionada de la clase 25 y 35,10 que nos dala pauta que
la oposicién sea declarada procedente, —--—e-omeeeeoo- -

Que, ademis el oponente LIVE SPORTSWEAR ya es una marca registrada en nuestro
pais con Registro n°/574.981 en la clases 25, este registro le otorga prioridad y proteccién
legal, lo que refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de LIVE SPORT, -—-escooceeee

L]
' Que; resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn considera que la marca

solicirada no rcﬂn\bxlas condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

Iy

,fhm;edad;\sispecialidﬁﬁ y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -
[ ] \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO
DIANA LESMO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIVE SPORT
Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “”

del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.-----s---ceseeenee -

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

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

interés en sustentar la oposicion. e

Que, en ral contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la pmf:il:-iciancs establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que comstituyan una reproduccion imitacion, tradwuccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de stgnos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conacido el signo”. s R i

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® 1.294/95 y no reiine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar ¢l Dictamen n.* 32/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la

oposicion dtdu:ida por corresponder asi en derecho. weesecsaes

.-".

_,f” . ™ Por tanto,
/1A mﬁgscmm DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
: RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO
DIANA LESMO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIVE SPORT
Y ETIQUETA”, CLASE 35,

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por LIVE
ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre
oposicion al registro de marca “LIVE SPORT Y ETIQUETA™ clase 35, Expediente n®
2384725 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO--- i

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la Eﬁarca “LIVE SPORT Y
ETIQUETA” clase 35, Expedlcntc n® 2384725, mllclradu pg{{GREGDRID DIANA
LESMO. .- - - : \

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. . : f. 2 2
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAFL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO
CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO
JAVIER. MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y
ETIQUETA, CLASE 41,

Asuncién, 15 SEF 2075

L

VISTO:

El expediente caratulado: MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO
CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO contra FRANCISCO JAVIER
MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ sobre oposicién al
registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 41, y. <---r-rmsmrresmeeemaemscaecaceen

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC
PJC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a solicitud RUTA V 21 MC PJC en las

‘elases 35 y 39, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles.-----mmmveaee ' R e T _—

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

" Articulo 15%.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de Ja rrﬁs'r-:ia"y‘_a cjercer ante los érganos 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 :ﬂ'gﬁq que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cu:}quf:rz st la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

=0 \

)
; £
[ Il \ / /“\,_J/ .
B I|III I'.l. z.f”fvf' ¥ y ¥
== -I |- T.;.‘-".I . '-y ).II b .’//. ~
o ~ )
= 11K1‘ . ______,.f\’k\k Piginalde 6
Y, f = ‘!'. 'II;
Wb B If:



§ ™ GOBIERNOpg1 | DIRECCION NACIONAL
# PARAGUAY | i tetot

Resolucién D.AM.L n, ° D G U 9 S 5

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAFL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BARFIRO, HUMBERTO DOMINGO
CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO
JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y
ETIQUETA, CLASE 41.

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

velando siempre por el intenés general. e

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

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

Que, en ese orden de ideas, 3 atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administritiva 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. oo

Que, los solicitantes manifiestan contar con prelacién en el derecho sobre el signo,

invocando una presentacion realizada en fecha 21 de mayo de 2024.-----r-memeemremncae e -

Que, sin embargo, conforme a lo manifestado por los oponentes resulta necesario
destacar que el propio solicitante deb registro renuncié voluntariamente a su cargo de
presidente en fecha 08 de mayo de 2024 dentro de la entidad que ostentaba la titularidad
originaria,“Asimismo, consta que con fecha 10 de julio de 2024 fue definitivamente
desvingulado por faltas graves, lo cual importa la pérdida absoluta de toda relacion juridica,

emn}fmicn ¥ TEPIESENTALIVA COM GIUPO. ~mmrmr e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO
CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO
JAVIER. MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y
ETIQUETA, CLASE 41.

Que, resulta pertinente sefalar que las alegaciones formuladas por los oponentes no
constituyen meras manifestaciones, sino que se encuentran debidamente respaldadas con las
pruebas producidas y admitidas dentro del periodo probatorio, lo que otorga plena eficacia

juridica a sus argumentos y robustece la validez de la oposicion interpuesta,--—----eseeceeeeeeee

Que, en este sentido, la solicirud planteada en autos constituye un ejercicio indebido,
obstructivo y carente de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el
imbito de la propiedad industrial. -

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actia con la
intencién de ebstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial con

- L * } = " .
el cual no mantiene relacion juridica ni econémica,---eer--

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostiene gue el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo” (Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial’, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Ferndndez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad

;
ind?strial. e e e A A B B e
& b

4 Que, el hcch\? de que el solicitante de la solicitud de registro, haya renunciado

,'i'ﬂ[“n“ﬁﬁmmw a la presidencia el 08 de mayo de 2024 y, posteriormente, haya sido

(T
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAFL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BARFEIRO, HUMBERTO DOMINGO
CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO
JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y
ETIQUETA, CLASE 41.-

desvinculado ¢l 10 de julio de 2024 por faltas graves, elimina cualquier vinculo jurfdico que

pudiera justificar su interés sobre el Signo. e

Que, en consecuencia, la presente solicitud de registro constituye un acto de mala fe,
carente de sustento juridico vilido y orientado tnicamente a obstruir el ejercicio del derecho
de quien si posee interés real, legitimo y actual en la explotacién de la marca. -

Que, ¢l principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
y se proyecta de manera especial en el dmbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos
en contradiccion con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. - —eeeeem e

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién 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 el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

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

del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas., oo

Q’Lié, en tal cantexto 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

__;r:'gli{.rmr.:r tomo mamz:) los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
f 1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARCOS_RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO
CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO
JAVIER. MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y
ETIQUETA, CLASE 41,

transiiteracidn o transcripcion 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 y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocide el e S S

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 retine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.° 389/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.——-eerorm e -

Ll

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ,
RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO
CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO contra FRANCISCO

_ JAVIER. MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ

sobre oposicidn al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 41,
/Expediente n° 2440679 solicitada por FRANCISCO JAVIER. MONTIEL TORRES Y

/ / FFDERICDJ&:\-WER VAZQUEZ RODRIGUEZ.-----rmereeremrmaeaenaee

| |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO
CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO
JAVIER. MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y
ETIQUETA, CLASE 41" — o

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca, KfJTﬁ Va1 MC PIC
Y ETIQUETA clase 41, Expediente n® 2440679 solicitada pnr*FRAN(‘ ISCO JﬁV[ER
MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER ‘MFAZQUI:Z RTDR.IGUF? ----------- -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, ~---eeieeeeeui -.

z ..', am; Y1 ﬁLVﬂENGA S Aiuaz
o ﬁ"-]:.‘l‘mzs:tnn-r:4,
: " IJlm:ﬂé:‘i de Asuntns Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 39, :

Resolucion D.AM.L n.

Asuncidn, 15 §E P 2075
VISTO:

El expediente caratulado: FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO
JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS
RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO
DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposicin al
registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 39, e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC
PIC Y ETIQUETA, solicitada paraa clase 39, en base a solicitada con anterioridad RUTA V 21

MC PJC en la clase 41, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. 2O O B — )

ue, en uso de las arribuciones otorgadas por la lev' a esta dependencia administrativa, al
g P ¥ P

momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

' Articulg 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 rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guden ]ﬂmnbaus derechos. Asimismo concede ¢l derecho 2 oponerse al registro v al uso de cualquier
orro s 'g‘nn que pueda 1qduc=r directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
cuaiqtucm sea la clase en ;}uc 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 FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO ARFVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 39,

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la lev r latoria,
En q

velando siempre por el interés general, —eememsme 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, —-—--—-

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

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

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

Que, los oponentes manifiestan contar con prelacién en el derecho sobre el signo,
invocando una presentacion realizada en fecha 21 de mayo de 2024. S

Que, sin embargo, conforme a lo manifestado por los solicitantes resulta necesario
destacar que el propio oponente renuncié voluntariamente a su cargo de presidente en
fecha 08 de mayo de 2024 dentro de la entidad que ostentaba la titularidad originaria,
Asimismo, consta que con fecha 10 de julio de 2024 fue definitivamente desvinculado por
faltas .ﬁwﬂ lo cual importa la pérdida absoluta de toda relacién juridica, econémica y

Y
rfprc:f::miti_m CON €] BIUPO. e
ff \ |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 39

Que, resulta pertinente sefalar que las alegaciones formuladas por los solicitantes no
constituyen meras manifestaciones, sino que se encuentran debidamente respaldadas con las
pruebas producidas y admitidas dentro del periodo probatorio, lo que otorga plena eficacia

juridica a sus argumentos y robustece la validez de la OPOSICION INTETPUESTA. ~—rmmrmrmseremes e

Que, por tanto, la alegacion de prelacién carece de eficacia juridica, en tanto al momento
de interponer la opasicion el oponente ya se encontraba completamente desligado de la entidad, y

por ende desprovisto de legitimidad para reclamar derecho alguno sobre la denominacién,

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicion debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicién en un acto abusive, contrario a la
finalidad del sistema marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccién (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad
B T e e R s e S B L S e R B Aoraes

Que, en este sentido, la oposicién planteada en auros no persigue la defensa de un
derecho real sobre la marca, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo y carente

de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el dmbito de la propiedad
industrial.--- et e S o e A

; Que, la mala fe en materia de marcas sc configura cuando una persona actia con la
lntcnctl;‘rn de nhsta*:uhzar ln]ustiﬁmdmentc el registro, aprovecharse de manera indebida
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 39, eenes

de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial con

el cual no mantiene relacién juridica ni econémica. e — -

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo” (Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Ferndndez-Novoa advierten que la mala fe en mareria marcaria
debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial. -—-- - e -

Que, en ¢l presente caso, se observa que la oposicién no estd orientada a la proteccion de
un dérecho legitimo, sino a entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada. El hecho de
que el oponente haya renunciado veluntariamente a la presidencia el 08 de mayo de 2024 ) A
posteriormente, haya sido desvinculado el 10 de julio de 2024 por faltas graves, climina

cualquier vinculo juridico que pudiera justificar su interés sobre el signo. —-——-reeeeeeeeeeee

Que, en consecuencia, la oposicién constituye un acto de mala fe, carente de sustento
jurfdico vdlido y orientado tinicamente a obstruir el ejercicio del derecho de quien si posee
interés real, legitimo y actual en la explotacién de la marca, -

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado

y e proyecta de manera especial en el dmbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAFL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 39, .

en contradiccién con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, e

Que, se puede notar que s solicitud de registro ¢s 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. - L -

~ 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 1ina marca. —--———-eereremeree - s

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al puiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 387/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
derecho, e -

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

/| Pigina S de 6
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POR LA CUAL SE nﬁcm“imnﬂcnnmﬂ Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 39.-—- -

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ
RODRIGUEZ contra MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAFL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO
DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposicion
al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 39, Expediente n®
2460032 solicitada porsMARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO
DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO oo

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 39, Expediente-n® 2460032 solicitada
por MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RﬁPﬁEL GENZ.ALEE
RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERT‘D DDMINGD

CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO. - ‘l
Articulo 3.- N{)TIF[QUESE por cédula. ﬂ-——ﬁ"—--—,'i—*""Jl- ------- J. e »’Z ““““““
_-:'iL' H ' \ l).-' 4 L . 4 f{\\“_/
P !"f. \
BG.JADIYT ALVARENGA SUAREZ
\ i ;f \  Directora

‘\{ . Dm:ﬁr.mn dc Asuntos Marcarios Litigiosos

e -
e —
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncién, 15 SEp 2{}25
VISTO:

El expediente caratulado: FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO
JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS
RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO
DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposicion al
registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 35, Y, wmns et

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC
PJC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a solicitada con anterioridad RUTA V 21
MC PJC en la clase 41, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.—--————— B b s B -

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

' Articulo 15°.- El registro de una marcehecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al uso
:xciuaim‘df'ﬁ_:ﬁiihﬁ{ ¥ @ cjercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien lesione st derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente 1 confusién o asociacion entre los productos o servicios

ierasea la cl e Aguren, si ue tengan relaci ellos,
f}ul]' uiera s ase en quie figuren, siempre q gan relacidn entre ellos
\ I
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POR LA CUAL SE DECLARA-IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

velando siempre por el interés general, - o - -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.------- ommas - —

Que, los oponentes manifiestan contar con prelacion en el derecho sobre el signo,

invocando una presentacidn realizada en fecha 21 de mayo de 2024, -—eeeeeoee e

Que, sin embargo, conforme a lo manifestado por los solicitantes resulta necesario
destacar que ¢l propio oponente renuncié voluntariamente a su cargo de presidente en
fecha 08 de mayo de 2024 dentro de la entidad que ostentaba la titularidad originaria.
Asimis smo, consta que con fecha 10 de julio de 2024 fue definitivamente desvinculado por
faltas graves, lo cual importa la pérdida absoluta de toda relacién juridica, econémica y

_"rtprescntatwa con el gn.ip-:r S S e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEQ AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, resulta pertinente sefialar que las alegaciones formuladas por los solicitantes no
constituyen meras manifestaciones, sino que se encuentran debidamente respaldadas con las
pruebas producidas y admitidas dentro del periodo probatorio, lo que otorga plena eficacia

juridica a sus argumentos y robustece la validez de la oposicién interpuesta, «----—---eeeerrrreev-

Que, por tanto, la alegacion de prelacidn carece de eficacia juridica, en tanto al momento
de interponer la oposicidn el oponente ya se encontraba completamente desligado de la entidad, y

por ende desprovisto de legitimidad para reclamar derecho alguno sobre la denominacién.

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicion debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicion en un acto abusivo, contrario a la
finalidad del sistema marcario, ¢l cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccién (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad
Industrial”, 2011) cememeeeeee e

L ——

Que, en este sentido, la oposicion planteada en autos no persigue la defensa de un
derecho real sobre la marca, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo y carente
de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el 4mbito de la propiedad

industrial. s e e e e e =,

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actda con la
intencién de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida

=" AI{A) ! . : ;r-f' Pigina3 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 35.—

de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial con

el cual no mantiene relacién juridiea ni econdmica.————-r------eemeeev -—

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo” (Barbosa, D.B, “Propriedade Industrial”, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Fernindez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria
debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial - e

Que, en el presente caso, se observa que la oposicién no estd orientada a la proteccion de
un derecho legitimo, sino a entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada. El hecho de
que el oponente haya renunciado voluntariamente a la presidencia el 08 de mayo de 2024y,
posteriormente, haya sido desvinculado el 10 de julio de 2024 por faltas graves, climina

cualquier vinculo juridico que pudiera justificar su interés sobre el signo, «eeeeeeeeoeeeeeeooo
]

Que, en consecuencia, la oposicidn constituye un acto de mala fe, carente de sustento
juridico vilido y orientado tinicamente a obstruir el ejercicio del derecho de quien si posee
interés real, legitimo y actual en la explotacién de la marca. - — —

I,Que_. ¢l principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado

y se pfay;:cta de manera especial en el 4mbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

. } L Pigina 4 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC

Y ETIQUETA, CLASE 35—

en contradiccidn con este principio cunﬁgura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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 reune los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.-- R

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

de una marca, ——-cmmemmame e o e

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
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 388/25 emitido porla

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

derech. s e e e - s
/ ' Por tanto,
f;” LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
[\ | RESUELVE:
f 4
|I I| /
! /
""f;.: - f h ‘
_F/
[ ™
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y
FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMON CANO
LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO
BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS
AGUERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC
Y ETIQUETA, CLASE 35. -

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ
RODRIGUEZ contra MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO
DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposicién
al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 35, Expediente n®
2460025 solicitada por MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL
GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO
DOMINGO CANETE BENITEZ Y ELISEQ AREVALOS AGUERO -s-rerrersmcacaeceee

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2460025 solicitada
por MARCOS RAMON CANO LEDESMA, LUCAS R.J".Fﬁ.EL GONZALEZ,
RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMEERIG DOMINGO
CANETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERQD.- . e

|
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, - A i} I j. ...........

ﬂ.LVARENGA SUAR.EE
. Directora

\___ﬂ:mc_gd‘r( dmﬁsuntus Marcarios Litigiosos

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV. CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA
S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “W Y ETIQUETA”,
CLASE 06. =

E CFD o
Asuncion, J otf "025
VISTO:

El expedience caratulado: INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV, contra
EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
(ECOMIPA §.A.) sobre oposicién al registro de la marca W Y ETIQUETA clase 06, y. o

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “W Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca W WALWORTH en la
clase 06, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. - . e

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

velando siempre por el interés general.

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

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

! Artjéalo 15°.- El'registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
m:'/l(lsi'm de la mismd y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cghtra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ra signo que pueda ipducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
ualcii.;l.i_:m sea la clase :} 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 INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV, CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA
S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “W Y ETIQUETA”,
CLASE 06.

¥
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 constiruir una marca, e

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

corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite yla
[ L

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

marca previstas en la Ley de Marcas ----- e i R A

Que, al cotejar las marcas solicitada W Y ETIQUETA y W WALWORTH oponente, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
aposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonérico, 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 produccion). - = -

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico 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 06 (Metales comunes y sus aleaciones, materiales de
construccion metilicos entre otros) , lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.—— - - s

7 Que, ademds el oponente W WALWORTH Ya es una marca registrada en nuestro pafs
/con Registro n°/609.617 en la clases 06, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo

'qux_: refuerza su pu&licién en la oposicién contra la solicitud de W Y ETIQUETA «-—--emeemereree
\ lI . .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV. CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA

SA.} SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “W Y ETIQUETA",
CLASE 06.-—-

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marea
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, estd Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas, -

ue, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
g 4

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

interés en sustentar la oposicién----- S e s

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el ﬁ:r_t. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reprodwcciin imitacion, traduccion,
transiteraciin o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoviamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 3 registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tereero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por ol cual se
bubiese becha conocido el signo”.- -

/ Q_uf:. por k{exprcs:da y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
ireccidn considera qpe la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

[ estipuladas en la Lr:}-'l 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 INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV. CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA
S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “W Y ETIQUETA”,
CLASE 06. .

corresponde confirmar el Dictamen n.* 568/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. T me——

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
INDUSTRIAL DE VALVULAS SA. DE CV. CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA  MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
(ECOMIPA S.A.) sobre oposicién al registro de marca “W Y ETIQUETA™ clase 06,
' Expediente n® 2312077 solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA
PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA §.A.).-eommmeemeemceeeeeeee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “W Y ETIQUETA”
clase 06, Expediente n® 2312077, solicitada por EMPRESA CONSTRUGTORA
MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA §.A.).----mmoenee | —

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ----froemmieoooechoo o AT

AR by o4
-JADEYT ALVARENGA SUAREZ
i ,_: \ Directora— f _

on de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 4 de 4



" % GOBIERNOpgy PIRECCION NACIONAL
Ls PARAGUAY | brreiscrort

Resolucién D.A.M.L n. ° 0 S G 9 9 0

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV. CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA
$.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “W Y ETIQUETA”,
CLASE 06.

Asuncidn, 15 u—l-. Eﬁa
-~ VISTO:
El expediente caratulado: INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV. contra

EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
(ECOMIPA 5.A.) sobre oposicion al registro de la marca W Y ETIQUETA clase 06, y.-wcew-emero-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “W Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca W WALWORTH en la

clase 06, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. e s RS

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 2 esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. Rt T

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

' Artigiilo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
:x-ci:iswu de la misma y 3 ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mﬁ.ua quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
/ q‘cm signo que pueda mdur;lr directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
lFLIinIJIm s¢a la clase en q?f 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 INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV, CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA
S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “W Y ETIQUETA”,
CLASE 06.

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

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada W Y ETIQUETA y W WALWORTH oponente, s¢
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 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). - i SR

Que, en razdén de las identidades existentes entre la marea solicitada y la oponente, ¢l
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 06 (Metales comunes y sus aleaciones, materiales de
construccion metdlicos entre otros) , lo que nos da la pauta que la oposicion sea declarada

procedente.-—----—----emeem = s S e

Que, ademis el oponente W WALWORTH ya es una marca registrada en nuestro pais
con Registro n°/609617 en la clases 06, este registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo
due fefuerza su posicion en la oposicidn contra la solicitud de WY ETIQUETA ~--eeeeeeceeeenn
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV. CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA
S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “W Y ETIQUETA”,
CLASE 06,

Qué, resulta evidente la identdidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones basicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, 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. -as

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

interés en sustentar la oposicion, -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signor-que constituyan wuna reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencee a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro  fuesen susceptibles de cansar
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®, -

/ Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vi gente, esta
._Dir,é:ciﬂn considera q&-"." la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

* esrlﬁpuladhs en la Ley |n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE CV, CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA

S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “W Y ETIQUETA",
CLASE 06.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 563/24, de la Jefatura de la Segunda 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
INDUSTRIAL DE VALVULAS SA. DE CV. CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
(ECOMIPA S.A.) sobre oposicién al registro de marca “W Y ETIQUETA” clase 06,
Expediente n® 2312084 solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA
PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.),

Articulo 2.-  RECHAZAR L solicitud de registro de la sfarca “W Y ETIQUETA”

clase 06, Expediente n® 2312084, solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA

MINER A PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA/(EGOMIPA S.A.).-r—erprrerre
JEOMIN

L | |
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. oottt
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC ITDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

Asuncion, 1 5 SEP 2025
VISTO:

El expediente cararufzdn; ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR
SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposicién al registro
de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 31, ¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO
BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 31, en base a la
marca solicitada con anterioridad, AGROPLAS ELECTROPLASTIC en la clase 35, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles, -—----—--—-eceremmro-

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.

" Articulo 15", El'registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma 'y a cjercer ante los organos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mf!;l‘f:r: quien lesione sus'derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier

-EZ:: signo que pueda indf}:ir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
ualquicra 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 ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31,

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 ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. e ST

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca AGROPLAS ELECTROPLASTIC solicitada con
antcﬁnri-dad en la clase 35 protege servicios tales como: “Importacion, exportacidn, venta de todo
tipos de carpas”. Por otro lado, la marea solicitada AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO
(SLOGAN) en la clase 31, protege productos: “verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutas
[frescas; frutos secos; granos de siembra; semillas; semillas de siembra; dvboles * La diferencia de los

Que; conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

marcas, €s necesario analizar si existe un riesgo de confusion en la mente del consumidor medio al

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso. al observar la estructura y ¢l

‘“-1:- A : Pigina 2de §
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
-ACCION DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

confusién directa o indirecta. Ademis, el puiblico objetivo de cada marca es claramente distinto,

lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado. P —

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas en pugna en la clase 35 y
31, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos
protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad ¥y
especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes

argumentos jurfdicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.

* *  Que, ahondando atin mis en el anilisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo claras
diferencias entre los productos por un lado y servicias, por otro gue amparan dos mareas en conflicts,

no i¢ requicre entrar @ analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya que los

- LI ] M " »
consumidores no se confundirdn si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado™ —eeeeeeeeeeeeee .

Que, a 1&3 marcaria establece que la coexistencia de marcas es Ensibl; siempre v cuando

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad v publico objetivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusion o asociacién errdnea.--——--—- eres

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

Il . I
# M@DEC#, Carmelo. D:rcchb paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncién. pdgs. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

articulo 2° de la Ley de marcasn @ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. - - S

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. T TN

Que, esta Direccidén 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 confirmar el Dictamen n° 3/25 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
derecho. - e s o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

~ Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar 2 la accién deducida por
ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA
NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposicién al registro de la marca
AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 31,
Expediente n® 2088212 solicitada por MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA
NOELIA FLORENTIN TONIOLO e rmoanmeoeeeens

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 31,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOFLIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

1B
Resoluciéon D.A.M.L n. ® e

NOELIA FLORENTIN TONIOLO,--emeenea-

Expediente n® 2088212 solicitada por MARIO VICTOR SUA,REZ PETRY YAIJCIJ‘L

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - 1

YIYT ALVARENGA
' ) Dlrccmra
\,%\“-D:recmﬁ-n,ﬂc Asu ntos Marcarios ngms::-s

=
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOFLIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35,

Asuncién, ] § [fp 2005
VISTO:
El expediente caratulado: ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR

SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposicién al registro
de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, V-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO
BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la
marca solicitada con anterioridad, AGROPLAS ELECTROPLASTIC en la clase 35, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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.

* Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la-fhisma y a ejercer ante los érganos 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 inducit directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
gualquicra sea la clase en que ﬁgun:n siempre que tengan relacion cnere ellos.

s Piginaldes
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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 piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el analisis 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 PIE";"iSI’.ﬂS €n Ia LC}’ dl: Marcas. =

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca AGROPLAS ELECTROPLASTIC solicitada con
anterioridad en la clase 35 protege servicios tales como: “Importacion, exportaciin, venta de todo
tipos de carpas”. Por otro lado, la marca solicitada AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO
(SLOGAN) en la clase 35, protege servicios: “Servicios de importacion-exportacion, compraventa y
comercializacion de productos del campo tales como verduras, bortalizas y legumbres freseas y frutos

secos en todas sws variedades ¥ presentaciones”. La diferencia de los sectores v la naturaleza de los

rvicios es  significativ ue permi oncluir que ambas marcas coexistr

pacificamente sin generar confusién entre los consumidores. -

* Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusidn en la mente del consumidor medio al

aclquift;r los productos o servicios que ambas ofrecen, En este caso, al observar la estructura y ¢
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

confusién directa o indirecta. Ademis, el publico objetivo de cada marca es claramente distinto,

lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado. cene

Que, no existe ninguna posibilidad de confusion entre las marcas en pugna en la clase 35,
debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por
nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que

pueden eventualmente justificar su rechazo,----e--- T —

Que, ahondando atin mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo daras
diferencias entre los productos por un lade y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,

no se requicre entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundivin si ambas marcas Hegan a coexistir en el mercado™ ~——eemreeeeeevee
Que, la I::g marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre v cuando

LIEMN Se

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y piblico objetivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusion o asociacion errdnea. -

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y rotalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente

solicitud de-t rtglsm:- no s halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

L J \ |
¥MODICA, Carmelo, Derechg paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncién. pégs. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

articulo 2° de la Ley de marcas n ® 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. — S

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 MIANCE, memmemmmns soma oo s . .

e L T e S ——

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
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 2/25 emitido por la

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

(o1 o 11 O — - ik s
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA
NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposicion al registro de la marca
AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35,
Expediente n® 2088213 solicitada por MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA
NOELIA FLORENTIN TONIOLO oo ==

/ Articulo 2.- ﬁISPUNER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35,

.'I l-(--
AR P
W N - :
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FLECTRO PLASTIC ITDA. CONTRA MARIO
VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS m BUENO DEL
CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Expediente n® 2088213 solicitada por MARIO VICTOR SUAr'l{EZ PETRY Y achm

NOELIA FLORENTIN TONIOLO. -
| | J o
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por obdula, sttt g
( .mb : mALVARENGasmEz
' o1 Directora
\;_ . D1r::::::l&;ﬁ'd= Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT
CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “B
BILLI JEANS”, CLASE 25.

Asuncion, 1 5 CEP EEIEE\
VISTO:

El expediente caratulado: DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT
contra SUNG JUN LEE sobre oposicién al registro de la marca, B BILLI JEANS, clase 25,

}.r_..-.. o . e b e oo i i i e st i s 2

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca B BILLI JEANS
solicitada para la clase 25, en base a la marca PORSCHE Y ETIQUETA en la clase 25, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lnEj,:l 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

' Articule 15%~El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
:xc'lusivzftfc la misma,y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

. - ) . - ] "
;‘jg uien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o

to-figno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
uaifquicrﬁ‘-ﬁta la clase 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 DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT
CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “B
BILLI JEANS”, 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, —---ce-ew.

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.—--- L G e S R

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada B BILLI JEANS y la marca oponente PORSCHE Y ETIQUETA
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: B BILLI JEANS (solicitada) vs. PORSCHE (oponente),
en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y
efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrdn 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

pnsil:ri}'rﬂad de confusidn entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su
/! y .
jynto elementas alsladag
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR. DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT
CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “B
BILLI JEANS”, CLASE 25.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestid ben ser analizadas
conjunto, si ificiales desmembraci e forma sucesiva simultinea v, el resul
ralahoraded r 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, ---re--eoeo

Que, al profundizar en las diferencias entre B BILLI JEANS (solicitada) vs. PORSCHE Y
ETIQUETA (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista

griﬁm como auditivo, leﬂmillmupmdﬂmmmunﬁ;ﬂmuummm_dmmn

nn_a_p_amr_dc_:kmsnm_mhdm En este caso, las d1&rcnc:z.s gmﬁcas ormgriﬁcas y ﬁ::rnén-:as

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

impresién general claramente diferenciada, oo

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

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

inconveniente legal. - e

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas
arti culn/i.‘“ de la Ley de marcas n ® 1.294/98, y que retne los requisitos de novedad, especialidad y
orrlgf ?ﬂldad - - e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT
CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “B
BILLI JEANS”, CLASE 25.

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 359/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

B B e crrerr e anmssemessesaR—ma=y==ssm———————a

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT contra SUNG JUN LEE
sobre oposicidn al registro de la marca B BILLI JEANS , clase 25, Expediente n° 2364677
solicitada por SUNG JUN LEE. - -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de [rimi:f. la ;;;Iicil:ucl de rcgisi‘m de la
marca B BILLI JEANS, clase 25, Expediente n® 2364 sﬂhcltada pnr SUNG JUN
| ) 21 Sy ——— - e' s

P
i

Articulo 3.  NOTIFIQUESE por cédula, -—---- ri..f,_
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICION A LA MARCA AMORARMA Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N°
2162886 cn la oposicion N° 21111867, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI
TRADING CO., LTD.

Asuncion, 1 f CFB 9p
k. LN ul

&
VISTO:
El expediente de oposicion contra la marca AMORARMA Y ETIQUETA, clase, 3

expediente N° 2162886 cn la oposicion N° 21111867, INTERPUESTA POR YIWU
LEIRUI TRADING CO., LTD.--------- ot

CONSIDERANDO:

, Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de mareas, 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,--———-—-oeeeeeeee

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, ---------=sessmmmcemmm-

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

Articulo 1.-  DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la opoesicion N°
21111867, deducida contra la marca AMORARMA Y/ ETIQUE‘IA clase, 3

expediente N° 2162886 en la oposicién N° 21111867, lerPUEaTmmR YIwu
LEIRUI TRADING CO., LTD.

|' =% ;
Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. 4 IR .
o ‘“g |

Directora' /
receion d‘f.- Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICION A LA MARCA NEEDFEEL Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N°

2162862 en la, OPOSICION N° 21111864, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI
TRADING CO., LTD.

Asuncion, 16 SEP 2005
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca NEEDFEEL Y ETIQUETA, clase, 3
expediente N° 2162862 en la, OPOSICION N° 21111864, INTERPUESTA POR
YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de mareas, v de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C., se operard la Caducidad de la Instancia en toda clase de Juicio,
cuando no se¢ instare su curso dentro del plazo de 6 (Seis) MESES. =~ oeemeeoceeeeee.

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. --———----=---c-coee-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE: T
Fa
Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la oposicién N°
21111864, deducida contra la marca NEEDFEEL Y !;?I‘[Q E:I‘A, clase, 3 expediente
N®2162862, solicitada por IMPORT EXPORT KIENKO CHILE LTDA.-
", |

f

B LT ST < —

\\ =gy Directora _/
« Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. CONTRA BIO X S.ALC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

Asuncidn, s
VISTO:

El expediente caratulado: ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. contra BIO X S.A.L.C. sobre oposicitn a' registro de la marca LEVITAL Y ETIQUETA
clase 30, y. — - e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca LEVITAL Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca LEVIT en la clase 30, por lo que

torresponde 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

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

velando siempre por el interés general. w-

Que, tal como lo expresa el Art. 1 = 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 regi-tro dc 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 [amisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesiohe sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ofro signo que puc&? inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/ .;,r-i]:lquf;:ra seala clasr:ll en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellas,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. CONTRA BIO X S.A.LC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, ---—— 5

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde 2 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. ae - -

Que, entre las marcas en pugna: LEVITAL (solicitada) vs. LEVIT (oponente), en
cr:mjunm 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 més adecuada ¥
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y
efectiva ranto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

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

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

lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el piiblico consumidor, -

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada LEVIT en la clase 30 protege
exclusivamente productos tales como: “galletitas, pastas, arroz, barinas, productos de pasteleria’”.
Por otro lado, la marca solicitada “LEVITAL” en la clase 30, protege productos: “Levadura para

nsutricion humana.”. La diferencia de los sectores v la naturaleza de los productos es significativa,

lo ite concluir que ambas marcas pueden istir pacificament nerar confusidn

& 9 :
?ﬁtr: los conSuMIdores. e

f Que, corjurm: a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

| 1
] rnarq:.ls,. €5 NEeces

rio analizar si existe an riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. CONTRA BIO X S.AILC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30,

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estrucrura y el

oque de los ctos que protégen ambas marcas, se conclu 0 existe ries no
de confusién directa o lndzmgg_g Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente
distinto, lo que elimina cualquies Pm:bahdad de conflicto en el mercado.-———reeeee

Que, no existe ninguna ppsibilidad de confusién entre las marcas LEVITAL solicitada en
la clase 30, y LEVIT , rcg;isrta;-:ia en la clase 30, debido especialmente a la diferente
naturaleza de los productos protegidos por las mismas. 1.a marca solicitada cumple con los
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se

encuentran  suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su

rechazo. - —_— i e e

Que, es importante sefialar que la marca solicitada LEVITAL 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 gr'iﬁcm, 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 oposicién.---------- - e

OPONENTE

Pigina3de s
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. CONTRA BIO X S.AILC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

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

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

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

de una marca. =

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al ptblico 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® 339/25 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra BIO X 5.A.LC.

sobre oposicion al registro de.la marca LEVITAL Y ETIQUETA clase 30, Expediente n®

s 2381983 solicitada por BIO X 5.A.L.C..
/ Articulo 2.- DISPONER: la _prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
 marca LEVI TAL Y ETIQUETA clase 30, Expediente n® 2381983 solicitada por BIO X
S.ALC.

b4 Pigina 4 de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS mnusnma E COMERCIO
LTDA. CONTRA BIO X SAILC. SOBRE OPOSICION A‘,E REGISTRO m—: LA
MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, - oot > e
/_-r ¥ #
f{’-‘f_. 4 J-. N/ S/
(&, )4
I3 ALVARENGA SUAREZ

| : } HDHecmra
\G, D,rm,.jgfde A,sunms Marcarios Litigiosos
e = \

"'-\.‘__o-l
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 09.

Asuncién, 16 oFp 908
VISTO:

El expediente cararulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
5.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposicion al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA
DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase
09, y. — -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE,
SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y
ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD
ANONIMA en la clase 09, 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 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,

welando siempre por el interés BENETal, e

! Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
c:n:]u.iwu de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mnﬁ:,qUIEn It:slm sus derechos. Asimfsmo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
orrg’signo que pucda sinducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
{/ﬁqm’m sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

4 —ﬂ'}\ g \_;f-"\/ Pig'[n: 1de§
Nex =) X



':* GOBRIERNO per nllnFﬂniﬁm NACIONAL
(2 PARAGUAY | Rimorimis

Resolucién D.AM.Ln.® [E [.E 3 Ej g 7

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
$.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 09.

. 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 piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.—-—- - _

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada DOCUSATE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS
ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA ¥y la marca oponente DOCUMENTA
SOCIEDAD ANONIMA 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicirada) vs.
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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
Eﬁiﬁ’disﬁncion es'permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos

felevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

e Pigina 2 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
§5.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 09.

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

podrdn 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 representacidn de las mismas en su
£onjunto y no por sus elementos aislados. ——--—rrerrererrmemmsee e

'Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposicion), las marcas en cuestion deben ser analizadas en sy

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva v no simultdnea y, el resultado que
arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs.
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del

/ impacto general qw;h: la denominacion produce en el consumidor medio, Fs erucial considerar la

rtrrdkd&gi de los signgs, sin detenerseen elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
'ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S:A.) CONTRA EXCELSIS S.A, SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 09.

VAFIas MArcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre sgnos que, aun compartiendo una raiz comuin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos Sfarmacéuticos. y por lo

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

Que, también cabe sefialar que la mareca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE
GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta
que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Asi podemos
hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea

tnica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene
improcedente.-—-—- ennat - e e

docusafe’v

documentae,

S0OB0RA AN0nma

4 Solicitada Oponente
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 09.

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. — —— e T

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, ¥ que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.---—--—---—-- e

-

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro reine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 340/25 emitido por la

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

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS
S.A. sobre oposicidn al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
/DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 09, Expediente

7 0" 2449504 solicitada por EXCELSIS S.A. -
I|' : .II- |
f'. iz p
Ll 2
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 09.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
marca  DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION- DE~ DOCUMENTOS
ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clasg 09, Expediente n® 2449504
solicitada por EXCELSIS S.A. e i / , SRR \

|! | {l |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

I\, Directora
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos

\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIGN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Asuncidn, 18 oED
{ O oLl 2{]25
VISTO:
El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre opasicién al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA
DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase
35,y. N

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE,
SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y
ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD
ANONIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles.

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

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

velando siempre por el interds general, ——emeesi

' Articulo 15%-El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 1 su titular el derecho al uso
exclusivo,de la misma y.a cjercer 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
otre figno que pueda inducik directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cﬁ:ﬁuicrr;ci la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

J

J
f —
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
- S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
- para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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 ptblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - - =

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada DOCUSATE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS
ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA
SOCIEDAD ANONIMA gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas

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

* Que, entre las marcas en pugna: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs.
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oponente), en conjunto y sucesivamente, 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 mds adecuada y especifica de cada término en contextos

relévantes, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como
r ‘
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35.

conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y
podrin coexistir pacificamente en el mercado. e

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

C ors ISlADS, memreemeemnns i ————— e

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestidn deben ser analizadas en sy
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que

arroje la visidn en conjunt el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

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

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs.
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oponente), se aprecia que las mismas son notables
tanto desde ¢l punto de vista grifico como auditivo. En este caso, las diferencias graficas,
ortogrificas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada

una de ellas genera una impresion general claramente diferenciada.-- -

_Rue, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominaciin produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
rﬂm.-f;daé de los J;_'g;ﬁw, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS §.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35.-

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comiin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dlase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comuin en productos farmacéuticos. ¥ por lo

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

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE
GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta
que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Asi podemos
hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea

tnica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene

improcedente. - = i -

docusafe v

documentas,

sacirgdad anorma

R Selicitada Oponente

. (o, -_.:-. .-_. : \J’_\_\_\\‘-'_'j'__z
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
§.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35.

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 ningin inconveniente

h:g:.l, ----- . i g

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, gorresponde confirmar el Dictamen n® 338/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. po

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS

§.A. sobre oposicidn al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE

: ,DDCUMENTDS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, Expediente
;; n lﬁﬂiﬂ%nllmada por EXCELSIS S.A. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
5.A.) CONTRA EXCELSIS §.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35,

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud-de registro de la
marca  DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS
ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, F,;Pedmme n®\ 2449507
solicitada por EXCELSISS.A. e .f ------ e

: 7 ]
' Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, - b SO, /’ ...........

. T \\\W
feFe ;a\ingﬂ ALVA];ENG SUAREZ
xID1rccmra >
--Dimp@'itﬁ?"d: Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 42.

Asuncion, 16 SEP 05
VISTO:
El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
5.A.) contra EXCELSIS S.A. sabre oposicion al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA
DE GESTION DE DDCUMENTDS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase
42,y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE,
SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y
ETIQUETA solicitada para la clase 42, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD

ANONIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son
o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la !qr’ 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 sicmprc por el interés gi:nfra], ..............................

-

' 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
cunrr} quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

' signo que puedainducir directa o indirectamente a confusidén o asociacién entre los productos o servicios
t;tl,izlqmeru sea la clase 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 DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 42.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico 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. L S i

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada DOCUSATE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS
ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA
SOCIEDAD ANONIMA 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) ws.
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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 f[fstincianca pﬁr‘nite una urilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos

relevantes, pmrnmricn 0 asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

/ .'
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 42.

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

pndrin coexistir p&cfﬁcnnente en el mercado. e

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

doctrina y la jurisprudencia marcarid 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

njunto 08, wemann ares

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

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestion deben ser analizadas en sy
conjunto, sin artificiales desmembraciones. de forma sucesiva y no simultinea v, el resultado que

arroje la visidn en conjunto es el criterio que d

rimar a la hora de determinar si

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, <o -

Que, al profundizar en las diferencias entre DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) ws.
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oponente), se aprecia que las mismas son notables
tanto desde el punto de vista gra:.ﬁcn como auditivo. En este caso, las diferencias grificas,

ortogrificas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada

una de ellas genera una impresién general claramente diferenciada.—————rermeeomeeee.

:Qu% J orge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
", to general que la denominaciin produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la

rﬁmﬁ:’d&# de los H;Q'?;'p.f, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a

) A

)’/-\‘-‘_,_____,..--"""--.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 42.

varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre si:gfmi que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foncticas y conceptuales. Fsta capacidad es especialmente relevante en la dlase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comiin en productos [farmacéuticos. y por lo
tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementas.” -

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE
GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) cuenta con una etiquera
que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Asi podemos
hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea
tinica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene

improcedente.---—---- - e e e e e i =

docusafe v

documentas,

SOCiedan anorma

f.:"; Safk:'rad;: Oponente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
§.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 42,

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

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

legal. -

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 341/25 emitido por la

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
11 1 o T —

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS
ﬁ’A sobre opesicion al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
/DOCUMENTQS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 42, Expediente

, I/ n° 2449514 mlln:i';ada por EXCELSIS S.A. -

# ")IIII
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POR LA CUAL SE DECLARA-IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 42. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca  DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE~ DOCUMENTOS
ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 42, Eupedir:nt: n° 2449514

" solicitada por EXCELSIS S.A. ll..f.“ e 1| ____________
Articulo 3.- NDT]FfQUESE por cédula. ( } - i ,l va
- l\ ; -.f{:_ e
75 ARG jaipm ALvaqa SUAREZ

fla= ! : ﬁ Directora
Direccidr dh_ﬂsunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 38.

Asuncién, 16 SEP 2008
VISTO:
El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposicién al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA

DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase
38,y e ==

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE,
SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y
ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD
ANONIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles, - - ca -

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

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

velando siempre por el interés general, —-—- e

" Articalo 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 drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quyrh lesione'sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signt que pueda lqduclr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cuil ci'a sea la clase en qu,c 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 DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 38.

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 rcsrri;:ciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.————————— o

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada DOCUSATE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS
ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA
SOCIEDAD ANONIMA 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs.
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de
rcl_:vancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y concepruales, lo que es esencial
para evitar-malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar
estas E]ié:;incinncs permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos

;*r'eie?ﬁn:é's,\ promoviendd, asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 38.

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

podrin coexistir pacificamente en el mercado. S .

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

posibilidad de confusién entre ambas esentaci ismas en

conjunto y no por sus elementos aislados. - i
Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

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

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que
arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

posibilidad de confusién entre las mismas. 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 DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs.
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oponente), se aprecia que las mismas son notables
tanto desde el punto de vista grifico como auditive. 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. ae—

Quﬂ’]'ﬁrEe_ Otamendi sefiala-que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcidn del
:'mpgrjﬁcf Zeneral que la denominacidn produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
Jq:éfidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 38,

varias marcas no son, en principio, suficientes para gencrar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comun, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas y conceptuales. Fsta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comuin en productos farmacéuticos. y por lo
tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos,”—

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE
GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta
que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Asf podemos
hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la etiquera sea

unica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene

improcedente.---- e e i,
docusafe v
documentag,
Solicitada Oponente

M
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS §.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 38.

ue, en base a los entos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no presenta
argum P q P

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

legal. - = e - -

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla 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. cosans e

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 339/25 emitido por la

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder as{ en
ERCh0, <re e esmmermmme s s et g i e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS
A, sobre.oposicién al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE
/~ DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 38, Expediente
// 12449510 solicitada por EXCELSIS S.A. -
|

P : . lll'] ) -
# Lol Fy -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA
S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 38,

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca  DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE _DPOCUMENTOS
ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 38; E;-ped:enrc n® 2449510
solicitada por EXCELSIS S.A. i —

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VELGO” CLASE
06.

Asuncidn,

VISTO: 16 SEP 2075

El expediente caratulado: ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra PASTOR
ROCHE GALEANO sobre oposicion al registro de marca “VELGO” clase 06,

i e

_CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “VELGO",

solicitada para la clase 06, en base a la marca BELGO en la clase 06 respectivamente, por lo que

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso

exclusivo d;,-’ﬂlil:s_mi\}{ 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

ot s -'{i'{['ut pueda indugir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
ualglsiera sei la clase en quk figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VELGO” CLASE
06. —

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 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.- - -

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

_en los planos fonético, visual y conceptual. =

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contests el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia 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 trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los Mechos ﬂcgﬁd@{ 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. ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE

GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VELGO” CLASE
06. =

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

—_

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

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

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

interés en sustentar la Oposicion. - -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del piblico, 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 cawsar
confusion o un riesgo de asociacion con, ese tercers, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su_fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. - -

Que; porla expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direc_(;iﬁh considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
;’stipiﬂadu en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
f L |
= Iru : [ [ | 9
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE

GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VELGO” CLASE
06.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 265/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho. . -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre

oposicién al registro de marca “VELGO” clase 06, Expediente n® 2451446 solicitada por
PASTOR ROCHE GALEANO. - o~ “

r

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de1a fharca “VELGO™ clase 06,
Expediente n° 2451446 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO. +

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. +—T~
|

)
.'{

Jiin
f Dm:ctu-ra
untos Marcarios Litigiosos

Pigina 4 de 4



" GOBIERNO ber DIRECK 10N NACIONAL
PARAGUAY | irstecriar

Resolucién D.AM.L n. ° Sﬁ } G ﬂ 2

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LILLI" CLASE
05.

= Asu.ucidn, -r E E_FP EUEG
VISTO:

El expediente caratulado: AELI LILLY AND COMPANY contra PASTOR. ROCHE
GALEANO sobre oposicién al registro de marca “LILLI” clase 05, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “LILLI”,
solicitada para la clase 05, en base 2 la marca LILLY 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 oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. - wmeen

Que, tal como lo expresa el Are. 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 de lf,mﬁrﬁa ¥ a-gjercer ante los érganos 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 signg’ que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquiera sedla clase en que figpren, siempre que tengan relacion entre ellos.
il | |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LILLI” CLASE
05.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

LILLY, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

procesal. - -

. \'-\.
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

validez ':r;e{::ns argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro, - = iz
Il \ ]
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICIGN AL REGISTRO DE LA MARCA “LILLI” 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 “”
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 opc—sici&n, ...................

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccion fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del E;ibf:'m, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn 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 manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo” - . i

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 366/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

upusicié educic r corresponder asf en derecho.

Por tanto
\ LAD CTCIIU!. DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

'|“1J.L/ 4 /‘
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LILLI” CLASE
05.

RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por AELI
LILLY AND COMPANY contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposicién al
registro de marca “LILLI" clase 05, Expediente n® 2452091 solicitada por PASTOR
ROCHE GALEANO. - - = e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de reglstm)ﬂe la;
Expediente n® 2452091 solicitada por PASTOR R.OGHE G EP;ND -,-

-*-._

2
W
M T

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -/

a4
A o

i

i<

ALVARENGA'SUAREZ

Directora '

_Dimcr?ﬂh’ Asuntos Marcarios Litigiosos
S I.

Pigina 4 de 4



% GOBIERNQ per | DIRECCION NACIONAL
& PARAGUAY | wrrircruar

Resolucién D.AML n, ® “ :! U 3

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Asuncién, 1 7 UED (75
VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS contra ABBAS MOUNIR
MOZANAR sobre oposicién al registro de marca “BRANDS Y ETIQUETA” clase 35,

s s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BRANDS Y
ETIQUETA?, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BRANDS FOR. LESS

clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

=

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar 1 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, —-oeeeeev e Sep.

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

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

! Articalo 15%- El r;:gistrc de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo. de la misma ¥ & ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra, q-.uen lesione sus dﬂcr_hus. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
m:m :ptgm:fr que pueda indugir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cu’l‘iuicﬂ wﬂ 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 BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS 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 marea, —-----e---

-

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

Que, al cotejar las marcas solicitada BRANDS Y ETIQUETA y BRANDS FOR LESS
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la

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

ST OFigen de Produccion ) e

Que, en razdén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos servicios de la clase_35 (comercializacion de prendas de vestir, calzados,
perfumeria, cosmeticos entre 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
“BRANDS Y ETIQUETA” y la marca oponente “BRANDS FOR LESS” encontramos
similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las

hace totalmente confundibles entre i, existiendo de esta manera el riesgo de confusion y/o

gsociacidn. - -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca BRANDS FOR
LESS en nuestro pais con Registro n® 540.353 de fecha 30 de marzo de 2022, en la clase 35
Yy otros, este registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo que refuerza su posicién en la
oposicidn contra la solicitud de registro de la marca BRANDS Y ETIQUETA.

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
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 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: “Ne podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
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, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”. - .

_~ Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
/ fp’stipuladzs en la l'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 BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA,
CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 282/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala
oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BRANDS FOR LESS contra ABBAS MOUNIR MOZANAR  sobre oposicién al

registro de marca “BRANDS Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2416796 solicitada
por ABBAS MOUNIR MOZANAR. e

Articulo 2 RECHAZAR la solicitud de registro dé la marca “BRANDS Y

ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 241679 solicjtada_por ABBAS MOUNIR
MOZANAR. s o] -

Articulo 3.- NUT[FIQI.EESE por cédula. If ._ |. )

|
|__ el f
2 .-_-".\ _\_\_'H& \ * _,-'h"‘ﬂ-._ ..._.
/. ABG.JADIVI ALVARENGA SUAREZ
'/ =) Directora
) [hremfm ¢ Asuntos Marcarios Litigiosos

el
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
16.

Asuncién, 17 CFp 105
VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR. LESS S.A.
sobre oposicion al registro de marca “BRANDS FOR LESS” clase 16, v;-

J _CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BRANDS FOR
LESS”, solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS clase 16,

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

confundibles.- —

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Iq.r‘ 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, —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 marex hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive de jrmlsm;,r a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quién lesione sushgredma Asimismo concede ¢l derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
otro que pueda inducit direcra o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

/Aule icra seq 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 BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
16.

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

pr:cautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, --e--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. -

Que, al cotejar las marcas solicitada BRANDS FOR LESS y BRANDS FOR LESS
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

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

mismo origen de produccion).

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 16 (papel, carton y productes fabricados con estos
materiales, entre otros), lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
e L —

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“BRANDS FOR LESS” y la marca oponente “BRANDS FOR LESS” encontramos similitudes

provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace

T

totalmente confundibles entre sf, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o

/ \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

~DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.

/
|
|

II
T,.& s

P j\f’““} ~

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
16.

Que, ¢l oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca BRANDS FOR
LESS en nuestro pais con Registro n® 540.350 de fecha 30 de marzo de 2022, en la clase 16
y otros, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que refuerza su posicién en la
oposicién contra la solicitud de registro de la marca BRANDS FOR LESS. weeee

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccion 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 denominacidn 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 a Ley n® 1.294/98 Die MarCas, --reseeersssceseeessseerereesesesesseeseeeresessseeesecesensscss .

- Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursaen la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
FEQISIYAYSE COMO MArcas los signos que constituyan una rrpradwm‘a’n imitacion, tradwccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo tdénticos 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, cuande su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

gﬂé:'i:;:;f Ic-"b:q]r:sadﬂ y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Dimcc)éh considera quéqa marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

gstip adas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
\

)
A ]
\ /:.{_ = "l /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
16.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 274/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicion deducida por corresponder asf en derecho. e e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A. sobre oposicién al
registro de marca “BRANDS FOR LESS” clase 16, Expediente n® 2206556 solicitada por
BRANDS FOR LESS S.A. e

Articulo 2,- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR
LESS” clase 16, Expediente n® 2206556 solicitada por BRANDS FOR LESS

S.A.- - . s 'I
£ l'r ||I -'-, |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. — r Fesissisaiin
r ‘ | |
; 1‘ | .'r'"l
N K\
ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ

e ‘e 4 K _
X Direccionde Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
-39,

Asuncion,

=

E.l"_"

P 2%
VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A.
sobre oposicion al registro de marca “BRANDS FOR. LESS” clase 39, } &

CONSIDERANDO:

'Que, se promueve oposiciér-contra la solicitud de registro de la marca “BRANDS FOR
LESS”, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS clase 39,
por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.-----e-ceecemvees o

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ky‘ 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 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 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, ———------

' Articule 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dchmma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cnnuy’f{uwn lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho oponerse al registro y al uso de cualquier

pf /p’ signo que pueda inducir directa o indirectamente 2 confusién o asociacion entre los productos o servicios
/ cyfalquiera sea la clase en gue 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 BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
. ———

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 yh

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-—-rmmemmemmmmss e »

Que, al cotejar las marcas splicitada BRANDS FOR LESS y BRANDS FOR LESS
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
practicamente 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

L T ) e —

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas,
ademds debemos tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos servicios de la clase 39 (Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y
distribucion de mercancias de productos de cuidado personal; productos de perfumeria,
cosméticos), lo que nos da la pauta que la oposicion sea declarada procedente, —-—---erreemeomeeee

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“BRANDS FOR LESS” y la marca oponente “BRANDS FOR. LESS” encontramos similitudes,
provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace

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

asuciapfgn. P R e et N
_/' \

/ ‘Que, el oporiente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca BRANDS FOR
I,If LESS

en nyestro pais con Registro n® 540.354 de fecha 30 de marzo de 2022, en la clase 39
!
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PﬂR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
39.

Yy otros, este registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo que refuerza su posicion en la
oposicion contra la solicitud de registro de la marca BRANDS FOR LESS.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
soficitada no reine 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 Direccion considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusién de marcas, la denominacién solicitada no reiine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccidn,
transliteracion o transcripoion total o parcial de signos distintivo ideénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los gue se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notortedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cvalquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. e s e -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
: ; onde cunﬁr;r'!.llzr el Dictamen n.® 273/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala
sicion deducida pbr corresponder asf en derecho.--reeermemesssrsecmssensnseemsecaensesnsassans -

1
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
39.

Resoluciéon D.AMLL n.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A. sobre oposicién al

registro de marca “BRANDS FOR LESS” clase 39, Expediente n® 2206553 solicitada por
BRANDS FOR LESS §.A. - i

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BRANDS FOR

LESS" clase 39, Expedmnt:: n® 2206553 solicitada pnr BRANDS FOR LESS
S.A. -

Articulo 3.  NOTIFIQUESE por cédula. -

T
/ ABG\&;&'{AWARENGA 7@1{ p\
II. : ' | Directora”
W, Direccidn de ﬁsunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR
MOZANNER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRANDS FOR
LESS PARAGUAY Y ETIQUETA” CLASE 35. s

Asuncidn, 17 ¢cp i
Wi d"ﬂzﬁ
VISTO:

El expediente caratulado:-BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR

MOZANNER sobre oposicién al registro de marca “BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y
ETIQUETA” clase 35, y; - - - -

-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BRANDS FOR
LESS PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca BRANDS
FOR LESS en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si

las marcas son o no confundibles.- - -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la |t}'| 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. - R

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son si £Nos 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"‘,_Ei r¢g1$tm de una marci hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d€ 12 misma ¥.a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrafuien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a aponerse al registro y al uso de cualquier
ul:rtr' |gm} que pueda mdﬁr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
1 1a clase en qud 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 BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR
. MOZANNER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRANDS FOR.
" LESS PARAGUAY Y ETIQUETA” CLASE 35,

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.- - —

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BRANDS FOR
LESS PARAGUAY Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicion BRANDS FOR LESS se percibe que entre las

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

COMCEPEUIA] e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldta, conforme a lo establecido en
cl Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legiti;nidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desineerés del salicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de

s hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
2, \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR
MOZANNER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRANDS FOR.
LESS PARAGUAY Y ETIQUETA” CLASE 35.—

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

solicitada para su registro.-—---—s-cmreceeeeaes - -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion 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. T

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra gue sean los
productos o servicios  los que se apligne el signo, cuando sue uso y registro fuesen susceptibles de cansar
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 maneva o medio por el cual se
bubtese becho conocido el signo” - -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
E;?idh considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
e uhdz.s en la I_;:'gHI n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

i

N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR
MOZANNER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRANDS FOR
LESS PARAGUAY Y E'I'IQUE'II'A” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 715/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre
oposicion al registro de masca “BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA”
clase 35, Expediente n® 2284445 solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER.~

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BRANDS FOR LESS
PARAGUAY Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2284445 solicitada por IBRAHIM
MOUNIR MOZANNER. VA

—p ] ] """"""""""""
1,
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -/t

\ Directora
hlsuntns Marcarios Litigiosos

L1
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