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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES CONTRA
ALBERTO MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ECO Y ETIQUETA” CLASE 12,

Asuncién, 731 SEP 2058
VISTO:

El expediente caratulado: MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
contra ALBERTO MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZA sobre oposicion al
registro de marca “ECO Y ETIQUETA” clase 12, y; . S—

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “ECO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 12, en base a la marca ECO en la clase 12, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
qmcn Jesmqe sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otpd signo que pueﬁkmdumr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
clialquicra sea la clase «9;? que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES CONTRA
ALBERTO MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ECO Y ETIQUETA” CLASE 12.

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

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

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “COMBATE H3Y
ETIQUETA”" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicion COMBAT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

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

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

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

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

proce R b B
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES CONTRA
ALBERTO MARTIN MARTIN-ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ECO Y ETIQUETA" CLASE 12,

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. L S S

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

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

interés en sustentar la L B e ————————

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

hubiese becho conocido el signo”.-

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccjén considera que la marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
la n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES CONTRA
ALBERTO MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ECO Y ETIQUETA” CLASE 12.——-

corresponde confirmar el Dictamen n.” 686/24, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho,-—---ececeeeeeereee

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

Articulo 1.- DECLARAR. procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES contra ALBERTO
MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZA sobre oposicién al registro de marca
“ECO Y ETIQUETA” clase 12, Expediente n° 2356621 solicitada por ALBERTO
MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZA.

-

Articulo 2.-  RECHAZAR I solicitud de registro de la marca #ECO Y ETIQUETA”
clase 12, Expediente n° 2356621 solicitada por ALBERTQ. MARTIN MARTIN
ULZURRUN DE ASANZA. e - e

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. —---treeee-tiee e

| s b Directora
L £ g 2 4
N | ]}umu# de Asuntos Marcarios Litigiosos

A
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL
CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “G GAUCHO Y ETIQUETA” CLASE 25.

Asuncion, 23 SEP 2005
VISTO:

El expediente caratulado: MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra
PEDRO BOBADILLA MARTINEZ sobre oposicién al registro de marca “G GAUCHO Y
ETIQUETA” clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposicicfes contra la solicitud de registro de la marea “G GAUCHO
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 25, en base a las marcas GAUCHO AVENTURA (Y
OTROS) y O GAUCHO; en las clases 25 y 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles.

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

, velando siempre por el interés general, -

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra qujen [esione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigfo que pued: inducir directa o intlirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
:mJ iera sea la clase :n e Egur:m siempre que tengan relacin entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL
CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO

DE LA MARCA “G GAUCHO Y ETIQUETA” CLASE 25.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. —

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “G GAUCHO Y
ETIQUETA”, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las
marcas base de oposiciones GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y O GAUCHO, se percibe

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

fonético, visual y conceptual. e

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

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

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

bt N
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL
CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “G GAUCHO Y ETIQUETA” CLASE 25.

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

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

marca solicitada para su registro. - e

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

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

del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas. -—----eeeeeee

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

interés en sustentar la oposicidn. conas

#

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
registrarse como mareas los signos que comstituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su_fuerza-distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo” - ——ereeeeeeeee renmans

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

es,tipﬁiadas enla Ley n® 1.294/98 y no relne los requisitos para su registro, por lo que
o \
/X

-..u’_‘

\
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL
CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
‘DE LA MARCA “G GAUCHO Y ETIQUETA” CLASE 25.

corresponde revocar el Dictamen n.® 378/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las

dposiciones deducidas por corresponder asi en derecho,------------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
MARKARIA §.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA
MARTINEZ sobre oposicién al registro de marca “G GAUCHO Y ETIQUETA” clase
25, Expediente n® 1748310 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTINEZ -

Articulo 2.- RECHAZAR l solicitud de registro de la“marca “G GAUCHO Y
ETIQUETA" clase 25, Expediente n® 1748310 solmtada _?4mr PEDRO" BOBADILLA
MARTINEZ. - A ‘ L W

— II "'.
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. £, _{ - J
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL
CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “G GAUCHO Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncidn, 23 SEP 2325

VISTO:

El expediente caratulado: MARKARIA SA. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra
PEDRO BOBADILLA MARTINEZ sobre oposicién al registro de marca “G GAUCHO Y
B ERY CHiSH S5 i et sssusirorsmmimtmsremiss st st Aot

CONSIDERANDO:

" Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “G GAUCHO
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a las marcas GAUCHO AVENTURA (Y
OTROS) y O GAUCHO; en las clases 35 y 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles. 25

Que, en uso de las atribuciories 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 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 servicies. 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 marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
uxcluswo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contry qu.ten  Tesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro ¥ al uso de cualquier
otrd signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea la clas g0 que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL
CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “G GAUCHO Y ETIQUETA” CLASE 35,

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

PFEJCII.I[E].EI otros derechos o imtrcscs, tan ui]idus como el derecho a constituir una MArca, ==eesesee-

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar ¢l 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,——--- s

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “G GAUCHO Y
ETIQUETA”, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las
marcas base de oposiciones GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y O GAUCHO, se percibe
que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos

fomético, visual y conceprual. e

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

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

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

s hechos “alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

............... o
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL
CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “G GAUCHO Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

marca solicitada para su registro.--——-—-r-w-eeeeee -

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i"
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 Die Marcas. ----s-smsesesameamsemms oo enemmsem e reeem o enee s

Que, &N consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se Frm:cdl: a

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

interés en sustentar la oposicion. rermrrnnenes

-

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 constitwyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesge de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualgquiera sea la manera o medio por el cual se

buebiese becho conocido el signo”. =

Qﬁé, .pnr lo ;kgrcsadu y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direcgién considera que Ig marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

snEuIadaS\m la Ley n®) 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL
CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “G GAUCHO Y ETIQUETA” CLASE 35. -

corresponde revocar el Dictamen n.” 379/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho. oo -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA
MARTINEZ sobre oposicion al registro de marca “G GAUCHO Y ETIQUETA” clase
35, Expediente n* 1748311 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTINEZ --eveore-

"__.,-'-' S

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dc/[._{imarca “G GAUCHO Y
ETIQUETA”" clase 35, Expediente n® 1748311 sulicitaﬂ? por REDRO BOBADILLA
MARTINEZ. --eremree- " Vi T '.

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. ---

Directora

- Dlrcotrg&'}f de Asuntos Marcarios Litigiosos

s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS
S.A. SOBRE OPOSICION AL R.EGISTRD DE LA MARCA “COMBATE H3 Y
ETIQUETA” CLASE 05. x

Asuncidn, 23 S[F 2{}25

VISTO:

El  expediente  caratulado: HENKEL CORPORATION  contra H3
AGROCHEMICALS S.A. sobre oposicién al registro de marca “COMBATE H3 Y
ETIQUETA?” clase 03, y;--—----- U ———

-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “COMBATE
H3 Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 05, en base a la marca COMBAT en la clase 05, por lo

" que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles. -—----eev- -

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. ceee e

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

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

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

contra gitien lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o no que pueda ind;iir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
i

J/eu qu'?lise: laclase en q
l

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 HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COMBATE H3 Y
ETIQUETA” CLASE 05.

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “COMBATE H3 Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion COMBAT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

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

Que, resulta evidente la idéntidad, por tanto esta Direccidn 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. ---ee

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COMBATE H3 Y
ETIQUETA” CLASE 05.

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

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

solicitada para su registro. - -

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

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

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

interés en sustentar la oposicién. —— e -

Que, en tal contexto queda comprobade que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproducciin imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su furmhd;'m'm:'m, cualgquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el figRE” e

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

Direccigri considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
:sﬂ/?ti'ladzs en la Léy\ n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COMBATE H3 Y
ETIQUETA" CLASE 05.

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.® 134/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho. oo v

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HENKEL CORPORATION contra H3 AGROCHEMICALS S.A. sobre oposicién al
registro de marca “COMBATE H3 Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n® 2125999
solicitada por H3 AGROCHEMICALS 8§.A. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marea {{" DMBA.TE H3 Y
ETIQUETA” clase 05, Expediente n® 2125999 solicitada pu'r HA !’LGRDCHEMIC;’&LS
4 -

SA. 1 -.
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. - .f ‘ .f N
= Ll
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
(UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICION
ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y
ETIQUETA, CLASE 05. . :

Asuncidn, 23§ Fp 2025
VISTO:

El expediente caratulado: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEAITHCARE
(UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. contra EMPRESA DE NUTRICION ARGENTINA
S.R.L. sobre oposicidn al registro the marca “ENA Y ETIQUETA” clase 05, y;--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “ENA Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas “ENO y EMMA” ambas

en la clase 05, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. - rmrenm e R P T r——

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

velando siempre por el interés general. --eeeemenemreeen

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

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

" Articulo 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quign Tesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro siggh que pueda m cir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
i:u;l\;’zii la clase en q hguren siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
(UK), IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICION
ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y
ETIQUETA, CLASE 05,

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

pr:cgut::lar otros derechos o intereses, tan vilidos comao el derecho a constituir una marca, —————- -

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

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

marca prcvisl:a.s enla Lc:,r de Mz[cg,s.-a ................................

Que, al realizar el cotejg entre las marcas ENA Y ETIQUETA (solicitada) y ENO
EMMA (oponentes), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la
estructura de la segunda. Si biep el anilisis comparativo puede atender a los elementos
individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de
conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién

e b et e e

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la coincidencia y la semejanza fonética y visual, lo que conlleva un alto riesgo de
confusién en el puablico consumidor, Esta confusién puede manifestarse de manera directa, al
llevar a los consumidores a identificar erréneamente un producto por otro, o indirecta, al

inducir a pensar que ambos signos designan productos que provienen de un mismo origen

v:mpr::saria] o0 que se encuentran vinculados econdmicamente. e

Que, la proteccidn de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién yasm:ﬁ.mdn indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino tamb:én | interés gcneral de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

el origen de los pmducTs o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos

/ / |
s —
, -~<i~f’f’
/
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR-GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
(UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICION
ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y
ETIQUETA, CLASE 05.

ENO Y ETIQUETA y ENA / EMMA en el mercado afectaria negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente. e r—————

Que, al realizar el cotejo entre las marcas ENO Y ETIQUETA (solicitada) y ENA /
EMMA (oponentes), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la

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

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

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 05, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
procedente. » o na s e s S S et s

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacion indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
ENO Y ETIQUETA y ENO / EMMA en el mercado afectarfa negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente. e

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 Direccion considera que existird el riesgo de
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
(UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICION
ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y
ETIQUETA, CLASE 05.

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 Die¢ Marcas -« -—--rmrmermmmseme 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 podnd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoviamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a wn tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su usoy 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 hecho conocido el signo”. S

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reiine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 227/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho. e
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
GLAXOSMITHKLINE 'CONSUMER HEﬁ_LTI ICARE (UK) IP LIMITED Y

7 5hu6n al rtg;s:rmd: marca “ENA Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n" 24{][162;
/s hcxudg por EMPR.ESA. DE NUTRICION ARGENTINA 8.R.L -eeeemmemeeemeemmecees

Pigina 4 de 5



# % GOBIERNO pis [liltii.t. CION NACIONAL
, EPROPIEDAT
%L._ 2 PARAGUAY I::i'r'l!:‘l:[;l.".-:r

R.Hulufiﬁn D.AM.Ln.* f“\ H ‘1 G 4 1".

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
(UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICION
ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y
ETIQUETA, CLASE 05.—

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marc‘;/"l-:ﬁﬁ' . T'IQUETA”
clase 05, Expediente n® 2400627 solicitada por EMP!;ESH DE NU R.ICIDN
ARGENTINASE.L.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. . // s
\ R ;

ADIYI ALVARENGASUAREZ
: \"._I Directora
Gh de "J:isuntns Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA
NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EPUKA CLINICA ODONTOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 44—

Asuncion, 29 CEP s
oWk Ly

VISTO:

El expediente caratulado: ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA contra
CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA sobre oposicion al registro de marca “EPUKA
CLINICA ODONTOLOGICA Y ETIQUETA” clase 44, y;---r-s-mmsrmmeemeeeeemmemmremmmeesseemscenn =

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “EPUKA
CLINICA ODONTOLOGICA Y ETIQUETA?, solicitada para la clase 44, en base a la marca
JAPUKA CLINICA ODONTOLOGICA en la clase 44 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. -er -

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

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

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

exclusivo de la misma y a ejercer ante los 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

_-Fﬁ inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
a

clask 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 ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA
NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EPUKA CLINICA ODONTOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 44.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. —

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “EPUKA CLINICA
ODONTOLOGICA Y ETIQUETA" se observa a simple wvista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion JAPUKA CLINICA
ODONTOLOGICA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual --eeee-e

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

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

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

dz o hﬂchns altg:adusﬁ por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

I*pmc al. —\;I ---------------- e eene
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA
NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EPUKA CLINICA ODONTOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 44.

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

solicitada para su registro. e A e e i

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.——————— oo -

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 npnsicic‘.in. —

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como mareas los signos que comstitwyan wna reproduccion tmitacion, traduccion,
transliteraciin o transcripeion total o parcial de signos distintiva idénticos o similar, notoriamente
conostdo en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, euando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese hecha conocido el Sgno™ e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccjéri considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
emﬁ!adas en Ia\\,_L:}r n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que

2
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA
NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EPUKA CLINICA ODONTOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 44.

.::{:rrespnnd: confirmar el Dictamen n.” 88/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho, oo

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA contra CRISTINA NOEMI ARIAS
ALMEIDA  sobre oposicion al registro de marca “EPUKA CLINICA
ODONTOLOGICA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n® 2249299 solicitada por
CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA - eeemeee e e eeeemsm e mmsamssanes

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mdrca "EPUK.QL CLINICA
ODONTOLOGICA Y ETIQUETA" clase 44, Expediengé n 2249299 so.hmtada por

CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA. .w.f..., .I

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. r/\ i"'- (
|

Direcrora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO
ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” CLASE 39— s

Asuncidn, = .
23 SEP 2025
VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “EL CORRE
CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA”", solicitada para la clase 39, en base a la marca ROAD
RUNNER O CORRECAMINOS (DERECHO DE AUTOR), 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,

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

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quie Tesione sus, derechos. Asimismo concede el derecho a aponerse al registro y al uso de cualquier
otro signg que pueda indycir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO
ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” CLASE 39—

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 anilisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. S RO

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “EL CORRE
CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion ROAD RUNNER O
CORRECAMINOS (DERECHO DE AUTOR), se percibe que entre las mismas existen

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

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

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

Que, adicionalmente, el solitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivo en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC, La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ¢jercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desi er_n'i_s'ﬁ-‘.‘lﬁglicitantc en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

s hechos aléﬁadns por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

e e

Pdgina 2 de 4



% GOBIERNOpg DiRECC u’_}__\i NACIONAL
(.} PARAGUAY | Bimoniois

Resolucién D.A.M.L n. °_D_G_‘:, ﬁ .{I_ 3

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

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

T e L T L (R —— S

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

interés en sustentar la npnsicifm, -------- e e o Pt PR e

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

bubiese becho conocido el signo”. R s s

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

Dirgccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO
ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” CLASE 39,—-——--vmve-

corresponde confirmar el Dictamen n.” 586/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. contra DIEGO ARMANDO
CABRAL BARRETO sobre oposicién al registro de marea “EL CORRE CAMINO PY
TURISMO Y ETIQUETA” clase 39, Expediente n® 2052042 solicitada por DIEGO
ARMANDO CABRAL BARRETO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “EL CORRE
CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA” clase 39, Expedic eh(e n® 2052042 solicitada
por DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO.coooofo L  SAEp

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

' j tora
Dlr:nc;pn de .ﬁsunms Marcarios Litigiosos

S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI §.A. CONTRA RUBEN DARIO MEDINA
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MRM
MEGAELECTRIC” CLASE 35.

funclan,. 93 SIP ape
VISTO:

El expediente caratulado: IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBEN DARIO
MEDINA GALEANO sobre oposicién al registro de marca “MRM MEGAELECTRIC” clase

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “MRM
MEGAELECTRIC?, solicitada para la clase 35, en base a la marca MEGA ELECTRONICOS
en-la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas

son o no confundibles. - v

=

Que, en wso 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, sc debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. —

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

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

' Articulo 15%- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra giien lesioge sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
u:rty(igqni que puedy inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
lyiera sea la clase dn que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI §.A. CONTRA RUBEN DARIO MEDINA
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MRM
MEGAELECTRIC” 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 puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-- e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “MRM
MEGAELECTRIC” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con la marca base de oposicion MEGA ELECTRONICO, se percibe que entre las mismas

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

conceprual. e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contest6 el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la

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

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

+ Jos hechos ﬂq%ndns 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 IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBEN DARIO MEDINA
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MRM
MEGAELECTRIC” CLASE 35,

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

solicitada para su registro. e e T e P i i, -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion 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.——--——-se-v--

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

interés en sustentar la oposicidn. e et e e

Que, en tal contexto queda comprobade 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
registrarie como marcas loi signos que constituyan una reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracidn o transcripeidn total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riespo de asociacion con ese teveero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. —— o

!.f"Q:é;'“po{ lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

Direccidn camid:&quc la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

tipuladas en la Lkr 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 IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBEN DARIO MEDINA
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MRM
MEGAELECTRIC” CLASE 35.

f-ﬂrrfspnndt revocar el Dictamen n.” 319/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion 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
IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBEN DARIO MEDINA GALEANO sobre
oposicion al registro de marca “MRM MEGAELECTRIC” clase 35, Expediente n®
2426487 solicitada por RUBEN DARIO MEDINA GALEANOQ . ~-eoremerememeeeeeeeeeee

Articulo 2. RECHAZAR la solicitud de registro de la nnarca “MRM

Articulo 3.- NU“HQUESE por cédula, ~f—-fo-tedoeaaee ' )

s

Directora

Direccionide Asuntos Marcarios Litigiosos
X 7
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBEN DARIO MEDINA
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MRM
MEGAELECTRIC” CLASE 38.

Asuncidn, 29 & 2625
VISTO:
El expediente caratulado: IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBEN DARIO

MEDINA GALEANO sobre oposicion al registro de marca “MRM MEGAELECTRIC” clase
38, v; cree e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “MRM
MEGAELECTRIC?, solicitada para la clase 38, en base a la marca MEGA ELECTRONICOS
en la clase 35 respectivamente, por [o que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas

son o no confundibles.-- : =

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

velando siempre por el interés i R S

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

' 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 geien Iesmne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro gigno que puﬂdzunduclr direcra o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
iera seala clase ¢ que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI §.A. CONTRA RUBEN DARIO MEDINA
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MRM
MEGAELECTRIC” CLASE 38.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 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 v 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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “MRM
MEGAELECTRIC” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con la marca base de oposicion MEGA ELECTRONICO, se percibe que entre las mismas

existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual
q P ¥

conceptual. -

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

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

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

oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI §.A. CONTRA RUBEN DARIO MEDINA
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MRM
MEGAELECTRIC” CLASE 38.

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

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

solicitada para su registro. e e R R i i

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidén considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas, La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
(1340

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 Bt Marcas, csmeesesesemsa e e -

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

interds en sustentar la OPOSICION weeremsetaasms s e

Que, en 1al contexto queda comprobadoe que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de casesar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo” - Bt

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
sidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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 IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBEN DARIO MEDINA
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MRM
MEGAELECTRIC” CLASE 38.

corresponde revocar el Dictamen n.® 314/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho.-—--eeeeeeeeee ceeers

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBEN DARIO MEDINA GALEANO sobre
oposicion al registro de marca “MRM MEGAELECTRIC” clase 38, Expediente n°
2426485 solicitada por RUBEN DARIO MEDINA GALEANO.

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro” de li~ marca “MRM
MEGAELECTRIC” clase 38, Expediente n® 2426485/51‘:1.%1'\1\{1;1 por R BEN DARIO
MEDINA GALEANO, -—meeemmeeeemsmeemeenee ey Ay — B S

| 2350
Articulo 3.- NﬂijUESE por cédula, - ) || wpiigeessisse s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 35.

Asuncidn, 2 3 EEP EDES
VISTO:

El expediente caratulado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY
S.A. contra PLATINVM 5.A. sobre oposicién al registro de marca “EXPERIENCE GAMING”

clase 35, vy

~CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“EXPERIENCE GAMING?”, solicitada para la clase 35, en base a la marca EXPERIENCE en la
clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles. R

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

velando siempre por el interés general. ----

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de la misma y a ¢jercer ante las drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
COMNETa qui}:,ll—kﬂcxmus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que puedainducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
sed la clase ery 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 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” 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, --——-—-

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 tramite 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. T =

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “EXPERIENCE
GAMING?” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de oposicidon EXPERIENCE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

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

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

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

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

de los hgch{degadas por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

proces:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” 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

solicicada para su registro,-—----

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

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

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 falea de

interés en sustentar la PO I e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se hallaincursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
FEGISIXAYSe como Mmarcas dos signos que constituyan una rrpmdam’a’n {mitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertencce a un tercero, cualesquicra gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wuso 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, cualguiera sea la mancra o medio por e cual se
butbicse becho conocido el signo” eeeessesssee e

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

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

prtladas en la T:.i}r 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 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S$.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 14/20, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho, -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por JEAN
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM
S.A. sobre oposicién al registro de marca “EXPERIENCE GAMING” clase 35,
Expediente n® 1773715 solicitada por PLATINVM S A ——merremeeeev

i
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de da marca “EXPERIENCE
GAMING” clase 35, Expediente n® 1773715 solicitada gor P'I MNVMS A -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. £ .\'1‘“---}- s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 09.

Asuncion, ) 1 SEP 2025
VISTO:
El expediente caratulado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY

5.A. contra PLATINVM §.A. sobre oposicion al registro de marca “EXPERIENCE GAMING”
clase 09, y; b e e S e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“EXPERIENCE GAMING?”, solicitada para [a clase 09, en base a la marca EXPERIENCE en la
clase 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles. st s

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

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

' Arviculo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiva de-la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contry guien Iﬂiu\“‘q:.‘s derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrg signo que pueda inducir directa o indirecramente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
?ﬂﬂq a sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM §.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 09.

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

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

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

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

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

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

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

hacen practicamente idénticas en los planm— fondético, visual ¥ :nncep:uaj. e

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
E:-la.zu legal estipulado, lo que derivd en la declaracidén 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 desingefés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

Pigina 2 de 4




; '1; GOBIERNO per DIRECY '1{'}:\' NACIONAL
Lr PARAGUAY Barircroar

Resolucion D.AM.L n, ® U g T E.] 4 7

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 09,

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

solicitada para su registro. e

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas. La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
1554

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

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

interds en sustentar la upnsici&n. - .

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registraric como marcas los signos que constituyan una rveproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucién de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el $igno” mmemeeeeeeeee

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

puladas en la n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
\

)
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 09, -

corresponde confirmar el Dictamen n.® 16/20, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. --—-- = b e B S L

.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

. Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por JEAN
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM
S.A. sobre oposicion al registro de marca “EXPERIENCE GAMING” clase 09,
Expediente n® 1773717 solicitada por PLATINVM §S.A.——— yrt 'i:----—--:f --------------------

.\I

la marca “EXPERIENCE

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro

GAMING?” clase 16, Expediente n® 1773717 solicitada VM SA——— .
Articulo 3.- NUTIFIQUESE por cidula, - T ................... |
o~ _
2 AB m?m Mvmwm
it \ - | Directora

% Direccién de/Asuntos Marcarios Litigiosos

= e
e

\

\
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POR: LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 16.

Asuncion, 23 SEP 2005
~ VISTO:

: El expediente caratulado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY
S.A. contra PLATINVM 5.A. sobre oposicién al registro de marca “EXPERIENCE GAMING”
L R S SO

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“EXPERIENCE GAMING?", solicitada para la clase 16, en base a la marca EXPERIENCE en la
clase 36 respectivamente, por lo que c&rresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o

no confundibles, s e

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

velando siempre por el interés general. eemnrane

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

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

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

misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.

CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 16.

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.—--

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

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

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

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

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

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

rrecsreas
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. POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
" DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 16.

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

solicitada para su registro,--—--------- =

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
ey

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.--------—-- mreneeanas -

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

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

interés en sustentar la oposicidn, - e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “Na podrd
registrarse como marcas los signos-que constituyan una reproduccion imitacion, tradwuccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuandp su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar

v 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” ------

. -Hx\- " v E s . 4
Que, porlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Dirgteion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

esti uT‘nEu en la Lq}\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 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“EXPERIENCE GAMING” CLASE 16.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 15/20, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho. - S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLM procedente y hacer lugar a la accién deducida por JEAN
BANCO BILBAO VIZCEYH ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM
S.A. sobre oposicién al registro de marca “EXPERIENCE GAMING” clase 16,
Expediente n® 1773716 solicitada por PLATINVM S.A. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de !5_ marca “BXPER.[I:.N{" E
GAMING” clase 16, Expediente n® 1773716 ml:u:u:ada p{ir FLAI {N VM S, A ----------------

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

\: [hrccmd-nr,df ﬁamtns Marcarms thjgtusus

W,
pS 4 .-l'
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA
BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asuncidn, - "
T 23 SEP 2005
VISTO:

El expediente caratulado: WISDOM PRODUCT S.A. contra SHYRLEY KARINA
BARRIOS SALINAS sobre oposicion al registro de marca “ELECTROHOUSE Y
ETIQUETA” clase 35, y; 53

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“ELECTROHOUSE Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca
ELECTROFACIL en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles ceeeessmmsciaeo

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

velando siempre por el interés general. e rrereserenenns

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir prnducms 0 servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de-fa-misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
con:mﬁuien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
nf&n’i signo que pueda i}kliucir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios

_I-fqﬂﬁtﬂ\ra sea la clase en 'iflur: 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 WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA
BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTROHOUSE 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 priblico 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.————ormmreeee e

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestidn, y tras la verificacién del sistema
informdtico de la Institucién, se puede constatar que la marca base de oposicion N° 1419511,
correspondiente a la segunda oposicién, no fue renovada, con lo cual, el dtular de dicho registro

ha perdido todos los derechos sobre f« misma.

Que, lo que respecta a la primera oposicion, realizando el cotejo marcario entre la
denominacion solicitada “ELECTROHOQUSE Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la
misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion ELECTROFACIL, se

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

planos fonético, visual y conceptual, -

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

novedad, r:sptcialtdad y urigina]idad. requisitos indispensabl:s para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Arrl,xGS y 69 del €PC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

d v.?tf:nsa en nvzmpn y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA
BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTROHOUSE Y ETIQUETA” CLASE 35.

oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal.-—---—- e bt o A s

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

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

solicitada para su registro. e e et e e

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion 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 artfculo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.——— oo

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

interds en sustentar la oposicién. werrmeneneeena

Que, en tal contexto queds comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse come marcas los signos que constitwyan wna reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o simelar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a wn tevcero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su usoy registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del sigho o la diluiion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medso por el cual s
¢ hecha mnwid:;k‘r! signa”.

Y

------------- i - rermarn
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA
BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTROHOUSE Y ETIQUETA” CLASE 35.

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 revocar el Dictamen n.” 507/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. s

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR. procedente y hacer lugar a la accion deducida por JEAN
CAELUM $.A. contra MAUTAZ KHATIB sobre oposicién al registro de marca “AGRI
PES Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n® 2242383 solicitada por MAUTAZ

KHATIB.~- i e ——
Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro dé la marca “AGRI PES Y
ETIQUETA” clase 05, Expediente n® 2242383 solicitadyfor MAUTAZ KHATIB -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. L

\ A
ALVARENGA SUAREZ

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH &CO., KG
CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BOSSI Y ETIQUETA” CLASE 09,

Asuncidn, 24 SEP 9
Tl LU

VISTO:

El expediente caratulado: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH
&CO., KG contra TEH HUELI CHANG sobre oposicién al registro de marca “BOSSI Y
ETIQUETA”" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BOSSI Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca BOSS clase 09, 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, N — .

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1,294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

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

exclusivo de lamisma Y @ cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conera q.men lesione su:E derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cuﬂqu}:ra sea la clase en :iue figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH &CO., KG
CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BOSSI Y ETIQUETA” CLASE 09,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - - =

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

practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual seeeeeeoeooe

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del 'mjjcit:me en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de !us hechos alé'ggdns por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
protesal. S— - S

\¥
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH &CO., KG
CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BOSSI Y ETIQUETA” CLASE 09.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracion 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. e 45 ——-

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,------ o

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. R

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
'l prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoviamente
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 cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. e -

Que, porla 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

ﬂi((puhqas en la Ley \h 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 HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH &CO0., KG
CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BOSSI Y ETIQUETA” CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 182/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.- .

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por HUGO
BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH &CO., KG contra TEH HUEI
CHANG sobre oposicién al registro de marca “BOSSI Y ETIQUETA” clase 09,
Expediente n® 2397026 solicitada por TEH HUEI CHANG  —------srezeeemecere

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BOSSI Y
ETIQUETA” clase 09, Expediente n® 2397026 soliciada por TEW HUEI
! ’ |

CHANG.—eremecenrecca A - : R
o] I'I \ /
- . 4 [ __,-.f'.J | — f
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. i ™ /:"Hf /x
7T T I'\t\ T X / -
[ ABG.JADIYI ALVARENGA SUAREZ

i \y Directora
%, Direccion ﬁe‘ﬁsunms Marcarios Litigiosos

,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.LELA. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA

S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MAMASISTIN” CLASE
05.

Asuncidn, 2 4 SEP 2005
VISTO:

El expediente caratulado: TUTEUR SACIFIA. contra LABORATORIO
VARIFARMA S.A. sobre oposicion al registro de marca “MAMASISTIN® clase 05, e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"MAMASISTIN", solicitada para la clase 05, en base a la marca MAZIMIT clase 05, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la opaosicidn a la solicirud de registro de una marca, se debe considerar que
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general. - —

Que, tal como lo expresa el Art, 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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 tirular el derecho al uso
exclusivo de-fa'misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sh,t. derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
am}&gpu que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
qQuicra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.LELA. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA
§.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MAMASISTIN” CLASE
05.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. ~—

Que, realizado el cotejo marzario entre la denominacién solicitada “MAMASISTIN® se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion MAZIMIT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual —eeeeeereemeomeeee

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada 00 retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

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

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

procesal.

-

Qj.u:, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

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

59[’ cltadn para su regmt‘qc -
' | |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.LELA. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MAMASISTIN” CLASE
05.

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

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 falra de

interés en sustentar la oposicidn. - e rnnsa

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

del signo o la dilucion de su fuerza. distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. e e 50 e b S

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 223/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho. -
- ""-\\
= b Por tanto,

/" LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.LELA. CONTRA LABORATORIO VARIFAR MA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MAMASISTIN” CLASE
05.

= RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
TUTEUR S.A.C.LF.LA. contra LABORATORIO VARIFARMA S.A. sobre oposicién
al registro de marca “MAMASISTIN” clase 05, Expediente n® 2393656 solicitada por
LABORATORIO VARIFARMA 5.A, -

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de la
clase 05, Expediente n® 2393656 solicitada por LABOR ATO

,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

'/ \ Directora
. adegh \ . iy
. Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
v " !
b L ,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRANS AGRO PUERTO DON
JOAQUIN Y ETIQUETA” CLASE 05.

Asuncién, 2 L SEP 2005
VISTO:

El expediente caratulado: TRANSAGRO S.A. contra TRANS AGRO S.A. sobre
oposicién al registro de marca “TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA”
clase 05, y; —

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TRANS
AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la
marca TRANSAGRO clase 05,,por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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. o

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al uso
exclusivo de-lamisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gdien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
otpo signa que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
jiera sea la clase en q].u! 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 TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRANS AGRO PUERTO DON
JOAQUIN Y ETIQUETA” CLASE 05. =

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “TRANS AGRO
PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién TRANSAGRO, se percibe que
entre las mismas existen elementos que las hacen précticamente idénticas en los planos fonético,

visual y conceptual.

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

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

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

(p:rfoéc.s-é]:-\—n—r S == )
| h
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRANS AGRO PUERTO DON
JOAQUIN Y ETIQUETA” CLASE 05.

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

« solicitada para su registro.

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

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. e e e e s e anan

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que comstituyan una reproduccion imitacion, tradwceion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que perienece a un lercers, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso 3y registro fuesen susceptibles de causar
confuston o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notorsedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el Signe” et

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Dirccci/:fyl‘énnsidéh\gue 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRANS AGRO PUERTO DON
JOAQUIN Y ETIQUETA” CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 598/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asf en derecho. oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por HUGO
TRANSAGRO S.A. contra TRANS AGRO S.A. sobre oposicién al registro de marca
“TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n°
2141254 solicitada por TRANS AGRO S.A. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de ,k'.rnarc: “TRENS AGRO
PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA” clase 05, Exlff.‘dicntt n 2141‘{!54 solicitada
por TRANS AGRO S.A. —-—rremeeemerecnccaa £ . W

F | | |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -

HLVEIENGH EUAREE
: Dmecmra
. Direccién &_f: Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FUTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR TVAN SIMON
ALVISO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BARZ ACADEMY Y
ETIQUETA” CLASE 41.

Amncion, 24 SEP z05
VISTO:

El expediente caratulado: FUTBOL CLUB BARCELONA contra OSCAR IVAN
SIMON ALVISO sobre oposicién al registro de marca “BARZ ACADEMY Y ETIQUETA”
Lo L B ——————

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BARZ
ACADEMY Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 41, en base a la marca BARCA clase 41, por

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ii.?:,rF a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. e e ey s e Sl

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

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  su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a opanerse al registro y al uso de cualquier
otro /q(gnu que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualgquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FUTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON
ALVISO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BARZ ACADEMY Y
ETIQUETA” CLASE 41.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BARZ ACADEMY
Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion BARCA, 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 ranto esta Direccidn considera que la marca
solicitada no reiine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

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

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FUTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON

ALVISO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BARZ ACADEMY Y
ETIQUETA” CLASE 41.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falea de aptitud de la marca
solicitada para su registro. o RGN YA S A

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacién/fconfusién 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. - o

ue, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
¥ P '

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

interés en sustentar la oposicidén. - -

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

Que, por. lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Dlrecczén-tunSIdera ue la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
esupbghda.s en la 1_3

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 FUTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON

ALVISO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BARZ ACADEMY Y
ETIQUETA” CLASE 41.

Besolucién D.A.M.L n.

corresponde confirmar el Dictamen.n.” 211/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FUTBOL CLUB BARCELONA contra OSCAR IVAN SIMON ALVISO sobre
oposicidn al registro de marca “BARZ ACADEMY Y ETIQUETA” clase 41, Expediente
n® 21106320 solicitada por OSCAR IVAN SIMON ALVISO.- -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registrode la marca “BARZ ACADEMY Y

ETIQUETA” clase 41, Expediente n® 21106320 solicitada pqr OSCAR TVAN SIMON
ALVISO.-- . Ve

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. e ff ] | e

.I s i :
p — [ d I..f'““'—;fr.l I'.-h-___,_f f\\//

|'r 1

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ

llk A AT Directora
"o . Direceidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
L2
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA
S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BIOCARB” CLASE 05.

Asuncién, 7 & SEP 2075
VISTO:

El expediente caratulado: JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A.
contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. sobre oposicién al registro
de marca “BIOCARB" clase 05, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BIOCARB?,
solicitada para la clase 05, en base a las marcas BIOCAD y BIOCORT: ambas en la clase 05

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

confundibles. e e s S

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

velando siempre por el interés LT T R —

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de lrmisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrd quien lesionésus derechas. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda igducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
Iquiera sea la clase enique figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA
S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BIOCARB” CLASE 05.

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

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

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

IATCE Previstas o1 1 Loy de Matcas,—«sscoimvimssiimsmmmossnnss oo i3 i il

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BIOCARB”, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de
oposiciones BIOCAD y BIOCORT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las
hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual —-—--—--mveeee -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn 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 ¢l traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desingefés del solfeitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de J:Z[ hechos ;ﬂ:g;'dlos por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
ol i b = TR e ot
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- POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA
S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BIOCARB” CLASE 05.

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

validez a los argumentos de los oponentes, sino que también refuerza la falta de aptitud de la
- marca solicitada para su registro. - =2 =

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

INTeres en SUSTEntar la OPOSICION s s e

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

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

buebiese becho conocido el signo”. # - - ) .

Que, por la expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
i6n considera ﬁpe la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
en la Le)'I n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

| f
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA
S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BIOCARB” CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 230/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho, -

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

Articulo 1.-  DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.EIS.A. sobre oposicién al registro de marca
“BIOCARB” clase 05, Expediente n® 2153564 solicitada por LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.-mremremremeree- B S SE—

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marg3 “BIDC&RB“ clase 05,
Expediente n® 2153564 solicitada por mmmmmosn pwnuc TEKS ETICOS

C.ELS. A memeeeeees - e . S
)
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - Ii-- \\ ! /‘{\::J_,./—
st
|I | l,-" 15]1'4 L . ."Z/\/\/\/
1 { .'._ -'N.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA, CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.-——- -

Asuncién, ) L SEP 2075
~ VISTO:

El expediente caratulado: MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES
LLC., sobre oposicién al registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION
TECHY ETIQUETA clase 05, y. — e aneans

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX
RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base a la
marca PREMIX NUTRICAO DE RESULTADOS en la clase 05, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, --eesesecsseae

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 ¢l derecho al uso
exclusivo de la misma y & ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quin lesiohe.sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
atro sifno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
: .c'ﬁ%;ﬁ‘iclu sed la clase en I'q'ue figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

\ I
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAQO DE PRODUTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX [LTDA., CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.-———

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

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

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

marca previstas en la Ley de Mareas. il et et e S —

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y
ETIQUETA y la marca oponente PREMIX NUTRICAO DE RESULTADOS,
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos
visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes maneras,

lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas,--———— e

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

marca-ya existente (base de oposicion), n s i n

confusi . Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

defm;yuna tmprr.smn muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre

F

dighas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LITDA., CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05, -

Que, en cfecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento comiin “PREMIX”,
también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, ¥ en

ningin momento podrdn acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la

solicitud acompafia al elemento comiin otre vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza

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

registrada, ~--—-emeerommeeeas . —

Que, entrando a analizar el aspecto ortogréfico de las marcas en pugna, tenemos que la
marca solicitada “BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA” y la
registrada “PREMIX NUTRICAO DE RESULTADOS” cuentan con elementos que las hacen
totalmente diferentes; del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada

y la registrada se encuentran al ser analizadas en su conjunto,-—--—-ceeeeec

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos
vocablos de fantasia evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a
tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismao. e e o A A o e i o A S0 _

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “PREMIX NUTRICAO DE
RESULTADOS™ (registrada) y la marca “BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION
TECH Y ETIQUETA” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesi

vo de las mismas,
reccion-considera g a marca sdlicitada, en su conjunio no es s i

VCED i (
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX [LTDA., CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.-—-——

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos
fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusion en el publico

consumidor, e s

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

incluva otros el i i s e e s

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

entre las mismas ———c <

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. - N

Quc,—l-n- arca solicitada redne las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere comoy
la fugfza distint%\avedad, cspeciaiidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de yna mareca. \ et e T s -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAQO DE PRODUTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LIDA, CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.—————

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 353/2025 emitido por

la jr:Euum de Primera Sala y no hacer Iugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. s ST
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL
PREMIX LTDA.,, contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., sobre oposicién al
registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y
ETIQUETA clase 05, Expediente n°® 2435093 solicirada purBIDPREMIX
TECHNOLOGIES LLC.rrermeemmemmemee e e msmsaes -

~

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de I solicitud de registro de la

marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION T I:}CH Y ETIQUETA| clase 05,

Expediente n® 2435093 solicitada porBIOPREMIX TECHNO f.'.DGI ES LLC.-j=eereme -
| j

b1

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -||I— ------ L

==

/o ARG lYIﬁL\?AE,ENGA EuAR_Ez
ﬁ : ~\ Directgta
-t D1ra:cmnfn$=‘: Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 04.

Asuncion, 2-’{ E:F EGEE
VISTO:

El expediente cararulado: VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre
oposicion al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 04, y.-

-~ CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 04, en base al registro de la marca
LUBRAX en la clase 04, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

010 confundibles, - es--eeremrese- . 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 regularoria,

velando siempre por el interés general.

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo. de 12 misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mr:r;l/quicn iuianexs'qs derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
up’ﬁ-signo que pueda in}llu:ir directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
Ifél.ﬁlquihr& sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
(- \
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POR LA CUAL SE DECLARA-PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 04.

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

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

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.——-—reeeemmme e

Que, desde un andlisis ortogrifico, se advierte que las denominaciones “LUBRI-X DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA” y “LUBRAX" comparten elementos sustanciales. Lo que
constituye una apropiacién parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta
coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva

del signo preexistente, == o

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas LUBRI-X DE MARCOS
MENDES Y ETIQUETA y LUBRAX, es posible concluir que existe una similitud que va mis
alli de lo accesorio o secundario. Si bien el andlisis de los signos puede realizarse desde sus
elementos individuales, lo determinante es la impresion de conjunto que generan en el
consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente “aire de familia” que
puede inducir a error, ya sea por confusién directa (confundir una marca con otra) o confusién

indirecta (presuponer un vinculo empresarial o de origen comin entre ambas), - --

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

. v ' Y, ¥ & ) 2
existencia de wn riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solieitada”™ —meeeeeeree

=C,£;Ius F:mi.nd&_ Novoa - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pag. 273

i
| ]
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 04.

Que, el contenido conceprual también adquiere especial relevancia en la comparacién
marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “ef contenido conceptual es también de
importancia determinante para decidlir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porgue tal contentdo facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello euando ¢l
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como s
dijo en el caso de "Nido de Abeja”y "La Colmena” recién citado (595), "al ser expresados ante un
oyente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningsin proceso de
asociacion. [fustamente s esta inmediata evocacion de la cosa la que puede producir
mnﬁs;’o‘n", SR SES——— -

Que, en cuanto al alcance de la proteccion solicitada; la solicitud de registro
LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 04,
especificamente: “Todos los productos” Tales como: “Aeeites y grasas para uso industrial, ceras;
lubricantes; compuestos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles y materiales de
alumbrado; velas y mechas de ilumenacidn”. Mientras que el oponente LUBRAX, protege
productos de la clase 04, especificamente: “aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para

absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores), y materias

de alumbrado, bujias y mechas para el alumbrado”.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confusidn en sectos y servicios: Un servicio de
reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las
marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastard que exista esa intima

relacion y que las marcas sean confundibles para gue no puedan cexistir...™. De ello se colige que
T e

o

' Jorge CIFdhiEndi - Derechio de Marcas

* “DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
AN
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 04.

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo. EE——

Que, ahondando ain mis en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las oposiciones en una
. misma clase se ba admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que
amparan las marcas una "marcada similitud’, una “indudable proximidad’, una "afinidad’, o
bien son “semejantes” o “notoriamente vinculados por su funcion”../...Mds alld de estos fallos
tambicn se ba hecho lugar a oposiciones de este tipo frente 'a supuestos de mala fe, dedealtad
comercial’, o "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

s s
L et T B —

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura
entre las marcas en pugna, esta Direccién considera que la coexistencia de ambas puede inducir a
error al piblico consumidor, generando una asociacién indebida entre los signos y afectando los

derechos previamente adquiridos por el oponente.

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y concepruales entre los signos
en conflicto, esta Direccion considera que la marca solicitada resulta inequivocamente
confundible con la marca invocada en la oposicién. La reproduccidn parcial de una expresion
distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociacién

indebida por parte del piblico consumidor, ——-reermemeeeeeee

—

Y

’ =
* OTAMENDI, Jorge. DEW}?'ID DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012,
8va. Edl [, :
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA SA. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 04. -

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

son idénticas; com n elem i no pueden ser ignorados. Estos elem
coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende ¢l registro, configuran
imili en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de

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

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

indirecta. e B s e e S ey

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
“Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectiearse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grifico, el fonético y el
;Er&e.’a:gﬂru: es la regla jurisprudencial que basta con que la positbilidad de confusion se plantee en
cualguiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido™. ———

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresién global

que los signos generan en el consuriiidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ¢llo, la semejanza en los elementos

stinti clente rov 0 existan
i 148 ACCesorias. —— s
Que, esta Direccién estima que ible | cion de desconocimi
arte del solicitan n o que el signo solicitado pr
similitudes i Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético,

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

——
/ S
1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A, CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 04.

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

podia ignorar. —

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: “El objetivo primero de la Ley de
Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por elio en el cotejo “debe estarse mds
a las semejanzas que a las diferencias’, ya que étas ban de provocar la confusion. Como explica
Brewer Moreno, “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que
aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposiciin de esos

elementos™.

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

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

Que, por consiguiente, esta Direccién estima que la marca solicitada incurre en las
causales prohibidas previstas en el artfculo 2, inciso “i", de la Ley n.r 1.294/98 de Marcas, por
cuanto la denominacién solicitada es susceptible de generar riesgo de confusién o asociacién

indebida con una marca prtr_xistcntg,-- .......................

Que, asimismo, se constata la configuracién de la causal prevista en el Art. 2 inc. (g) de la
Ley de Marcas que establece: “No podrd registrarse como marcas los signos que constituyan una
reproduccion imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de signos
distintive idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece
a un tercero, cualesquicra que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso

¥ registro fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique

—

-

L
l_?é‘!di . Dem:ha.,d: marcas

"Jorge
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 04. -

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 SEgNG” weren-

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n°® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.” 97/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion 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 VIBRA
ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposicién al registro de la marca
LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 04, Expediente n® 23103066
solicitada por MARCOS MENDES. —emnneneananaa

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la/marca LUBRIX DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 04, Expediente. 231{}3{1661 solicitada por
/ \

MARCOS MENDES.---- Ty A0 R, USETSER R
Y ( | )
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —-ri-rev- |+'----_H- ------- e
i \J‘/ .
: —_)g"‘l h .f“x_/f\/u
- ABG. Y1 ALVARENGA v ‘s

Directora
Y. Direccidn /x;k untos Marcarios Litigiosos
..:\;:- ] \

1
‘;'-"h-'...'_.-'-""a 1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA SA, CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 39.——

Asuncién, ] | SFP 2005

JL
VISTO:

El expediente caratulado: VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre
oposicion al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 39, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca
LUBRAX en la clase 04, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o

no confundibles. el s

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

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

velando siempre por el interés gtncrrd, e O SRR .

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 tirular el derecho al use
exclusive de-ta-misma y a cjercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
comnerd q{!‘!cn lesioné. sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otra figno que pueda hl'iducu directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
" cua, lquicra sea la clase :r] que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 39.——

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

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

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.~=--- S

Que, desde un anilisis ortogrifico, s advierte que las denominaciones “LUBRI-X DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA" y “LUBRAX” comparten elementos sustanciales. Lo que
constituye una apropiacién parcial del signo previamente registrado por el oponente, Esta
coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva

del LT e (e 1 R —

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas LUBRI-X DE MARCOS
MENDES Y ETIQUETA y LUBRAX, es posible concluir que existe una similitud que va mds
alld de lo accesorio o secundario. Si bien el andlisis de los signos puede realizarse desde sus
elementos individuales, lo dererminante es la impresion de conjunto que generan en el
consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente “aire de familia” que
puede inducir a error, ya sea por confusién directa (confundir una marca con otra) o confusién

indirecta (presuponer un vinculo empresarial o de origen comiin entre ambas),——---eeeeeee

Que, ¢s pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho mareario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existencta ¢ un riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada™
i A\

F \
iﬁiﬂiﬁe\&mindcz Novga - “Tratado sobre Derecho de Marcas™ pig. 273
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 39.----—--

Que, el contenido conceprual también adquiere especial relevancia en la comparacion
marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “el contenido conceptual es tambicn de
importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es difevente en las marcas
en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja”y ‘La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un
ayente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningiin proceso de

asociacion. Justamente es esta inmediata evocacion de la cosa la que puede producir

confusion”’. p——"

Que, en cuanto al alcance de la proteccién solicitada; la solicitud de registro
LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 39,
especificamente: “Servicios de transporte, embalaje, empaguetado, envios, reparto, depdsito y
almacenamiento de productos tales como aceites ¥ lubricantes”. Mientras que el oponente
LUBRAX, protege productos de la clase 04, especificamente: “aceites y grasas industriales,
lubricantes, productos para absorber, regar y coneentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas
para motores), y materias de alumbrado, bujias y mechas para el alumbrado” —

Que, el Dr. Oamendi manifiesta: “.. Confusign entre productos y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las

marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pucden ser variados, bastard que exista esa intima
relacion y gue las marcas sean confundibles para gue no puedan coexisti...™. De ello se colige que

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de v[ﬂnwnaﬁvo_ ......................... ik

'Jorge endi - Derechiy de Marcas
‘ ';}ﬁE CHO BE MARCAS®|~ Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA SA. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 39,

Que, ahondando atin mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO

DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las oposiciones en una

o misma dase se ba admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que

amparan las marcas una "marcada_similitud”, una "indudable proximidad’, una “afinidad’, o
bien son “semejantes” o "notoriamente vinculados por su funcion"../..Mds alld de estos fallos
también se ha becho lugar a oposiciones de este tipa frente “a supuestos de mala fe, deslealtad
comercial’, o "marcas notorias’. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza

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

comsin. ™ - e
Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura
entre las marcas en pugna, esta Direccién considera que la coexistencia de ambas puede inducir a

error al pablico consumidor, generando una asociacion indebida entre los signos v afectando los

derechos previamente adquiridos por el oponente.

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos
en conflicto, esta Direccién considera que la marca solicitada resulta inequivocamente
confundible con la marca invocada en la oposicién. La reproduccién parcial de una expresion

distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociacion

indebida por parte del publico consumidor. et

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si_bien las marcas en cuestién no

en las que se pretende el registro, configuran

. Dicha concurrencia, en el contexto de

{%{Mmm Jorge. Déﬁ‘tECHD DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrat Lexis Nexis. Argentina, 2012.

Bva/Ed
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A., CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 39.

productos dirigidos al mismo publico objetivo, refuerza la percepcién de un vinculo empresarial
o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusién, tanto directa como

* indirecta. - - .

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotefo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grifico, el fonético y el
ideoldgico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confiusion se plantee en
cualguiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido™,

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresidn global
que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la_semejanza lementos

distihtivos

Que, esta Direccidn estima que atendibl ion de desconocimi

olicitas

;Imihmdg con :1 signo _oponente. Tajcs similitudes aba:cnn lns planus visual, fonético,

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

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

pedia ignorar.

Que, en igual sentido, elmismo autor afirma que: “El objetivo primero de la Ley de
Msz_rrxft,;- el RE“:qx'mr la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse mds

b1

;Fﬂ:ﬂdu 'Bglzrmnr: y Gﬁi]l:rme Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol I1, Pig 28
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 39,

a las semejanzas que a las diferencias’, ya que éstas han de provocar la confusion. Como explica
Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos gue
aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos

elementos” —omeeeeemrsnes R N IEEETEm—————=. -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn 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, por consiguiente, esta Direccién estima que la marca solicitada incurre en las
causales prohibidas previstas en el articulo 2, inciso “i”, de la Ley n.® 1.294/98 de Marcas, por
cuanto la denominacién solicitada es susceptible de generar riesgo de confusién o asociacién

indebida con una marca preexistente. . S

Que, asimismo, se constata la configuracién de la causal prevista en el Art. 2inc. (g) de la

Ley de Marcas que establece: “No podrd registrarse como marcas los signos que constituyan una
reproduccion  imitacion, traduccion, transliteracion o transcripeion total o parcial de signos
distintive rdenticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece
@ un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signa, cuando su uso
Y registro fwjﬂﬂ Jun‘cp.r:'b.i'fj de causar rnnfu_tfd?: 0 1R riesgo de asociacion con ese tereevo, o 5ign {ﬁqw
un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerea distintiva, cualquiera sea
la manera o medio por el cual se bubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
< 2:
Direccigri considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

F
il

! J;ﬁéﬂﬂﬁqmendi - D:rﬂchoél,c marcas
o |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 39.

estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 96/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicion deducida por corresponder asi en derecho.-—--- - -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposicién al registro de la marca

LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 39, Exped‘tente n® 23103068
" solicitada por MARCOS MENDES. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 39, Expe;:liem:?n 231{}3063 sohcﬂ:ada por
MARCOS MENDES. - = r\\

/

\ ; i Dlrﬂ:mra
Dﬂ_’ecr_;éh ':l;_lc Asuntos Marcarios Lmyums

ey
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncién, 2 & SEP 2008
VISTO:

El expediente caratulado: VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre
oposicion al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 35, y.-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidr contra la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca
LUBRAX en la clase 04, 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 lty’ 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 Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y 2 ejercer anre los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
CONITL G sione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES 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, 3 atendiendo a la defensa del interés del piblico 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 L:::-,r i T i i il e

Que, desde un anilisis ortogrifico, se advierte que las denominaciones “LUBRI-X DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA” y “LUBRAX” comparten elementos sustanciales. Lo que
constituye una apropiacién parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta

coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva

del $Igno Preexistente, - e sersee e

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas LUBRI-X DE MARCOS
MENDES Y ETIQUETA y LUBRAX, es posible concluir que existe una similitud que va mds
alli de lo accesorio o secundario. Si bien el andlisis de los signos puede realizarse desde sus
elementos individuales, lo determinante es la impresion de conjunto que generan en el
consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente “aire de familia” que
puede inducir a error, ya sea por confusién directa (confundir una marca con otra) o confusién

indirecta (presuponer un vinculo empresarial o de origen comtin entre ambas).

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existend, n'c':ga de confusion con una marca previamente registrada o solicitada™ - -

Gé!ﬁs Fernindez \]Nmrna “Tratado sobre Derecho de Marcas” pig. 273

l)J
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 35.

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparacion
marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “ef contenido conceprual es también de
importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando ¢l
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja”y "La Colmena” recién citado (595), "al ser expresados ante un
oyente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningsin proceso de

asociacion. [ustamente es esta inmediata evocacion de la cosa la gue puede producir

R U —

Que, en cuanto al alcance de la proteccién solicitada; la solicitud de registro
LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35,
éspfci'ﬁcamente: “Importacion, exportacion, comercializacion, abastecimiento a terceros, compra y
venta de aceites y lubricantes, publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion
comiercial”. Mientras que el oponente LUBRAX, protege productos de la clase 04,
especificamente: “aceites y grasas industriales, Iubricantes, productos para absorber, regar y
concentrar el polve, combustibles (incluyendo gasolinas para motores), y materias de alumbrado,
bujias y mechas para el alumbrado”.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confusidn entre productos y servicios: Un servicio de
reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion st las
marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastard gue exista esa intima
relacion y gue las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir... ™. De ello se colige que

—

? Jorge Otamendi - T}erechn de Marcas
-./«:f‘ﬂ'EE:EEHG DE MARCAS™ - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

[
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO BE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 35.

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominative, =« - e

Que, ahondando atin mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendj, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las aposiciones en una
misma dase se ba admitido la pasibilidad de confusion cuando existe entve los productos que
amparan las marcas una "marcada similitud’, una “indudable proximidad’, una “afinidad’, o
bien son “semejantes” o “notoriamente vinculados por su funcion”./..Mds alld de estos fallos
tambien se ha becho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad
comercial’, 0 "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza

-dl‘.' fﬂ!’ Pr‘ﬁdﬂffﬂ! &n Jﬂﬁgﬂd. l'.]!lf manerd Iﬁf qu: el consumidor pu:d;z Creer quc trenen wn ﬂﬁ:gfﬂ

comuin, ™ --- = e
Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, concepruales y de cobertura
entre las marcas en pugna, esta Direccién considera que la coexistencia de ambas puede inducir a

error al piiblico consumidor, generando una asociacidn indebida entre los signos y afectando los

derechos previamente adquiridos por el oponente.

Que, en consecuencia, y a la luz de las similivudes fonéticas y concepruales entre los signos
en conflicto, esta Direccién considera que la marca solicitada resulta inequivocamente
confundible con la marca invocada en la oposicién. La reproduccién parcial de una expresion

distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza ¢l riesgo de asociacion

indebida por parte del piblico consumidor, - s

I .

: fﬁ;MENDI, |nr£h. DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012,
8¥a. Ed.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSIGION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 35.

Quie, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestion no
son idénticas; n_elementos sustanci n ser ignorados, ntos
coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran
similitudes relevantes en el plano denominativa. Dicha concurrencia, en el contexto de

productos dirigidos al mismo publico objetivo, refuerza la percepcidn de un vinculo empresarial
o una unidad de origen, generando un riesgo cierro de confusidn, tanto directa como

indirecta. B -

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “ Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grifico, el fonético y el
ideoldgico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusiin se plantee en

cualquicra de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido™ -

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresion global

que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los_elementos

distintivos _esenci r iente il fusidn, aun ¢

diferencias accesorias.

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

solicitante, en ue el sien ici notorias

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

unugriﬁm y mnv:tpl:ual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusién

,‘.Eﬁéardn Bertn}vi v Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol I1, Pig 28

B
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 35.

{ 4 GOBIERNO per | DIRECCION NACIONAL

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

podia ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: “El objetivo primero de la Ley de
Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo “debe estarse mas
a las semejanzas que a las diferencias’, ya que éstas han de provocar la confusiin. Como explica
Breuer Moveno, “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que
aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicidn de esos

ST cocrermasinasicitammnt peas momalimeeien e e e S e S A S SR RS R P P e

-

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

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

Que, por consiguiente, esta Direccién estima que la marca solicitada incurre en las
causales prohibidas previstas en el articulo 2, inciso “i”, de la Ley n.2 1.294/98 de Marcas, por
cuanto la denominacién solicitada es susceptible de generar riesgo de confusidn o asociacién

indebida con una marca preexistente, ——--ss-—msemsemciecieceaaceeeeea

Que, asimismo, se constata la configuracién de la causal prevista en el Art. 2inc. (g) dela

Ley de Marcas que establece: “No podrd registrarse como marcas los signos que constituyan una

reproduccion imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de signos

distintive idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece

a un tercero, cualesquiera que scan los productos o servicios a los gue se aplique el signo, cuando su nso

¥ registro _ﬁt_ﬂfﬂ susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociaciin con ese tercero, o signifigue
L N

’_lgégﬂmmmdi - D.:kj.-cho de marcas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA SA. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 35.

un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea

la manera o medio por el eual se bubiese becho conocido L

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 relne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 95/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.-eemremmemem e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por VIBRA
ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposicién al registro de la marca
LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 23103071
solicitada por MARCOS MENDES.----emsesemeremsarmeea e

«  Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de rcgmm " marca L RI-X DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 35, Exptd 23103071 soligitada por
MARCOS MENDES.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ |.

\\% Dln:cclun.gc Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPANIA INTERNACIONAL PLUS

S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRILUX”
CLASE 21.

Asuncién, 7 4 StP 7005
VISTO:

El expediente caratulado: VILUX S.A. contra COMPANIA INTERNACIONAL
PLUS 5.A. (COIPLUSA) sobre oposicién al registro de marca “BRILUX” clase 21, Yjmmmmmmrenneas

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BRILUX”,
solicitada para la clase 21, en base a la marca VILUX clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

velando siempre por el interés general, — = -

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

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

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

cufgﬁ?uig:ﬂ sea la clase :ri.llqu: figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\'I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPANIA INTERNACIONAL PLUS
S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRILUX”
CLASE 21.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite 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. i s -

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

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

en los planos fonético, visual y conceptual,---weeermrmemeececeee o —

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

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

validez a los argumentos de la npunt:'nre, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

s:::-I;_a:_:g}Iﬂa para su l‘&%ls‘[l‘ﬁ. e e

oS j
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VILUX S.A-CONTRA COMPANIA INTERNACIONAL PLUS
S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRILUX”
CLASE 21.-

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

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 oposicidn.—--—----- = -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrni
registrarse como marcas los SIGNOs que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transeripcion total o parcial de signos distintive identicos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertencce a un tercero, cualesquicra que sean log
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusion o un riesgo de asociacidn 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
hubiese becho conocido el signa”, -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 234/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.----

; Por tanto,
,r’ LA DIRECTURA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

=
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPANIA INTERNACIONAL PLUS

S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRILUX”
CLASE 21,

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por VILUX
S.A. contra COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) sobre
oposicion al registro de marca “BRILUX?" clase 21, Expediente n® 2432316 solicitada por
COMPANIA INTERNACIONAL PLUS §.A. (COIPLUSA). - -

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro de la mfarca *Bmi}{“ clase 21,
N

Expediente n® 2432316 solicitada por COMPANIA INTERNACIO PLUS S.A.

(COIPLUSA). -- e '.II

Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula, —— -t oo _
k- || -d_l.!},-;l 'H-__r. } Iﬁ,\_./

M 1 .I,r' u}} : u '-:_/ \/
Am\ﬁim ALVARENGA SUAREZ
,I_r “.H Directora
%"+ Direccign de Asuntos Marcarios Litigiosos

S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KANNAFREEZE” CLASE
05.

Asuncidn, 9 | CCP 1:.315

LV

VISTO:

El expediente caratulado: KANNAWAY LLC., contra PURE SCIENCE REMEDIES,
INC.,, sobre oposicion al registro de marca “KANNAFREEZE” clase 05, ¥; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"KANNAFREEZE”, solicitada para la clase 05, en base a la marca KANNAWAY clase 05, por lo

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

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

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece 12 lev re latoria,
B P q ¥ regu

velando siempre por el interés general, — e

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

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

Efqllquim scala clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,
N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KANNAFREEZE” 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 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. ees

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

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

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

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

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

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

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

procesal. s Cpm o

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

o

vzlid_n'-ﬁ los argamentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

_solfcitada para su rehisrm. < Pt
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC.,

S[}BRE OPOSICION AL ILEGISTRG DE LA MARCA “KANNAFREEZE” CLASE
05.--

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

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

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

interés en sustentar la oposicién, ———-——

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicirud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse come marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en ¢l sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercers, 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 asociaciin con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su Sfuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por ¢l cual se
bubiese becho conocido el signo” - - - -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 221/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho. e -

/ .' Por tanto,

/N LA Dmcmm DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

'a._“- ,'- i -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC.,

SOBRE OPOSICION AL REGISTRD DE LA MARCA “KANNAFREEZE” CLASE
05.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
KANNAWAY LLC., contra PURE SCIENCE REMEDIES, INC., sobre oposicién al
registro de marca "KANNAFREEZE” clase 05, Expediente n® 1924805 solicitada por
PURE SCIENCE REMEDIES, INC .- e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “KANNAFREEZE"

clase 05, Expediente n® 1924805 solicitada por PUR.E/ SCIEMC'E REMEDIES,
INC.-- - Ay

F i
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —

AIM&RENGA SUAREZ

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBEN DE
JESUS JULIAN PENA MARSAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA BIOBOR, CLASE 01.

Asuncion, ? ; SEP 2075
VISTO:

El expediente caratulado: HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., contra RUBEN
DE JESUS JULIAN PENA MARSAL sobre oposicién al registro de marca “BIOBOR” clase 01,

¥; =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “BIOBOR",
solicitada para la clase 01, en base a la marca extranjera BIOBOR, en la clase 01, por lo que

corresponde a esta Direccidn determanar si las marcas son o no confundibles, —----<-—--eeeeeeee

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

velando siempre por el interés general, e 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

' Articule 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien-lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente 2 confusién o asociacion entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en'que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

|

r"x_,// —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBEN DE
JESUS JULIAN PENA MARSAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA BIOBOR, CLASE 01.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-— i

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente andlisis de la coexistencia o no entre “BIOBOR.” (solicitada en
clase 01) y “BIOBOR.”, (con registro en el extranjero clase 01). s

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusién existente entre los
signos marcarios es que sean analizados en forma conjunra, sin artificiales desmembraciones, de
forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es ¢l criterio que

debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusidn entre las mismas, -
BIOBOR (solicitud)
BIOBOR (oposicion)

Que, de esta comparacién en los campos ortogrifico y fonético entre la solicitante y la
marca oponente, se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita se reproduce en todas
las fetras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras v en idéntica

Secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca
f \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBEN DE

JESUS JULIAN PENA MARSAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA BIOBOR, CLASE 01.

solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la ctiqueta de la marca registrada en el exterior,

lo cual podria generar confusién en el publico consumidor. -

En ese sentido, ranto la jurisprudencia y la doctrina sobre la materia, han establecido
que las marcas deben ser distinguibles, condicién esencial para la registrabilidad de un signo es

que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, «-e-eee-eemremeeeeee

Que, por otra parte, el opunente manifiesta que su marca, es una marca registrada
previamente en el extranjero y que la misma ademis de contar registros concedidos en diversos
paises, es una marca notoria y como tal debe ser protegida y priorizada en relacién a la marca

Oponente ya que sus registros son previamente concedidos en el extranjero, oo e

Que, el Convenio de Paris posee fuerza legal en nuestro pais, el cual en su Art. 6 bis
establece que: “(...) 1) Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, st la legislacin del pais
lo permite, bien a instancia del interesado, a rebusar o invalidar ¢l registro y a probibir el uso de
una marca de fibrica o de comercio que constituya la rveproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uio estimare ser alli notoriamente conocida coma siendo ya marca de una persona que pueda

beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (...)" <—weeeemeeeee

Que, ahondando atin mis en el andlisis respecto a las marcas notorias, ¢l Dr. Carmelo
Mddica, en su obra “Derecho Paragtm_',ru de Mar:a.s dice: “Las llamadas marcas notorias .../...

MM ¥ con respecto a pmziymu o0 servicios no pmtcgtda.r por su registro ¥ con los rua.*f.:: no
haya relacion (excepcion al principio de especialidad). - A R

i ‘DEECECHCI PARAGUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBEN DE
JESUS JULIAN PENA MARSAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA BIOBOR, CLASE 01.

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacion a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
utilizada, de gran difusidn o goza del cardcter de notoria, el criterio gue se aplica en el cotejo es
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los inteveses del piiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asf las cosas, en el caso de autos, ademis de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacion mis
adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera BIOBOR vy tras la
blisqueda realizada en la base mundial de datos de marcas®, tenemos que se encuentra registrada

la marca BIOBOR, en la clase 01, en numerosos paises y 2 nombre del drular oponente,

demostrindose asi la notoriedad de la marca registrada. .

En conclusién, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciacién de otros comerciantes /o
prestadores de servicios relacionados al rubro. Ademds, encontrindose registrada una marca
idéntica a la solicitud presentaca en la misma clase, esta Direccién es de la tesitura que no es

posible autorizar su registro en estas condiciones. e e e i

Que, asi las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la
objecion es una marca intensamente utilizada, de gran difusién o goza del caricter de notoria, el

criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mis estricto, con la finalidad de evitar el

"*DERECHO DE MARCAS” - Jorge Oamendi. 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

4

hutgsy A ww, imdn npe trview! @ tmviewsresults ?page= | &paseSize=30d& criteria CérbasicSenrch=BIOBOR &
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBEN DE
JESUS JULIAN PENA MARSAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA BIOBOR, CLASE 01. -

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

intereses del puiblico consumidor’. izt

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 Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 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, traduccin,
transliteraciin o transcripeion total o parcial de signos distintive idéntices o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, euando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin 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
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas en la Ley n® 1.294/98 ¥ no redne los requisitos para su registro, por lo que

’T-Gj_;am':'ndi,_jmgc. “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, 8va. Ed. Pg. 245.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBEN DE
JESUS JULIAN PENA MARSAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA BIOBOR, CLASE 01.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 108/25, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducidas por corresponder asi en derecho, - -

Por tanto,
LA DIR.EC'I‘DII.AIDE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes v hacer lugar a las acciones deducidas por
HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., contra RUBEN DE JESUS JULIAN PENA
MARSAL sobre oposicidn al registro de marca “BIOBOR” clase 01, Expediente n
23100696 solicitada por RUBEN DE JESUS JULIAN PENA MARSAL -mmreeeeev —-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BIOBOR” clase 01,
Expediente n® 23100696 solicitada por RUBEN DE JESUS" jULLiN PENA
MARSAL. e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, e/ = -

/ / - A A

1" (
Ay Am\?gnnm &vmqa SUAREI
| | |\ Directora -
Direccién de'Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLAU FAMACFEUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BEAUVEMAXX” CLASE
05.

ARNL

Asuncion, 2'4 CEP 2040
VISTO:

El expediente cararulado: BLAU FAMACEUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A.
sobre oposicion al registro de marca “BEAUVEMAXX” clase 05, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“BEAUVEMAXX?, solicitada para la clase 05, en base a la marea BLAUBIMAX clase 05, por lo

que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son 0 no confundibles,—---e-eaeceeerrv

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

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, —--— -

* ' Arviculo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien-tesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otro signg’que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquigra sea la clase en qi}q 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 BLAU FAMACEUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BEAUVEMAXX” CLASE
05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmire 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. e et

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

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual ¥y conceptual.-—-seez--- —

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

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

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

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

procesal. — R e s s

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

suli-:it_a{fa para su registro. e

=
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLAU FAMACEUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BEAUVEMAXX” CLASE
0s.

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

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

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

interés en sustentar la oposicién. - -

Que, en tal contexto queda 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 wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
mm:ac:}:fal en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los gue se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese hecho conocido el signo”. R— =

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 267/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

opasicion deducida por corresponder asi en derecho, - -

' Por tanto,
/A LA nm@cmm DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

!" | )

.'II.

i,
1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLAU FAMACEUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BEAUVEMAXX” CLASE
05.

RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BLAU
FAMACEUTICA S.A. contra AGROFERTIL $.A. sobre oposicion al registro de marca
"BEAUVEMAXX” clase 05, Expediente n® 2473302 solicitada por AGROFERTIL S.A -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dt_I_a"fmarca “BEAUVEMAXX”

%
\

clase 05, Expediente n° 2473302 solicitada por AGROEER’E-ILS.A. LR

) ), N
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédu.!a.. i /\/

ADIY1 hvmm@&sumz

Directora

L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLAU FAMACEUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BFAUVEMAXX" CLASE
01.

i ": r_r::' LTl ol
Asuncién, / | ot 2075

VISTO:

El expediente caratulado: BLAU FAMACEUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A.
sobre oposicion al registro de marca “BEAUVEMAXX” clase 01, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“BEAUVEMAXX?”, solicitada para la clase 01, en base a la marca BLAUBIMAX clase 05, por lo
que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,-—----ereemeeieev

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 gen eral. S

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

B P b e
limitaciones a la hora de considefar la viabilidad del registro marcario se encuentran para
Bl par

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signgque pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
cualquiefa sea la clase en c"plje figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

F, |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLAU FAMACEUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BEAUVEMAXX” CLASE
01.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en 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 “BEAUVEMAXX” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. rennrmeasaaas

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

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

L | N -

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

validez4 los argiimentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

mli;;iiaga Para su registro, --e-- " S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLAU FAMACEUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRG DE LA MARCA “BEAUVEMAXX"” CLASE
01.

i

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. 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 oposicién. -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productes o servicios a los que se apligne el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el twal se

bubiese hecho conocido el signo” ------- S T

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.” 275/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la.

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. -

x“ﬁ Por tanto,
LA DLRE[C'I'I'JRA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

—
P
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLAU FAMACEUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BEAUVEMAXX” CLASE
01.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BLAU
FAMACEUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A. sobre opesicién al registro de marca
“BEAUVEMAXX?" clase 01, Expediente n® 2473299 solicitada por AGROFERTIL S.A.-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la.ﬁmarca “BE&WEM:&KX
clase 01, Expediente n® 2473299 solicitada por AGRDFER.HHS A ——

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. f-" P

- = _|
s e NP AN V N/
— ‘,J;J 7

iz ABG, J\_LVAF.EN\GA SUAREZ
' Directora

\ DIFCC;:R‘S/ de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

J"uunciﬁn, L SEP njzﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER SAE contra MIZUMO MOTOR
PARAGUAY S.R.L. sobre oposicién al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 35,

y. et S ——

CONSIDERANDO:

Que, se promueve ﬂpﬂsicid?{ contra la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca FORZA en la clase 12, por
lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles.--- LB SR i

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. —-—emrmemme -

Que, tal como lo expresa el Arc. 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 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 quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo gue pucd: inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cuafqul},m sea la :]m\:;n que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

Pigina 1de 7




'% G(}ﬁ[h%ﬂ DEL ]}I.Hf.l.ii.'ll".llx ?\IM'I{JH.-H
"F PARAGUAY | tasscrin

B.esolucion D.A.M.Lh.“,__ﬂ_ﬂ_ ! ﬂ b l[»

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL E.EGISTR{} DE LA MARCA DIFORZA 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, - =8

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 trimire 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.-——-remmemsen s

Que, desde un andlisis ortogrifico, se advierte que las denominaciones “DIFORZA 'Y
ETIQUETA” y "FORZA® comparten elementos sustanciales, En particular, el término
“FORZA” es reproducido integramente en la marca solicitada, lo que constituye una apropiacién
parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede

considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo

g £ 1 e

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas DIFORZA Y ETIQUETA y
FORZA, es posible concluir que existe una similitud que va mds alld de lo accesorio o secundario.
Si bien el anilisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante
es la impresion de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos
signos comparten un evidente “aire de familia” que puede inducir a error, ya sea por confusién
directa (confundir una marca con otra) o confusidn indirecta (presuponer un vinculo

empresagial o de origep comdn entre ambas) -~

Pigina 2 de 7




%, GOBIERNOpgy | RIRECCION NACIONAL
& PARAGUAY | Wrnircroar

Resolucién D.AM.Ln. ° ﬂ G i D 5 zl'

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existencia de un riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada™ e s

Que, el contenido conceprual también adquiere especial relevancia en la comparacién
marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, el contenido conceptual es también de
importancia determinante para decidiv una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja” y "La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un
oyente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningsin proceso de
asociacion, fustamente e esta inmediata evocacion de la cosa la gue puede producir

m:g’imﬁn"’.

Que, en cuanto al alcance de la proteccién solicitada; la solicitud de registro DI
FORZA 'Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35, especificamente: “Servicios de
importacion, exportacion, comercializacion y venta de awtopartes”. Mientras que el oponente
FORZA, protege productos de la clase 12, especificamente: “dparatos de locomocion terrestre,

exclusivamente motocicletas (motos) y repuestos para motocicletas y autovebiculas " —-—r-eeeveeeees

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confusidn entre productos y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por st relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las

marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastard que exista esa intima

rndndez Novoa - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pig, 273
amendi - Derecho de Marcas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

relacion y gue las marcas sean confundribles para gue no puedan coexistir...™, De ello se colige que

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo. - S —

Que, ahondando atin mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “Fn [as aposiciones en una
misma dase se ha admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que
amparan las marcas una "marcada simiitud’, una "indudable proximidad”, una “afinidad”, o
bien son "semejantes” o “notoriamente vinculados por su funcion’../..Mds alld de estos fallos
tambicn se ba becho lugar a oposiciones de este tipo frente “a supuestos de mala fe, deslealtad
comercial’, o "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de manéra tal gue el consumidor pueda creer que tienen un origen

LI}
fomunR, = e et e

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura
entre las marcas en pugna, esta Direccidn considera que la coexistencia de ambas puede inducir a
error al pablico consumidor, generando una asociacién indebida entre los signos y afectando los

derechos previamente adquiridos por el OPONEALE, -rrermmrsamseneas =

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos
en conflicto, esta Direccién considera que la marca solicitada resulta inequivocamente
confundible con la marca invocada en la oposicién. La reproduccién parcial de una expresién

distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociacién

indebida por parte del pablico consumidor.--------

* “DERECHO DE-MARCAS" — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

* OTAMEND], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina, 2012,

8va, Ed.
h \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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

on idénticas; com n elemento i o pueden ser ignorados. Fstos elementos
coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran
similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de

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

0 una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusién, tanto directa como
T Ly = o P S

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “ Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su cventual similitud confusionista son el grifico, el fonético y el
ideoldgico: es la regla jurispradencial que basta con que la posibilidad de confusion se plantee en

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

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresion global
que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la_semejanza en los elementos

iales puede ser sifici ion, aun cuando existan
diferencias accesoriag.--------

Qum esta Direccion estima queno r tendible la alegacid imi

;m:l;mdﬁ con fl signo oponente. Tales szmﬂu:udes aban:an los planos wsuaj fcrnénc-::q

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

g
.

~
/ \'\.
¥ F;dl.lrd-:r Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pig 28
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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

pad{a ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: “El objetivo primero de la Ley de
Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse mds
a las semejanzas que a las diferencias’, ya que éstas han de provocar la confusion. Como explica
Brewer Moreno, “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que
aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos

=7
elementos” -mmeemrameanes e L N P —

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

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

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

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

indebida con una marca preexistente.———--—-rerreeeeecn e s

Que, asimismo, se constata la configuracion de la causal prevista en el Art. 2inc. (g) de la
Ley de Marcas que establece: “No podrd registrarse como marcas los signos que constituyan una
reproduccin imitacion, traduccidn, transliteracion o transcripcion total o parcial de signos
distintive idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece
a un tercero, cualesquicra gue sean los productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso

y registro fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique
— i

N\

'] prg'ﬂ?/am: ndi - D:n:}hn de marcas
""'IJ |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL R.EGISTRG DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 35 e e

un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucidn de su fucrza distintiva, cualquiera sea

la manera 0 medio por el cual se hubiese hecho conocido el L ——

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 274/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara 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 accion deducida por
CHACOMER S.AE. contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY SR.L.  sobre
oposicién al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n°
2470809 solicitada por MIZE/MO MOTOR PARAGUAY S.R, [

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de rcg:stm d a marca D] ORZA Y
ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2470809 sohcl r MIZUMO T{DTDR

PARAGUAYS.R.L.
/ | ) — /lr
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - . 4
e

.r:f. A i & =

f ELVAR,EN A SUAREZ

I|II -

‘t“{_‘:‘ " n de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 07.

-

Asuncidn, 2#- SEF 2325
VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.AE. contra MIZUMO MOTOR
PARAGUAY S.R.L. sobre oposicién al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 07,

F. e o

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca FORZA en la clase 12, por
lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. s Sl g e

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la |n:}f' 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. - aer

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de4i misima.y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

contra 1ET !E.‘.Eﬁmﬂ Sus

Pigina1de?



4 GOBIERNO px1 nmnr:ui;::‘.ummr
_# PARAGUAY | "ircron

9 11 &
I ' | r
Resolucién D.A.M.L n. © U 0 R 5
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 07—

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. ~---ee-

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde 4 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.~ . e

Que, desde un andlisis ortogrifico, se advierte que las denominaciones “DIFORZA Y
ETIQUETA” y “FORZA” comparten elementos sustanciales. En particular, el término
“FORZA” es reproducido integramente en la marea solicitada, lo que constituye una apropiacién
parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede

considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo

preexistente. mremrenaaas -

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas DIFORZA Y ETIQUETA y
FORZA, es posible concluir que existe una similitud que va mis alld de lo accesorio o secundario.
§i bien el anilisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante
es la impresién de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos
signos comparten un evidente “aire de familia” que puede inducir a error, ya sea por confusién
H%U;IBT\I‘HZ marca con otra) o confusién indirecta (presuponer un winculo

ial 0 de origen comiin entre ambas). o -

direcra

-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA
CLASE 07.

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,

“una de las prohibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existencia de wn riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada Y et

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparacion
marcaria, Como lo sostienc la reconocida doctrina, e/ contenido conceptual es también de
importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porgue tal contenide facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello enando el
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja” y "La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un
oyente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de cfectuar ningiin proceso de

. asociacion. Justamente e esta inmediata evocacion de la cosa la que puede producir

confusion” =--eeeeee -

Que, en cuanto al alcance de la proteccién solicitada; la solicitud de registro DI
FORZA'Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 07, especificamente: “ Partes de
todo tipo de motoves, radiadores de refrigeracion para motores, electro-ventiladores (ventiladores
para autos), bombas de nafta (bombas auto-reguladoras de combustible)’. Mientras que el
oponente FORZA, protege productos de la clase 12, especificamente: “dparatos de locomacion
tervestre, exclusivamente motocicletas (motos) y repuestos pava motocicletas y autovehiculos " vm

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confusion entre productos y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las

marcas de ambes son-confundibles. Los cjemplos pueden ser variados, bastard que exista esa intima
r'-’ by
\

* Carlos Fefnindez Novoa - { Tratado sobre Derecho de Marcas™ pig. 273

' Jorge Ogamiendi - Derecho % Marcas

[N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 07.

relacion y gue las marcas sean confundibles para gue no puedan coexistiv... ™. De ello se colige que

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo. —-— e

Que, ahondando ain mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las aposicianes en und
misma clase se ha admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos gue
amparan las marcas una "marcada simiitud’, una "indudable proximidad”, una "afinidad", o
bien son “semejantes” o “notoriamente vinculados por su funcion’.../..Mds alld de estos fallos
también se ba becho Iugar a oposiciones de este tipo frente “a supuestos de mala [fe, deslealtad
comercial’, 0 "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de maneva tal que el consumidor pueda creer que tienen un arigen

oM. e ]

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura
entre las marcas en pugna, esta Direccion considera que la coexistencia de ambas puede inducir a
error al piiblico consumidor, generando una asociacién indebida entre los signos y afectando los

derechos previamente adquiridos por el oponente.—-—--sreeees

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y concepruales entre los signos
en conflicto, esta Direccion considera que la marca solicitada resulta inequivocamente
confundible con la marca invocada en la oposicién. La reproduccién parcial de una expresion

distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociacion

indebida por parte del piblico consumidor. —— —n

-

Z
*“DEREGHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi, 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

® OJAMENB, Jorge. DEREGHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 07.-

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si_bien las marcas en cuestién no
idénticas; comparten el sustanciales que no ser ignorados. Estos elementos
coincidentes, s a identidad de clases en las que se pretende €l registro, configuran

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

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

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

P e e e e e e e ———————

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventsal similitud confusionista son el grifico, el fonético y el
ideologico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusion se plantee en
cuealquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido™.

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresién global

que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos

istint enciales i ri provocar ich Lan; is

diferencias 266e80rias —mmrmm e
Que, esta Direccién estima que no resulta atendible la alegacién de desconocimiento por

rte icitante, en o h ue el signo solici orias

imilitudes con i Tales similicudes abarcan los planos visual, fonético,

ortogrifico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusion
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 07.

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

podia ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: “El objetivo primero de la Ley de
Marcas es el de evitar la coexistenicia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse mas
a las semejanzas que a las diferencias’, ya que éstas ban de provocar la confusion. Coma explica
Breuer Moreno, “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que
aparezcan en cllas, sino de los elementos semefantes o de la semejante disposicion de esos

-

w7l
elementos” . &

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

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

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

cuanto la denominacién solicitada es susceptible de generar riesgo de confusion o asociacion

indebida con una marca preexistente. - T

Que, asimismo, se constata la configuracion de la causal prevista en el Art. 2 inc. (g) de la
Ley de Marcas que establece: “No podnd registrarse como marcas los signos que constituyan una
reproduccion imitacion, tradwccion, transliteracin o transcripcion total o parcial de signos
distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece
a un teveero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso

¥ registro fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue

g s -
"_Tm'gc tamendsi - D;l:\sfchﬂ de marcas
P . N :
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 07.

un aprovechamiente de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicera sea
la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”. 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 retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar ¢l Dictamen n.® 388/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asi en derecho.—--— wee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
CHACOMER S.AE. contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY SR.L. sobre
opasicion al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 07, Expediente n®
2470810 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R. L

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro la marci~DIFORZA Y
ETIQUETA clase 07, Expediente n® 2470810 solicir r MIZU MOTOR

Fd

PARAGUAYS.R.L. f /

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula_ 8 i A—— S——

. Direccién dé\Asuntos Marcarios Litigiosos
e~ ._.-"'" \

e

Pigina 7 de 7



%, GOBIERNO pgp | PIRECCION NACIONAL
# PARAGUAY | mivcroar

Resolucion D.AM.L n. "L—, L 9:.3 6

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER. S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA
CLASE 11.

Asuncidn, 2 l SLi .’.35
VISTO:

expediente  caratulado: CHACOMER S.AE. contra MIZUMO MOTOR
PARAGUAY S.R.L. sobre oposicién al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 11,

}r_ ,,,,,,,,,,,,,, -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca FORZA en la clase 12, por

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

-

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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. 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

" 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 qmﬁn Tesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro mgﬁ'o que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cuﬂqﬁ"ﬂasna la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

N ~ H{/ "‘x J[\/ Pigina 1 de 7
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA
CLASE 11.

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

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

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

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

Que, desde un anilisis ortogrifico, se advierte que las denominaciones “DIFORZA Y
ETIQUETA" y “FORZA” comparten elementos sustanciales. En particular, el término
"FORZA” es reproducido fntegramente en la marca solicitada, lo que constituye una apropiacién
parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede
considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo

prrexistcn LE, ==mas e -

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas DIFORZA Y ETIQUETA y
FORZA, es posible concluir que existe una similitud que va mds alld de lo accesorio o secundario.
Si bien el anilisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante
es la impresién de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos
signos comparten un evidente “aire de familia® que puede inducir a errar, ya sea por confusién

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

empresasial o de'origen comiin entre ambas).—--——-eeee-- -
i \\_

¥,
p—
# ?.\

L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER $.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 11.

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

extstencia de un riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada”™ oo

Que, el contenido conceptual rambién adquiere especial relevancia en la comparacién
jrarcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “ef contenido conceptual es también de
tmportancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido concepiual, la confusion es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja” y "La Colmena " recién citado (595), “al ser expresados ante un
a}:m:f presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningiin proceso de

asociacion, [Justamente es esta inmediata evocacion de la cosa la que puede producir

confusion”™. —

Que, en cuanto al alcance de la proteccién solicitada; la solicitud de registro DI
FORZA Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase , especificamente: “Aparatos e
instalaciones de alumbrado, especificamente faros para automéviles”, Mientras que el oponente
FORZA, protege productos de la clase 12, especificamente: “dparatos de locomacion terrestre,
exclusivamente motocicletas (motos) y repuestos para motocicletas y autovehiculos " eeeeeoeemeeeeneee. e

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: *.. Confiusion entre productos y servicios: Un servicio de

reparacidn de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las
marcas de ambos son confundibles. Los efemplos pueden ser variados, bastard gue exista cid (ntima

: C:lr}f:s Ferndndez Nmru: “Tratado sobre Derecho de Marcas” pdg. 273
3}mgc Otamendi - Dcrl:chn de Marcas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 11.

relacion y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir... ™. De ello se colige que

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo. —-----ceeeex S -

Que, ahondando atin mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las aposiciones en una
misma clase se ha admitido la posibilidad de confusion cwando existe entre los productos guue
amparan las marcas una "marcada similitud”, una "indudable proximidad’, una “afinidad’, o
bien son 'semejantes” o “notoriamente vinculados por su funciin'./..Mds alld de estos fallos
también se ba becho lugar a oposiciones de este tipo frente ‘a supuestos de mala fe, deslealtad
comercial ' 0 "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pucda creer que tienen un arigen

comtin, " -

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura
entre las marcas en pugna, esta Direccién considera que la coexistencia de ambas puede inducir a
error al piiblico consumidor, generando una asociacién indebida entre los signos y afectando los

derechos previamente adquiridos por el oponente, e

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos
en conflicto, esta Direccién considera que la marca solicitada resulta inequivocamente
confundible con la marca invocada en la oposicién. La reproduccién parcial de una expresion
distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociacion

indebida por parte del piblico consumidor. - -

Y “DERECHODE MARCAS" — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
"OT. y NDI, Jorge. DERECHO DE MARUAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012,
Sva Ed ™
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 11.

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

son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos clementos
coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran

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

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

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

indirecta. - .

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grifico, el fonético y el
ideoldgico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusion se plantee en
cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido™. e e

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresidn global

que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen derallado sino que

retiene en la memoria una imagen-general del signo. Por ello, |a_semejanza en los elementos

distingv ncial ien confusid o existan

diferencias accesorias.----- - oo —
Que, esta Direccion estima que no resulta atendible la alegacién de desconocimiento por

o solicitado

imili n_el si Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético,

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

‘;'

* Edvardo Bertone ¥ Gbil\ll:rmu Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol I1, Pig 28
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,

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

podia ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: “El objetivo primero de la Ley de
Marcas ¢s el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse mis
a las semejanzas que a las diferencias’, ya que éstas ban de provecar la confusion. Como explica
Brewer Moreno, “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos gue
aparezcan en ellas, sino de los dfmmrm semefantes o de la semefante disposicion de esos

B I s S A S s e

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

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

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

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

indebida con una marea PrEEXISIENTE, -emnmmmramm e e

Que, asimismo, se constata la configuracién de la causal prevista en el Art. 2inc. (g) de la
Ley de Marcas que establece: “No podrd registrarse como marcas los signos que constituyan una
reproduccion imitacion, traduccidn, transliteracion o transcripcion total o parcial de signos
distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece
a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, enando su uso

¥ registro fucsen susceptibles de cansar confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique

~ Ter Otamendi - Derdcho de marcas
E-.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA CHACOMER S.AE. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA

CLASE 11.

un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cealquicra sea
la manera o medio por el cual se bubiese becho conocido el signo” ———w-v-vereeve-- -

¥

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.® 389/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho, - ee oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CHACOMER S.AE contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY SR.L. sobre
oposicion al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA cla.u: 11, Expediente n®
2470811 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R. I B

o
M,

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro e Dirdm Y
ETIQUETA clase 11, Expediente n® 2470811 mhclmd br MIZUMO MDTCIR

PARAGUAYS.R.L. ;’ ............ -
1 ..---"'.

}\/

Abé\)fnx}'l ALVARENGA $U { j{m

A\ Diirectora
Dlreccu{:n d: .';.'iunms Marcarios Litigiosos

N

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por ::édula

-~ Pigina7 de 7



CERECCRDN MACIONAL OF

4 PROPIEDAD
v« INTELECTUVAL

PARAGUAY

W GOBIERNO wi PARAGUAL
' PARAGUAY REKUALI

~- Resolucion n“M 1 D 5 7

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICION A LA MARCA DIGESTAN, clase, 5 expediente N° 2433771 en la,
OPOSICION N° 2471739, INTERPUESTA POR DUTRIEC S.A.

Asuncion, 75 SEP 2025
VISTO:

El exlpn:diq.me de oposicion contra la marca DIGESTAN, clase, 5 expediente N°
2433771 en la, OPOSICION N° 2471739, INTERPUESTA POR DUTRIEC S.A.

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacion con el informe de la Actuaria, en el caso de autos. ha transcurrido ¢l
plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la InStaneig, --—-------nn=mmmc-eemee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

2471739, deducida contra la marca DIGESTAN, clase, \expedlente PH“ 2433771,

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la I;z.n’nc:a dn: ]u \oposicion N°
solicitada por BIENVENIDO PINTO

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula, - /—d-'-.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A.
UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLACIAL Y ETIQUETA”, CLASE
32.

Asuncién, 7 10

r-'—|

P 2025
VISTO:

El expediente caratulado: UNION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL
INI'I:ERIOR S.A. UNIFRISA contra HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. sobre
opfasicién al registro de la marca GLACIAL Y ETIQUETA clase 32, y.—

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “GLACIAL Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca GLACIAL en la clase 32,
por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.--- e

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

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

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 4 su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los Srganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione stig derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro ;igrm que pueda induycir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
:uﬁqﬂ1hasca la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

= Pigina 1de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A.
UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE
32,

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 puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marea previstas en la Ley de Marcas.~ s s e S

Que, al cotejar las marcas solicitada GLACIAL Y ETIQUETA y GLACIAL 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 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

erigen de producciin). S

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

exiifencia de un riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada™ --eeeeeeeee-

Que, ¢l contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparacién
marcaria, Como lo sostiene la reconocida doctrina, “el contenido conceptual es tambien de
importancia determinante para decidir wna inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el

recugtdo es el misma, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se

_* Clarlos Fernindez Novoa - “Tratado sabre Derecho de Marcas” pég. 273

.’
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A.
UNIFRISA CONTRA HNK -BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLACIAL Y ETIQUETA”, CLASE
32. -

dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena” recién citado (595), "al ser expresacos ante un
oyente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningsin proceso de

asociacion. [fustamente es esta inmediata evocacion de la cosa la gue puede producir

e 7T A —— e

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 confusion entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 32, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente. e L ——

Que, ademds el oponente GLACIAL ya es una marca registrada en nuestro pais con
Registro n°/570.268 en la clases 32, este registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo que
refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de GLACIAL Y ETIQUETA. ———veev

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: .. Confiusidn entre productos y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confiusion si las
marcas de ambos son confundrbles. Los ejemplos pueden ser variados, bastard que exista esa intima

r..™ Deello se colige que

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo. e - —

Que, ahondando ain mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARECAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las opasiciones en una

i}f:l}gﬂ Otamendi - Dfrtctlu de Marcas
““PERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A.
UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLACIAL Y ETIQUETA”, CLASE
32.

misma clase se ba admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que
amparan las marcas una "marcada similitud’, una "indudable proximidad’, una “afinidad’, o
bien son “semejantes” o “notoriamente vinculados por su funcion”..)..Mds alld de estos fallos
tambicn se ba hecho lugar a oposiciones de este tipo frente “a supuestos de mala fe, dedealtad
comercial’, o "marcas notorias'. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de manera tal que d consumidor pueda creer que tienen wn origen

[
LN, e 0 2 . e

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventieal similitud confusionista son el grdfico, el fonético y el
ideoldgico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusidn se plantee en

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

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresion global

que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la_semejanza en los elementos

diferencias accesorias. e i i S 2 S 2 e -

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. ------

S OTAM ENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012,
8va. Ed. -

/ * Edyardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Mareas, Vol 11, Pig 28
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A.
UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLACIAL Y ETIQUETA”, CLASE
32, ==

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas. La denominaci6n 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. wes il

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

interés en sustentar la upﬂsicic'm. -------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que perteneee a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusiin o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido €l 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.* 579/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho,-—r-rr-reecceeeeeev

Por tanto,

= - -:'-":'.'-‘ki vy
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A.
UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLACIAL Y ETIQUETA”, CLASE
32. .

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
UNION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA
contra HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. sobre oposicién al registro de
marca “GLACIALY ETIQUETA” clase 32, Expediente n® 2007335 solicitada por HNK
BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - T

Articulo 2.- RECHATZAR la solicitud de registro de-la marca “GLACIAL Y

ETIQUETA” clase 32, Expediente n” 2007335, suh::m.dafpcr HNK BR INDUSTRIA
DE BEBIDAS LTDA. WA ST

Articulo 3.- NGTTF[QJESEPW cédula. - £ S

e :'_'1\ / 4 N
f e P T PN
[ Amd'._ Y1 ALvquGa SUAREZ
{' X AR Directora
\  Diteccidryde Asuntos Marcarios Litigiosos
N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHAVEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PRODUCTOS IDEAL Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncién, 1 n cro
$ 0 SEP 2005
VISTO:

El expediente caratulado: IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO
CHAVEZ sobre oposicién al registro de marca “PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA” clase
35, v T T

CONSIDERANDO:

- Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA?, solicitada para la clase 35, en base a la marca IDEAL
S.R.L. 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 arribuciones otorgadas porla lc].r] a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marea, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. «—--eeeeme e - eeemamanan

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

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

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

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

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

odfo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
.-"quaqucig sea la clase :n: qu: 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 IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHAVEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PRODUCTOS IDEAL Y
ETIQUETA” CLASE 35.

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

prctautclzr otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marea, e

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - PP PSR R T

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “PRODUCTOS
IDEAL 'Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con la marca base de oposicion IDEAL S.R.L., se percibe que entre las mismas existen elementos
que las  hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceprual. oy

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

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

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

r

procesal. oo seere e eraas s e s e e mm e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHAVEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PRODUCTOS IDEAL Y
ETIQUETA” CLASE 35.

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

solicitada para su registro.--- e R— S — =

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 prohibitiva de registro esti pulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1,294/98 Die MarCas.-—-sewr-sereeeweemmreemeerreerrrseremsremsrecameeemmeeeemees =

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

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

interés en sustentar la oposicidn. e— 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 wmarcas los signos gue constitwyan wuna reproduccign mitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un lercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacin con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo 0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual s

e L —

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

/ \.'| 'I
| /I T

o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHAVEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PRODUCTOS IDEAL Y
ETIQUETA” CLASE 35,

corresponde confirmar el Dictamen n.” 51/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asf en derech, - -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por IDEAL
S.R.L. contra HECTOR DELFIN ROMERO CHAVEZ sobre oposicién al registro de
marca “PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2425539
solicitada por HECTOR DELFIN ROMERQ CHAVEZ ——ermeemeeeeeeeceeeee .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “PRODUCTOS
IDEAL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n® 2425539 solicitada por HI:LTDR.
DELFIN ROMERO CHAVEZ, ra— : -

."

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, i et

i Y1 nvmm; suiluaz

| : ' f-'.‘,.'r Directera

Dncm;ﬁ/p de Asuntos Mar i0s Litigiosos
b
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC
CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CHAMPION Y ETIQUETA”, CLASE 14.

Asuncidn, 3 :.,I L:u’j EJEE
VISTO:

El cxpcditnte caratulado: HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC
contra YUK WAH LAW sobre oposicién al registro de la marca, CHAMPION Y
ETIQUETA clase 14, Y. - - P,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CHAMPION
Y ETIQUETA solicitada para la clase 14, en base a la marca CHAMPION en la clase 18, por

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

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

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

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

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

' Articulo 15%=Etregistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
uso exclysivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
correspgndan contra qu'ir:n lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al
uso de cualquier otro sig}m que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o ‘asociacién entre los
Iu"'pmdur:tns o\servicios cuglquicra sea la clase en que figuren, sicmpre que tengan relacién entre cllos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC
CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CHAMPION Y ETIQUETA”, CLASE 14,

Que, en esc 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. T —

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente
que existe una diferencia sustancial. La marca CHAMPION registrada en la clase 18 protege
productos tales como: “comprende principalmente el cucro, el cuero de imitaciin y ciertos
productos de  estos materiales”. Por otro lado, la marca solicitada CHAMPION
en la clase 14, protege productos: “principalmente los metales preciosos y ciertos productos de

metales preciosos o chapados”. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es

significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin
generar confusidn entre los consumidores, -~—-—--—-meeemeoeceeceeee S—

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas CHAMPION
solicitada en la clase 14, y CHAMPION , registrada en la clase 18, debido especialmente a
la diferente maturaleza de los productos 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.—-—seeeeeeee oo .

Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos ¢l solicitante, podemos
dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adguirido sobre la marca solicitada
en nuestro pais, CHAMPION, Registro n®607.342 en las dase 14 por lo tanto le asiste mejor
derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelacién y no hay

impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en la misma

clase y en otras clases de la marca ya registrada a su nombre,—-—--—eerevee
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC
CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CHAMPION Y ETIQUETA”, CLASE 14.

Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la

denominacién, siendo asi la cuestién, nos queda claro que ¢l solicitante sélo pretende ampliar
el dmbito de proteccién de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es

perfectamente viable su proteccién. i e e e e

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

representa ninglin inconveniente legal e SR

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

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente
sin crear riesgo de confusion al pliblico 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 revocar ¢l Dictamen n®

372/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por

corresponder asi en derecho.-—-seeeeeomesm s e e SR
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida
pfar HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC contra YUK WAH LAW
| sobre oposicion al registro de la marca CHAMPION Y ETIQUETA, clase 14,

1 Expediente n"|2454823 solicitada por YUK WAH LAW -oeemeeemm e
llr | i
! — "'f#.
e T
RIRAL e ;{\\

.llf-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC
CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CHAMPION Y ETIQUETA”, CLASE 14.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la mlmmd de registro de
la marca CHAMPION Y ETIQUETA, clase 14, Expedmmg/n 2454828 sullcmda

por YUK WAH LAW. et : e
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, -—L-orrforoec P g
gy L W .
g ._H }.“'I ;L H 4 d

/. ABG.JADIYI ALVARENGA §

g’ 1 Directora

\ Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

N/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA
SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NOVA
PEAK” CLASE 01.

Asuncidn, -
J 0 SEP 2075
VISTO:

El expediente caratulado: OLD WORLD INDUSTRIES, LLC contra RAFAEL
OLIVEIR A SOUZA DA SILVA sobre oposicion al registro de marca *“NOVA PEAK” clase 01,

F':"-——---—n---rr----..---.-u-.u- e rrsean ———

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “NOVA
PEAK?, solicitada para la clase 01, en base a la marca PEAK en la clase 01 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¥a solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

ve]andu-siempr: por el interés general, e

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

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

' Articule 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de la misma yq ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus d‘qr:chns 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
cudlquiéra sea la clase en que ﬁ:gurcn. 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 OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAFL OLIVEIRA
SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NOVA
PEAK” CLASE 01.

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

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

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

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

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. - - rneernnas

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
Ffﬂct_fcd.l: .' : - e -~
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA
SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NOVA
PEAK" CLASE 01.

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.mmse e —

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

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

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 podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue 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 tercers, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. e

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

:_stiﬁuf_:zdas en la Ley hf' 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
sl o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA

SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NOVA
PEAK™ CLASE 01. -

corresponde confirmar el Dictamen n.” 259/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. s e eeereeean

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por OLD
WORLD INDUSTRIES, LLC contra RAFAEL OLIVEIR A SOUZA DA SILVA sobre
oposicién al registro de marca “NOVA PEAK” clase 01, Expediente n° 2020687
solicitada por RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA.-- — -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de _|J_.,,marca “NOVA h]_?.'ﬁK” clase
01, Expediente n° 2020687 solicitada por RAFAEL QH\{EIRE._SDUZE DA SILVA. -

i )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. +_J|_ ,-

Difeccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA
CARDONA NIEDERBERGER SOBRE nmsrmﬂw AL REGISTRO DE LA MARCA
ALQUIMIA, CLASE 14.

Asuncin, 3.0 crp g
VISTO:

El expediente caratulado: LOJAS RENNER S.A. contra MARIANA CARDONA
NIEDERBERGER sobre oposicién al registro de la marca ALQUIMIA clase 14, y. ———emeenev

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ALQUIMIA,
solicitada para la clase 14, en base a la marca ALCHEMIA en la clase 25, por lo que corresponde

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ]:}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

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, conicede 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 EIUl'-‘.‘-ﬂ ]ﬁlﬂnt sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signe que pueda 1nﬂucir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
-:'y.aiqtlitra sea la clase en q_nc figuren, slempre 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 LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA
CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALQUIMIA, CLASE 14.

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 anilisis de la solicitud en trimirte y la
oposicion; y determinar si la mismase encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, entre las marcas en pugna: ALQUIMIA (solicitada) vs. ALCHEMIA (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 urilizacién mds adecuada y
especffica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacion clara y
efectiva tanto a nivel auditivo comio conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado.

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada ALCHEMIA en la clase 25 protege
productos tales como: “Mitones; batas; bermudas; pantalones cortos; americanas (vestimenta):
Sulares; calzados, tales como botas, zapatos, zapatillas de tenss, zaparillas, sandalias, pantuflas,
alpargatas; calzoncillos; pantalones, banador (pantaldn corto); trajes de basio; biguinis; baradores;
CAMISAS; CAMTSELAS; capotes; capuchas; ropa interior, tales como corse, pantimedias, enaguas, sostenes;
cfnrumn’f-s @mmﬂh de vestir); chalecos; chaguetas; guantes (prendas de vestir); batas

_!,(gx&'qﬂapnfum); ﬂl&érhﬂ; medias; parcas; pijamas; jerseys; ropa de gimnasio; faldas; bragas;
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA
CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALQUIMIA, CLASE 14,

sucteres; tunicas; chales; picardias; govro; camisones; bufandas”. Por otro lado, la marca solicitada
"ALQUIMIA” en la clase 14, protege productos: “Metales preciosos y sus aleaciones; articulos de

Joyeria, bisuterda, piedras preciosas y semipreciosas; articslos de relojeria e instrumentos”. La

consumidores. T I EE————————

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

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

adquirir los prc}ducms o servicios que ambas ofrecen. al observ

iugnﬁ;mdlm_g_mﬂ;m ALL“ HEMLFL oponente en la c]ase 25, se enfoca en pn:ndas de

vestir, mientras que ALQUIMIA solicitada en la clase 14, estd mis orientada hacia productos
como joyeria, relojeria entre otros, lo que aleja atin mis la diferenciacién entre ambas marcas.

Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier

posibilidad de conflicto en el mercado e e

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

eventualmente justificar s reehaz. - e

ese. sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuestro mstema\ el principio del Sistema Uniclase, ¢l cual establece que cada solicitud de
debe :s;Tciﬁﬂ.r la clase del mnomenclador internacional (Niza) en la cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA
CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALQUIMIA, CLASE 14, -

pretende obtener proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de
interés. Este sistema implica una segmentacion del mercado en funcién de los productos o

servicios que distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automitica en clases distintas a la

registrada. as oo

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

del consumidor promedio en el mercado de referencia, -----s—s--oereecer e

Que, ahondando aiin mds en el anilisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo dlaras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
no s requicre entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, va que los

i . X .. 3
consumidores no s confundivdn si ambas marcas llegan a coexistiv en el mercado™ -ereereeemseeeeee.

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 redine los requisitos de novedad, especialidad y
orginalidad. —e e -

P
/

_f,Mlﬁt‘.'lCA, Carmelo, Derecho paragudyo de marcas. Editorial La Ley. 2019, Asuncion. pigs. 104-105.
j / |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOJAS RENNFR S.A. CONTRA MARIANA
CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALQUIMIA, CLASE 14,

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

de una marca, seemrmemesemec 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 oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 392/25 emitido por la

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

5 P 1o o111 T RO SRS D i e i

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LOJAS RENNER S.A. contra MARIANA CARDONA NIEDERBERGER sobre
oposicion al registro de la marca ALQUIMIA clase 14, Fxp-.dleme n® 7&51%1} solicicada

porMARIANA CARDONA NIEDERBERGER. .-—-- - »-,\-\- ----------------
'

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimitgs de %}D]icitud dt:\‘kcgisrm de la
marca H.LQUIM[E clase ]-1, Expediente n° 148 960 lititada por MARIANA
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEROGRIP”, CLASE
05.

Asuncién, 5 0 orp 9
SUNCion : Ldg‘iﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre
oposicién al registro de la marca CEROGRIP clase 05, y.-eeeeeeeee- snomaeanas

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “CEROGRIP”,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca CERO en la clase 05, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lc;fl 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 BTl e

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

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

“ Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
orro iignn que pueda indugir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
;Euahu}gla sea la clase en qu,n figuren, siempre que tengan relacién encre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEROGRIP”, CLASE
0s. =

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, - i

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en 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, - s it i i e

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

por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produceion).--—mm--.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicirada vy 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 productes de la clase 05 (todos los productos de la clase 05), lo que nos da la
pauta que la oposicion sea declarada pmccdenre. - -

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones basicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existencia de un riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada™ oo

ue, el contenido conceprual también adquiere especial relevancia en la comparacian
q

marcaria. Como lo-sostiene la reconocida doctrina, “el contenido conceptual es tambin de

* CarlosFerndndez Novoa - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pig. 273
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEROGRIP”, CLASE
05.

importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las mareas
en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el
recuerdo es el mismo, por ser el mismo ¢l contenido conceptual, la confusion es inevitable. Coma se
dijo en el caso de "Nido de Abeja"y "La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un
oyente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningun proceso de
asoctacion.  Justamente es esta inmediata evocacion de la cosa la que puede producir

confusign" remmr = i i

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confusign entre productos y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confiesion si las
marcas af: ambos son confundibles. Los c_',remp.:'m pwden ser variadps, éﬁ{gm' que exista esa intima

... . De ello se colige que

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo. - U —

Que, ademds el oponente CERO ya es una marca registrada en nuestro pafs con

Registro n°/488.087 en la clases 05, este registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo que

refuerza su posicion en la oposicion contra la solicitud de CEROGRIP. -

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

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

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

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

' Jorge Otamendi - ﬁem::hn de Marcas
* “DERECHO DE MAHCAS - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

= N .
|I : | 2 F lr
\ _‘/J:-—'(\ A / ‘ Pigina 3 de 5



g '55, GOBIERNOpgr  DIRECCION NACIONAL
# PARAGUAY ' Nfiecriar

ResohucisnDAMLn° [J 1 1 07 3

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEROGRIP”", CLASE
05.

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.— 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 oposSiCION. —mrssseses 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: “Na podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del peiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el aual se
hubiese becho conocido el signo” oo e

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 reline los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 178/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho. - --seesmereemrmerce.
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
I.\ y =
: 7 .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEROGRIP”, CLASE
05.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ZODIAC [INTERNATIGNAL CORPORATION contra LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED $.A.) sobre oposicién al registro
de marca “CEROGRIP" clase 05, Expediente n° 2423140 solicitada por
LABORATORIOS  SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA  (SIEGFRIED
8 e st e e e et et e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ma}u “CEROQGRIP” clase
05, Expediente n°® 2423140, solicitada por LMBRATDRIDS SIEG}R_IED
SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A. }-«—---—--_—';- ------------

Articulo 3.~  NOTIFIQUESE por cédula. ——t-wrrwrirre- ’ _,si" .............

e

|r i b
'L. _ ABG.JADIVI Mvauﬁﬁ»g;nﬂ
\ : : .f Directora

ion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA
ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncidn, 7 0 CEP »m
W v

el l-.1.-'.|‘.'.

VISTO:

El expediente caratulado: CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ contra ANDREA
BELEN GONZALEZ MAIDANA sobre oposicién al registro de la marca COPPELIA Y
ETIQUETA clase 35, v. e i A A

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca COPPELIA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca COPPELIA en la clase 41, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles —-------cceoeeeeeeeeeev s

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

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

velando siempre por el interés general. oo -

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 hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dela mismia.y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda indugjr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cmtﬁu:crmu la clase en que ﬁgu ren, 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 CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA
ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35,

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

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

marca previstasen la Leyde Marcasomoemmmoooeooo oo

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada COPPELIA en la clase 41 protege
exclusivamente servicios tales como: “educacidn, formacion, esparcimiento, actividades deportivas y
culturales y en forma especial lo prestado por una academsia de danza”. Por otro lado, la marca
solicitada “COPPELIA” en la clase 35, protege servicios: “Servicios de publicidad, negocios,
smportacion, exportacion, comercializacion y venta de mercaderias, tales como ropa masculina,
femenina y nizios, articulos de vestiy, bijouterie, calzados, suministro de informacion comercial por

sitior web” La

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en

nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de
marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se
pretende obtener proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de
interés. Este sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o
scm':.:ius que distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automdtica en clases distintas a la

registrada. U
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA
ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

del consumidor promedio en el mercado de referencia. —-——--—remmrmomscoce

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

comswemidores no se con fundivdn si antbas marcas Uegan a coexistiv en ef mevcado™ ——aeeoeeee ..

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 13 estructura y el

L RELRF " LIt

de confusién directa o indirecta. Ademis, el pablico objetivo de cada marca

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

"
=

es claramente

Que, es importante sefialar que la marca solicitada COPPELIA 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 etiquera 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

fustifique 2 oPosteion, — s

* MODICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas, Editorial La Ley, 2019. Asuncion. pdgs. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA
ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.

b

COPPELIA

SOLICITADA OPONENTE

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

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

de una marca. : o A 2

Que, esta Direccién considéra que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 295/25 emitido por la

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

dcptt;hcr e et =

| Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA
ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35. -

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ contra ANDREA BELEN GONZALEZ
MAIDANA sobre oposicién al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 35,
Expediente n® 2489605 solicitada por ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de rc"g:istm dela
marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 24396{]5 solicitada por

ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA---L£foo L\ U [——
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, - s
/- aBG, ﬁm AL\MR:EPK;A SUAREZ
i ' ¥ | Directora -
t Direccion d¢ﬂsuntus Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. ANDREA BELEN GONZALFZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 26.

Asuncidn, 2 ar
3 0 SEP 2025
~ VISTO:

El expediente caratulado: ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra
CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ sobre oposicién al registro de la marca
COPPELIA Y ETIQUETA clase 26, y. e -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “COPPELIA Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 26, en base a la solicitud anterior de la marca COPPELIA

en la clase 25, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no
confundibles,--—---- - . i . 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
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general, T e

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma ¥ a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sity derechos. Asimismo congede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro s-gm que pueda m&uclf directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
cug]q_nteu sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 26.

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, --eeee--

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia admisistrativa 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.-—---—--ceceeeee A

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

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

origen de produccion). -

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

extstencia de un riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada”™ ---r—e-. -

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparacién
marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “ef contenido conceptual ¢s también de
importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cnando el
reciterdo ex el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
difo en el caso-de "Nido de Abeja”y "La Colmena” recien citado (595), "al ser expresados ante un
oyenty p&.rm:an la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningiin proceso de

-

.z'léﬁr]m Fernindez Novoa - “Tratado sobre Derecho de Marcas™ pdg. 273
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HAEE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 26.

asociacion. fustamente e esta inmediata evocacion de la cosa la gue puede producir

CORPUSEIR" e =

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.."Confusidn entre productos y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las

marcas de ambos son confundibles. Los g:mpfa: pueden ser variados, W

relacid 45 INAFCAs sean - es para gue no puicda ™. De ello se colige que

las marcas en pugna no podrdn coexistir, ya que las marcas son altamcnte confundibles desde el

punto de vista denominativo, ———————— e

Que, ademis el oponente COPPELIA goza del derecho de prelacién ya que fue solicitada
con anterioridad a la solicitada, lo que le otorga proteccién legal, lo que refuerza su posicién en la
oposicién contra la solicitud de COPPELIA Y ETIQUETA.

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grifico, el fonético y el
ideoldgico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusion se plantee en

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

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresién global
que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos

* Jorge Otamendi - Derecho de Marcas
*“DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
* Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol I, Pig 28
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 26.

distintivos _esenciales puede ser suficiente para provocar confusién, aun cuando existan

diferencias accesorias. e et

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

¢ del solicitante, en tanto se ha constatad e el sipno solicitado presenta notorias

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

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

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

podia ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: “El objetivo primero de la Ley de
Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo “debe estarse mds
a las semejanzas que a las diferencias’, ya que éstas ban de provocar la confusion. Como explica
Breuer Moreno, “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que
aparezcan en ellas, sino de los clementos semejantes o de la semejante disposicion de esos

elementos™. . . D e S R b s i e

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 Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y s 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.—-——--eeareemsecem e

*Jorge Oramendi - Derecho de marcas

.I'F'_ = r.'\__ I\I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 26.

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

interés en sustentar la oposicion, e

) Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
Ta prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
vegistrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
:‘;amfr'rfmuﬁn o transcripeidn total o parcial de signos distintive 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 apligue el signo, cuando su uso y registro  fueesen susceptibles de cawsar
confusion o un riesgo de asociacion cox ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el .u:g'na". ....................

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 Dicramen n.® 294/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1. DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE
_+VILLALBA GOMEZ sobre oposicion al registro de marca “COPPELIA Y

/H}P l-'\._ ;)__.-f
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 26.

ETIQUETA™ clase 26, Expediente n® 2491691 solicitada por CLAUDIA SELENE
ELENICE VILLALBA GOMEZ. e e o e i i A

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca JCOPPELIA Y
ETIQUETA” clase 26, Expediente n® 2491691, solicitada por (_,LAUD]A SELENE

ELENICE VILLALBA GOMEZ, - i | i
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, /ol bt -
| I — Iq. e -"5'{... F
_'. - s
ABG}ADIYI J\.LYARENG(\SUM
33 'i Directora

Direccidn de Asuntos Marcarios Liri giosos
iy ¥ it
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 25.

Asuncidn, 0 CFp :,IU?&
VISTO:

El expediente caratulado: ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra
CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ sobre oposicion al registro de la marca
COPPELIA Y ETIQUETA clase 25, y.—-- S

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “COPPELIA Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 25, en base a la solicitud anterior de la marca COPPELIA
en la clase 25, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles.-— - enmrennans

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

velando siempre por el interés general, -

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesiome sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro ﬁque pueda.tndu:ir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
curilfutera sea la clase en que figuren, siempre qe tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 25.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el 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.——--cmermmesmmem e

Que, al cotejar las marcas solicitada COPPELIA Y ETIQUETA y COPPELIA oponente,
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
bposicion, 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 confusion

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

origen de produccion). e : e

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones basicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existencia de un riesgo de confiusion con una marca previamente registrada o solicitada”™ -

Que, el contenido conceprual también adquiere especial relevancia en la comparacion
marcaria, Como lo sostiene la reconocida doctrina, “ef contenido conceptual es también de
importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando ¢l
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
difo en el caso de "Nido de Abeja” y "La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un
oyente 'pré}mmn la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningiin proceso de

‘T,E;’atjos Fernindez N;l'pvm - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pig. 273

Pigina2de6




-4 'ﬁl (JUB[ERNUD[I [H_HH'{ HI:\.'\:"LI'IH-N-\]
LJ PARAGUAY Dimorion

ResotacinD.amLac (0 0 1 07 0

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA”", CLASE 25,

asociacion. Justamente es esta inmediata evocacion de la cosa la gue puede producir

con fh;ﬁnﬂ, ..................................

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “... Confiesion entre productos y servicios: Un servicio de

reparacidn de televisores por su relaciin intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las
marcas de ambos son confundibles. Los efemplos pueden ser variados, bastard gue exista esa intima
relacion y quec las marcas sean confundibles para gue no puedan coexistiz... ™. De ello se colige que

las marcas en pugna no podrdn coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denomiNative. -ossmeseme s e

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico consumidor puede verse inducido a error, ¥ causar una confusion entre las mismas,
ademis debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 25 (prendas de vestir), lo que nos da la pauta que la

oposicion sea declarada procedente.-——rmmem s e e

Que, ademis el oponente COPPELIA goza del derecho de prelacién ya que fue solicitada
con anterioridad a la solicitada, lo que le otorga proteccién legal, lo que refuerza su posicién en la
oposicion contra la solicitud de COPPELIA Y ETIQUETA --eeceeemeecaneeee

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

* Jorge ﬁﬁmendi"e_ Derecho de Marcas
: ‘_‘DEF:EEHD DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 25.

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

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

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresién global
que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que
retiene en la memoria una imagen-general del signo. Por ello, la_semejanza en los elementos

distintivos esenciales puede ser suficiente para provocar confusidn, aun cuando existan
diferencias accesorias. e i 2 e e

Que, esta Direccidn estima que no resulta atendible la alegacién de desconocimiento por
parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias

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

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

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

podia ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo aurtor afirma que: “El objetivo primero de la Ley de
Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo “debe estarse mds
a las semefanzas que a las diferéncias’, ya que éstas ban de provocar la confiusion. Como explica
Brewer Moreno, “la similitud gr;xcrai entre dos marcas no depende de los elementos distintos que

aparezcan en cllas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos

elementor™ oL - - - -

: Edu:,rdo-Bermhg y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol 11, Pig 28
Ljﬂzg;: Otamendi - Derecho de marcas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA
SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA”, CLASE 25.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn 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 Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de 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 oposicidn. - R

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
ngﬁrmr:r: como marcas los signos gue constituyan wuna mpmdmn’n’n imstacion, tradwecion,
transliteracion o transeripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cnando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o wn riesgo de asociacion con ese tevcero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo”. 2

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
estipafadas en Ia Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

i)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA

SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “COPPELIA Y ETIQUETA?, CLASE 25.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 293/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente ¥ hacer lugar a la accion deducida por
ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE
VILLALBA GOMEZ sobre oposicidn al registro de marca “COPPELIA Y

ETIQUETA™ clase 25, Expediente n° 2491681 solicitada por CLAUDIA SELENE
BLENICE VILLALBA GOMEZ, st snissisoonsion oo s e e i v

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la/marca “C-DI—‘PEL[A Y

ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 2491681, mllcltadﬂ. pnr CL&UDD& SELENE
ELENICE VILLALBA GOMEZ.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

. Directora
i);{eca:mn dc ,Asuntm Marcarios Litigiosos

= __r-'-
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