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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. CONTRA
SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
DENTDRAL, CLASE 05.

Asuncion, 15 48R ans
“ ADR *f.”E
VISTO:
El expediente caratulado: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. contra SCAVONE
HNOS S.A. sobre oposicion al registro de la marca DENTDR AL clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca DENTDRAL,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca DENTO en la clase 05, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. —

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

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

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

mlusi'.?tﬂ:!- la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contrg’ quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

otrg'signo que pueda‘inducir direcea o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
':I.tilil‘.]'tlitra. sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - =
Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el
mismo sea reali £ una visidn de ' mo es regla gen cho marcari

sin artifici

puede ser asociada con la otra. .

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “DENTDRAL” yla
marca oponente “DENTO?, notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacifica

en el mercado, tomando en cuenta que las mismas producen una visién de conjunto distintas
entre si, por lo que no habri asociacién entre ellas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se
diferencian entre si, ya sea grifica, ortogrifica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a

generar una impresién general distinta e inequivoca de cada una de las marcas.

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
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Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos
fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el publico
consumidor, ———

Que, asimismo, se observa que ambas marcas (DENTDRAL' y 'DENTQ’) introducen
elementos distintivos adicionales que resultan ficilmente identificables por el consumidor medio,
quien estd acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en funcién de pequedas

variaciones fonéticas y grificas. .

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas DENTDRAL' y

'‘DENTO’ no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no

representa ninglin inconveniente legal. e

Que, resulta menester destacar la situacién especial de los productos comprendidos en
la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos
y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y
evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5, asegurando que se
ajuste de manera apropiada a la evolucién del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque
adaprable garantiza que la clasificacién sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el
imbito de la salud, fomentando asf un sistema de registro mds eficaz y alineado con las
necesidades dindmicas de la industria.

Qu:, al pmﬁmdlzar en las diferencias entre ‘DENTDRAL' y 'DENTO’, se aprecia que
|Is lsm son natahlcs tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. La doctrina y la
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rudencia marcaria e el andlisis de m erse en su totali 0

el impacto i eneran en los con i no a partir de elem islados.~--—---

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
vocablo i unai i la mente del con i que es otro punto a

tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusion directa o indirecta en el

mismao. il

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

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

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

originalidad.-—----- -

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

la Fuqna disrim:fr\l\. novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
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Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 200/26 emitido por la

jefarura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
derecho. e ———

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. contra SCAVONE HNOS S.A. sobre oposicidn

al registro de la marca DENTDRAL clase 05, Expediente n® 2490289 solicitada por
SCAVONE HNOS S A —-eememeeee = :

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la seficitud de registro de la

marca DENTDRAL clase 05, Expediente n° 2490289 suﬁrf?"éa\gnr SCAVONE HNOS
- s \ =

Articulo 3.- ND'ITFIQUESE por cédula. -- /

N Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE “LA
HOLANDA” LTDA., CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAPPY” CLASE
30.

Asuncidn, ‘]lq ABR 907

il L i R

VISTO:

El expediente cararulado: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE “LA
HOLANDA” LTDA. contra ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC. sobre
oposicion al registro de marca “CAPPY” clase 30 yj---memmermereneeeaes -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “CAPPY” |
solicitada para la clase 30, en base a la marca CAPPI clase 30, por lo que corresponde a esta

Direccién determinar si las marcas son o no confundibles, - -

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

" Articulo 15 ° .- El registro de una marea 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 guien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otra/digno que ﬁ{:da inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
quiera 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 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE “LA
HOLANDA” LTDA., CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAPPY” CLASE
30.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. = -

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

CAPPI se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceptual. S —— -

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

novedad, especialidad y originalidad, 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. 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

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

A

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE “LA
HOLANDA” LTDA., CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAPPY” CLASE
30.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir 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. v

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

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

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

Difeccién cﬁ}:s\idera que la marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

/7 ﬁpghdas en {a Ley n® 1.294/98 y no reiine 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 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE “LA
HOLANDA” LTDA., CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAPPY” CLASE
30.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 133/2026, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. e —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por LOUIS
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE “LA HOLANDA" LTDA.
contra ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC. sobre oposicion al
registro de marca “CAPPY”" clase 30, Expediente n° 2476636 solicitada por
ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC. -

Articulo 2.-  RECHAZAR L solicitud de registro de la marca “CAPPY” clase 30,
Expediente n° 2476636 solicitada por ADVANCED. /T'O'ML MARKETING
SYSTEMS, INC. : \

Fi

o

Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula, -t ]

_r." \ Directora
Direcciég de ‘Asuntos Marcarios Litigiosos
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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 MOBILITY” CLASE 12.

Asuncion, 1 [ 17 00
VISTO:
El expediente caratulado: MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

contra ALBERTO MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZA sobre oposicién al
registro de marca “ECO MOBILITY” clase 12, y; cenaes S

CONSIDERANDO:;

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ECO
MOBILITY, solicitada para la clase 12, en base a la marca ECO en la clase 12 respectivamente,

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

confundibles. i e e e S e

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

velando siempre por el interés general, - -

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

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

exclusivo de la misma y a ejercer ante los Grganos 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

@tro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/ cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES CONTRA
ALBERTO MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ECO MOBILITY” 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
opasicién; 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 “ECO MOBILITY”
s¢ observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion ECQ, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual,

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la 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

:'.lx =y
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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 MOBILITY” CLASE 12.

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.---- b b R

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

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

interés en sustentar la oposicion.---

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcidn 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 casnsar
confiesign o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo™. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Dl:rﬁ::mén considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
gfmpuladas 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 Ala ACCION
DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES CONTRA

ALBERTO MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ECO MOBILITY” CLASE 12.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 84/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala
oposicién deducida por corresponder asi en derecho.—— oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES contra sobre oposicion al
registro de marca “ECO MOBILITY” clase 12, Expediente n® 2357855 solicitada por
ALBERTO MARTIN MARTIN ULZURRUN DE ASANZ A~

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ECO MOBILITY”

clase 12, Expedientc n® 2357855  solicitada por ALBERTO MARTIN MARTIN
ULZURRUN DE ASANZA e .

Y |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. e .

pf‘“g\

mpm ALVA! GA SUAREZ

"- ' Directo
"-\; ]Z?-‘mm:mﬁnr de Asuntos Marearios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
37,

Asuncién, [ )
VISTO:

El expediente caratulado: LOURDES MARIA MATTA MEDINA contra PHI
SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de la marca, CASA MIA CALIDAD
PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 37, y.------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CASA MIA
CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 37, en base a la
marca MI CASA LINDA en la clase 37, 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 administrariva, 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 -

" Articulo 15°- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tiular 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 ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otfo figno que pued-.l inducir directa o indirectamente 2 confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea la clm.IT en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
37.

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 constiruir una marca.—--——

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e e e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las mareas en controversia podemaos
notar que la marca solicitada CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y
ETIQUETA y la marca oponente MI CASA LINDA gramaticalmente al primer golpe de vista
las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las

mismas. -

Que, entre las marcas en pugna: CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN)
Y ETIQUETA (solicitada) vs. MI CASA LINDA (oponente), en conjunto y sucesivamente, ¢s
de relevancia la comprensidn precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial
para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar
estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos
rc’]f'\':ant:s, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como
N\

L
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
37.

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

podrdn coexistir pacificamente en el mercado,--meemrmemeeseme e

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

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

posibilidad de confusidn entre ambas debe estarse a la_representacidn de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados. --——----rrrereeeee

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

fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el piblico

consumidor, =

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

LA (LLLY, 1l dIL1TIL 14,

it ‘s niunto es e : 1 debe imar a la 2 ds . si exi
posibilidad de confusidn entre las mismas. Del anlisis en CONjunto vemos que en su conjunto
dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten_algunas letras en comiin, también es

r o confusién, y en ninglin momento

_,xl?&drin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
37.

elemento comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada,—--------ere--

Que, al profundizar en las diferencias entre CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA
(SLOGAN) (solicitada) vs. MI CASA LINDA (oponente), se aprecia que las mismas son
notables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. i la juri i

d:f"ercncm grz.ﬁca.-; nrmgréﬁcas ¥ fcméncas entre las mismas son suﬁc:mt:s. para evitar cua]qu:er

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

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que ta denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en clementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grficas, fonéticas o conceptuales. ———

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el
visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el Oponente cuentan con una
etiqueta que. los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende,
:L_nclgri";fundibles, Por lo tanto la demanda deviene improcedente.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
37.

7\

CASA
MIiA MICASALINDA

CALIDAD PARA
TU VIDA

Solicitada Oponente

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

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

legal. s p————

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
solicitud de_registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
artigtilo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
nﬁéinaﬁdad. - T TR ——
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
37.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 187/26 emitido por la

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

derecho.——- i i

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LOURDES MARIA MATTA MEDINA contra PHI SOCIEDAD ANONIMA sobre
oposicién al registro de la marca CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN)
Y ETIQUETA, clase 37, Expediente n°® 2531735 solicitada pnr PHI SOCIEDAD
ANONIMA. - e
Y,

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites’ d:: la.fsuhc:l:ud de registro de la
marca CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLO‘GAN) Y ETIQUETA, clase 37,
Expediente n® 2531735 solicitada por PHI snus?m mdmma...._m.; ........

_,-o-'!l"f‘ . ."' "

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ———-4- 'i:"} WX o
N
i "-.-.T'
ABG. JADIYI AL ENGA SUAREZ
Directora~__
Dirﬁi_:iﬁlﬁ. de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
36.

Asuncidn, 15 ABR 7m0¢

AHH
LR LY

VISTO:

El expediente caratulado: LOURDES MARIA MATTA MEDINA contra PHI
SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de la marca, CASA MIA CALIDAD
PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 36, v.

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca CASA MIA
CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 36, en base ala
marca MI CASA LINDA en la clase 36, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la i:y1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

ﬂclqm{*;:'- de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra quien lesiong sus derechos, Asimismo concede cl derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

ofro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
~gualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
36.

Iegislzcidm 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. - =5

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y
ETIQUETA y la marca oponente MI CASA LINDA gramaticalmente al primer golpe de vista
las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las

mismas. rrrere

Que, entre las marcas en pugna: CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN)
Y ETIQUETA (solicitada) vs. MI CASA LINDA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es
de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial
para evitar malentendidos en la interpretacion y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar
estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

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

podrin coexistir pacificamente en el mercado.

Que, 115 diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

U'ipa yla ]unspmdcncm marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una evenrual

‘ %
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
36.

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacidn de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados.

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 piiblico

consumidor.

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

marca }'ﬂ existente [bw de ﬂpﬂﬂlﬂﬂﬂ} lﬁ_mmsu_cu;mén_d:hwahmdum_m

M@lmimmmm& Del a:nihsis €0 CONjunto vemos que en su conjunto

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

dichas marcas. Se pu:de percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, ——-—e--—-——

Que, en efecto, si bien es cierto am

cierto gue ese hecho no Eued: inducir al consumidor a error o confusién, y en ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al

elemento comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada.———--ereeeeee

Que, al profundizar en las diferencias entre CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA
(SLOGAN) (solicitada) vs. MI CASA LINDA (oponente), se aprecia que las mismas son

no_ﬁi:-]::s tanto, desde el punto de vista grifico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia
i isis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto

= \ Pigina 3 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
36.

nj e generan en los consumidores, v n rtir de elementos aislados. En este caso, las

diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier

confusidn. Cada una de ellas genera una impresion general claramente diferenciada.—--eeeeeeeeeeae

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacidn produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una rarz comsin, presentan suficientes

diferencias grificas, fonéticas o conceptuales. — e

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

etiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende,

inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente. oo -

A

CASA
Mia
'W‘tﬁg’:‘“ MICASALINDA

[\ Solicitada Oponente
[\ *%
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
36.

QU.E, en base a los Argumentos EKFI]I‘SW!. SE Cﬂﬂﬁmli que 13& IMArcas €n pugna no presenian

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

legal.

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podré coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n°® 186/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LOURDES MARIA MATTA MEDINA contra PHI SOCIEDAD ANONIMA sobre
;-"hposiciﬂn» al registro de la marca CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN)

- .:ff Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n® 2531732 solicitada por PHI SOCIEDAD

-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LOURDES MARIA MATTA MEDINA CONTRA PHI
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA®, CLASE
36.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca CASA MIA CALIDAD PARA TU VIDA (SLOGAN) XY ETIQUE;_D&T clase 36,
Expediente n® 2531732 solicitada por PHI SOCIEDAD ANONMA

[\ \ .
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ( e f _;:"’T_ : o
' \ \ A= S
- \/ Wi \ . I_n"'_ L
Anc;]ﬂg: ALVARENGA SUAREZ
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 PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.El. CONTRA MARIELEN
JULIETA VALLEJOS PEREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TRES CERROS Y ETIQUETA” CLASE 30.

Asuncidn, 16
VISTO:

El expediente caratulado: PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.ElL contra
MARIELEN JULIETA VALLEJOS PEREIRA sobre oposicién al registro de marca “TRES
CERROS Y ETIQUETA” clase 30, y; - -

CONSIDERANDO:

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

clase 30 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles. . .

Que, en uso de las atribuciones otorgadas 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
cgl par a2

' 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 lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
gpo-ﬁgno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/ cuglquicra 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 PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.EI. CONTRA MARIELEN
JULIETA VALLEJOS PEREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TRES CERROS Y ETIQUETA” CLASE 30,

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

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

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 trémire y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. -

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

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

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

PR

m,«
b/

(
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.EL. CONTRA MARIELEN
JULIETA VALLEJOS PEREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TRES CERROS Y ETIQUETA” CLASE 30.

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

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

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

interés en sustentar la oposicion. p—

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 reproduccidn fmitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualguiera 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
Direcciin considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
:s,tip{:.hdas en la'Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

f
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.EL CONTRA MARIELEN
JULIETA VALLEJOS PEREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TRES CERROS Y ETIQUETA” CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 100/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho. —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.EI contra MARIELEN JULIETA VALLEJOS
PEREIRA sobre oposicién al registro de marca “TRES CERROS Y ETIQUETA” clase
30, Expediente n® 2021987 solicitada por MARIELEN JULIETA VALLEJOS
PEREIRA —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la magea “TRES CERROS Y
ETIQUETA” clase 30, Expediente n® 2021987 solicitada per MARIELEN JULIETA
VALLE]JOS PEREIR A - = ff > '

Articulo 3~ NOTIFIQUESE por cédula, —/L— ] o

ABG. J& ﬁwmé\éfmsumz
rectora

-Direccién dg‘:&sunms Marcarios Litigiosos
C \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

Asuncidn, ‘]

=3

VISTO:

El expediente caratulado: DIMA S.A. contra DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO sobre oposicién al registro de la marca DIMA PLUS Y ETIQUETA, clase 35,

Y- e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca DIMA
LABORATORIOS en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles. S

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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
ara distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
P L Pop

' 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 Grganos 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

signo que pum:h inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

/ cp:liqu‘i.tm sea la clase ¢n que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
[ v ]

t
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para
precautelar otros derechos o intereses, tan 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 andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la marca solicitada DIMA PLUS y la
marca oponente DIMA LABORATORIOS, se observa a simple vista que ambas resultan
altamente confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y
conceptual, las mismas tienen una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacidn y
apreciacién grifica generan una impresién de conjunto similar, susceptible de inducir al

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

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones DIMA PLUS y
DIMA LABORATORIOS, se observa que ambas comparten el término “DIMA”, elemento que
constituye el nicleo distintivo y predominante de los signos confrontados. Dicha palabra, al
ocupar una posicion relevante en la composicién de ambas marcas, genera una coincidencia
fonética, visual y conceptual, susceptible de inducir a error o asociacién en el piblico
consumidor, En este sentido, la presencia del sufijo “PLUS y LABORATORIO” en ambas
mareas no otorga una distincién, ya que este término no posee fuerza distintiva dentro del
oqﬂjupm marcarig, destacindose por sobre los demds elementos que lo acompafian, los cuales

[ resulean de rcaric:ci_ secundario o accesorio.
N

___‘_ _./. ‘-,
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ILl
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

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

mercado. S

Que, debemos tenerse presente ademis que las marcas en cuestién distinguen servicios
muy relacionados comprendidos en la clase 35 respectivamente, lo cual aumenta la
posibilidad de error en el piblico consumidor, al tratarse de bienes de igual naturaleza y destino

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

Que, asimismo, se constata que el oponente DIMA LABORATORIOS cuenta con
registro vigente en nuestro pais bajo el #° 590.634 en la clase 35, circunstancia que le otorga
prioridad y proteccién legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del
oponente en su reclamo frente a la solicitud de DIMA PLUS.

Que, al analizar la posibilidad de confusion, debe considerarse la percepcidon del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se gufa por la
impresién global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos DIMA PLUS
y DIMA LABORATORIOS podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre sf, dado su
alto grado de semejanza en estructura y sonoridad.

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

: _“Pércchu de Marcas” (Abeledo-Perrot, 8t ed.), “a confundibilidad debe apreciarse considerando

rd fa impresion de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
[ ] . '
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

elementos esenciales basta para generar riesge de confusion, especialmente cuando los productos
pertenecen a la misma clase y comparten canales de comercializacion”.

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre DIMA PLUS y DIMA
LABORATORIOS aplicada a servicios muy relacionados, constituye un elemento suficiente

para declarar procedente la oposicién. - e

Que, en virtud de las identidades y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccién considera que la marca solicitada no retine las condiciones esenciales que
exige la Ley n°® 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca DIMA LABORATORIOS .

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productas o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. s e

; u;:', r lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
3 porloexp y 1 5

[gif‘g;f:cién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

’i:-_’mpn}l‘adu en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

| | P
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 35,

corresponde revocar el Dictamen n.* 60/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder as en derecho. - e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por DIMA
S.A. contra DIEGO MARTIN LEGUIZAMON CANTERO sobre oposicién al
registro de marca “DIMA PLUS Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2492476
solicitada por DIEGO MARTIN LEGUIZAMON CANTERO

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca *DIMA PLUS Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2492476 mhcltadq/ por DIEGD MARTIN

LEGUIZAMON CANTERO, g
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ —
ill = L}{..,__,:l;ll,-'{:\;;-..:-"' 4
\ 4} | i N\
ABG, ALVARENGA SUAREZ
i Directora

i _ Dirrzcit_indc'lhuntus Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 03.

Asuncidn, "

LR MIA

El expediente caratulado: DIMA S.A. contra DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO sobre oposicién al registro de la marca DIMA PLUS Y ETIQUETA, clase 03,

Y-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “DIMA PLUS Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca DIMA en la clase 05, por

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

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

velando siempre por el interés general.

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
mnga’r;qu.ien lesinne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Jotrg signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

/ m.l;.lqmm sea la claseen que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos,

I It_' _.F; 'f.".r:?_ ' h.. e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 03.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico 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, al cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la marca solicitada DIMA PLUS y la
marca oponente DIMA, se observa a simple vista que ambas resultan altamente confundibles,
presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y conceptual, las mismas tienen
una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacién y apreciacién grifica generan una

impresién de conjunto similar, susceptible de inducir al consumidor a error o confusién respecto

del origen empresarial de los productos.

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones DIMA PLUS y
DIMA, se observa que ambas comparten el término “DIMA”, elemento que constituye el nicleo
distintivo y predominante de los signos confrontados. Dicha palabra, al ocupar una posicién
relevante en la composicion de ambas marcas, genera una coincidencia fonética, visual ¥
conceprual, susceptible de inducir a error o asociacién en el publico consumidor. En este sentido,
la presencia del vocablo “PLUS” en la solicitud no otorga una distincién, ya que este término no
posee fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, destacindose por sobre los demis
elementos que lo acompafian, los cuales resultan de cardcter secundario 0 accesorio.--—--r-—-mro

/" Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, puede
fdayflugar tanto a una confusidn directa, al tomar una marca por otra, como a una confusién

g ill:t(dirccm, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular o grupo
| |I . |l.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON

CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 03.

-

econdmico. La coincidencia casi total en su composicion literal, sumada a la brevedad de los
signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacidn indebida en el

mercado. - aae

Que, debemos tenerse presente ademds que las marcas en cuestién distinguen
productos muy relacionados comprendidos en la clase 03 y 05 respectivamente, lo cual
aumenta la posibilidad de error en el piiblico consumidor, al tratarse de bienes de igual naturaleza

y destino comercial. En consecuencia, la opesicién interpuesta  resulta fundada y
procedente. —

Que, asimismo, se constata que el oponente DIMA cuenta con registro vigente en
nuestro pais bajo el #° 461.130 en la clase 05, circunstancia que le otorga prioridad y
proteccién legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del oponente en su
reclamo frente a la solicitud de DIMA PLUS. e

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

semejanza en estructura y sonoridad, -

Que, en concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas™ (Abeledo-Perrot, 8¢ ed.), “la confundibilidad debe apreciarse considerando
la :'mg_r:.'r:ﬁr: de conjunto que produce el signo, y no de manera [fragmentaria; la coincidencia en
clementos esenciales basta para generar riesgo de confusion, especialmente cuando los productos

/ per enecen a la mfﬂi:na dlase y comparten canales de comercializacion”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 03.

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre DIMA PLUS y DIMA aplicada a
productos muy relacionados, constituye un elemento suficiente para declarar procedente la

OPOSICION. ~=--eeemereeeee

Que, en virtud de las identidades y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccién considera que la marca solicitada no reidne las condiciones esenciales que
exige la Ley N° 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca DIMA . —

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, tradwuccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en ¢l sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercers, cualesquicra gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o wn riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”. - -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
correspande-revocar el Dictamen n.* 59/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

; dpnﬁciﬁn dtdl.-ii;.lidl por corresponder asf en derecho. -

[ ' Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA DIEGO MARTIN LEGUIZAMON
CANTERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIMA PLUS Y
ETIQUETA”, CLASE 03.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por DIMA
S.A. contra DIEGO MARTIN LEGUIZAMON CANTERO sobre oposicién al
registro de marca “DIMA PLUS Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2492475
solicitada por DIEGO MARTIN LEGUIZAMON CANTERO

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la harca “DIMA PLUS Y

ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2492475 soligiad4. por DIEGO MARTIN
LEGUIZAMON CANTERO. |

||;r Ill II

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. et~ -——,l'-' e | e

| [
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC CONTRA GAVIER RAMON

QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 37,

Asuncién, 4 . 4 n
| 0 AER 2076
VISTO:

El expediente caratulado: WALMART APOLLO, LLC contra GAVIER RAMON
QUINONEZ sobre oposicién al registro de marca “WILMAR” clase 37, ¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WILMAR”,
solicitada para la clase 37, en base a la marca WALMART en la clase 35 respectivamente, por lo

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

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. s

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la'misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesigne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
?::&‘L_Iiﬂﬂ sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
My
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC CONTRA GAVIER RAMON
QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 37.

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
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas. - --

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

oposicion WALMART, 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 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 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 y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal. .

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

va]id;z: :l;;.irgumcnrm de la oponente, sino que también refuerza la falta de apritud de la marca

/ soliéitada para su registro. s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC CONTRA GAVIER RAMON
QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 37.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. La denominacién 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. -

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

interés en sustentar la oposicion. = —

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse come mareas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, tradwecion,
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
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por o cual s
bubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.” 59/26, 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC CONTRA GAVIER RAMON

QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 37.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
WALMART APOLLO, LLC contra GAVIER RAMON QUINONEZ sobre oposicién
al registro de marca “WILMAR" clase 37, Expediente n° 2414081 solicitada por
GAVIER RAMON QUINONEZ. =

—-r\‘
Art{culn 2.- R.ECHAZAR la solicitud de registro de la 1 arca “WTLQ " clase 37,

| Pirectora
ﬂm&%m:m Marcarios Litigiosos

s
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RADIO NANDUTI S.A. CONTRA ASOCIACION DE
FOMENTO SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY MARATHON CLUB SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, ROCK N RUN CLASE 41.-

.ﬂmncif}n, -J r\- 'ri:';ITll -tl.rl.l'._ﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: RADIO NANDUTI S.A. contra ASOCIACION DE
FOMENTO SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY MARATHON CLUB sobre oposicion al
registro de la marca, ROCK N RUN, clase 41, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ROCK N RUN
solicitada para la clase 41, en basc a la marca ROCK & GOL en la clase 41, por lo que

corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles.--ee----- 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
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general, -l oy

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

a distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran adas en la propia
par guir p prop

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

« El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
de la misina y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien [:sione\.lsu.i derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
igno gque pu:d:l"'nducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
iera sea la clase ¢n que figuren, siempre 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 RADIO NANDUTI S.A. CONTRA ASOCIACION DE
FOMENTO SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY MARATHON CLUB SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, ROCK N RUN 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 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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un andlisis minucioso
entre las denominaciones en pugnas esta Direccién es del criterio que las marcas ROCK N RUN
(solicitada) y ROCK & GOL (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una
coexistencia pacifica en el mercado, en razon de que no existe riesgo de confusién alguno entre las
denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo ROCK ello no demuestra
que las mismas causardn confusién al piblico consumidor, tomando en cuenta que las mismas
producen una visién de conjunto distintas entre sf, por lo que no habri asociacién entre ellas,
como asf también mencionar que dicho prefijo ROCK es de uso comin para la clase 41,
habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar
que todas se diferencian entre si, ya sea grifica, ortogrdfica como fonéticamente, contribuyendo
con ellos a generar una impresién general distinta ¢ inequivoca de cada una de las

MAarcas. A

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

doctrina ¥ fa jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual

sibilidad de ‘confusion entre ambas debe estarse a la representacidn de las mismas en su

r sus elementos ai
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR. RADIO NANDUTI S.A. CONTRA ASOCIACION DE
FOMENTO SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY MARATHON CLUB SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, ROCK N RUN CLASE 41,

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

consumidor, - -

Que, el prefijo comin "ROCK" es utilizado ampliamente en denominaciones

farmacéuricas para servicios dentro de la clase 41. Este hecho indica que ningun titular pued:
reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de

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

obsticulo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos
adicionales. ———rmeeme

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las mareas :
ROCK HAYHU Registro n® 483.584, ROCK HOUSE Registro n® 597.443, BODY ROCK
Registro n® 435.728, ROCK IN RIO Registro n® 416,655, entre otros,

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

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

legal.

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el

visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una

que_los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende,

ndiblaﬁ'ﬁiiPﬂr lo tanto la demanda deviene improcedente.—-—
1
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RADIO NANDUTI S.A. CONTRA ASOCIACION DE
FOMENTO SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY MARATHON CLUB SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, ROCK N RUN CLASE 41—

Rock niRiun ‘POCK Gd'

SOLICITADA OPONENTE

Que, al profundizar en las diferencias entre las ROCK N RUN y ROCK & GOL se
aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. La
octrin juri ia m i f | isi hac
rotalidad, evaluando el impacto conjunto gue geners 08 COT idores, v no a partir de

elementos aislados. En este caso, a

"ROCK, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas son suficientes para

unque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo

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

diferenciada. T

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a

varias mareas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la

rdpac]ﬁad de dﬁ?r::}n.t}:ar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
dg?rmah: grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
/ 05| d

omde el wso de|prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos y por lo
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RADIO NANDUTI 5.A. CONTRA ASOCIACION DE
FOMENTO SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY MARATHON CLUB SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, ROCK N RUN CLASE 41, ——eeeeeeee i

tanto, no debe limitarse of registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos

elementos.” - e

Que, s¢ puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 79/26 emitido por la

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

derecho. x =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
RADIO NANDUTI S.A. contra ASOCIACION DE FOMENTO SOCIAL Y
DEPORTIVO PARAGUAY MARATHON CLUB sobre oposicién al registro de la
marca, ROCK N RUN, clase 41, Expediente n® 2506830 solicitada por ASOCIACION
DE FOMENTO SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY MARATHON CLUB —-—

Arﬂtulu 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca ROCK N RUN clase 41, Expediente n® 2506830 solicitada por ASOCIACION
DE FDMENTO SOCIALY DEPORTIVO PARAGUAY MARATHON CLUB -—-—-—-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RADIO NANDUTI S.A. CONTRA &SDCL&CIGN DE

FOMENTO SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY Lm N CLUB SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA, ROCK N

/
(

“/
m,g}n SUAREZ

" Dlrtfl:{lm
Direccidn -::lthsunms Marcarios Litigiosos
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Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI & CIA
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TERBULINE Y
ETIQUETA”, CLASE 05.

Asuncion, 17 ABR
VISTO:

El expediente caratulado: FARMACO S.A. contra FRANCISCO VIERCI & CIA
S.R.L.sobre oposicién al registro de la marca, TERBULINE Y ETIQUETA, clase 05,

y- -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TERBULINE Y
ETIQUETA solicitada para la clase 05, en base a la marca TREBOLIN 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 I.*:}rt a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. S

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

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

- ﬁrﬂcqld-.l.'h'.- 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

gan ; quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

/ otrg signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
[ ¢ -::||.1.'i|:':ra sea laclase en/que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

| ’ |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI & CIA
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TERBULINE 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 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 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, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada TERBULINE Y ETIQUETA y la marca oponente TREBOLIN
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas.—---—-e--

Que, en el andlisis comparativo de las marcas en pugna, “TERBULINE Y ETIQUETA”
(solicitada) y “TREBOLIN” (oponente), consideradas en forma conjunta y sucesiva, se advierte
la existencia de diferencias relevantes en los planos fonético, grifico y conceprual, las cuales

resultan suficientes para otorgar a cada signo una identidad propia y diferenciable en el mercado.-

Que, en efecto, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan una
distinta configuracién sildbica y acentuacién, lo que genera una sonoridad claramente
distinguible para el consumidor medio. En el aspecto visual, la extensién, estructura ¥
composicion de los signos difieren de manera apreciable, especialmente considerando la inclusién
de gj;:rnmtos adicionales en la marca solicitada. Asimismo, en el plano conceptual, no se

eyidencia una coincidencia que permita asociar ambas denominaciones a una misma idea o

I,

" kignificado. - ——
I|' |

'
| / .
\ ".’_ﬂa"’
\ ”FEK y

|
(o |

b

- 4 .-I
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/

Pigina 2 de 6



GOBIERNOpsr | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | ixrerrcriar

Resolucion D.AM.L n. ° ” “ g ji ?_ 6

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI & CIA
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TERBULINE Y
ETIQUETA”, CLASE 05.

Que, tales diferencias permiten descartar que no existe riesgo de confusién directa o
indirecta, ni de asociacidn indebida respecto del origen empresarial de los productos

identificados, posibilitando que ambas marcas coexistan pacificamente en el mercado sin inducir

a error al piblico consumidor. — —

Que, las diferencias entre las marcas enfrentados resultan claramente perceptibles tanto
en el plano grifico como en el auditivo, debiendo destacarse que, conforme a la doctrina y
jurisprudencia marcarfa, el andlisis de confundibilidad debe efectuarse atendiendo a la impresién

de conjunto que producen las marcas, y no a la descomposicion de sus elementos de manera

aislada. =

Que, en tal sentido, si bien puede advertirse la existencia de cierta semejanza en el plano

fonético, la misma no reviste la entidad suficiente como para generar riesgo de confusién en el
para g g

publico consumidor, toda vez que las diferencias estructurales y de percepcion global permiten

una adecuada diferenciacién entre los signos en conflicto. -

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

marca }'1 existente (bm de ﬂpﬂﬁﬂﬁn} lﬂ_mmﬂ_ﬂumﬂlﬁn_d:hm_smﬂmm

mﬂhﬂjﬁid_drhcqnfumin_mn;c_las_m Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, a]\pmﬁmdiz.ar en las diferencias entre TERBULINE (solicitada) vs. TREBOLIN
ponente), se a;:ll'rccfa que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como

uditivo. ina v la jurisprudencia marcaria ensefian ] isis de marcas debe hacerse

N Pigina3 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI & CIA
SR.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TERBULINE Y
ETIQUETA”, CLASE 05.

en su totalidad, evaluando el impacto conjunto gue generan en los consumidores, Y NO 2 partir

de elementos aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las

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

general claramente diferenciada. - -

Que, Jorge Oramendi sefiala que: "La confusidn de marcas debe analizarse en Sfuncidn del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aidados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una ratz comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Fsta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos. y por lo
tanto, no debe limitarse el registro de nucvas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."

Que, asimismo, corresponde sefialar que la marca solicitada “TERBULINE” incorpora
elementos grificos y un disefio distintivo que le otorgan una identidad propia frente a la marca
oponente. En particular, la tipografia, disposicién y demds componentes visuales de la etiqueta

contribuyen a generar una impresidn de conjunto diferenciada, reforzando su cardcter distintivo.-

7 Terbuline

Solicitada Oponente

TREBOLIN - DENOMINATIVO
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI & CIA
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TERBULINE Y
ETIQUETA”, CLASE 05.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas TERBULINE Y
ETIQUETA vs. TREBOLIN no presenta riesgo de confusién en ¢l mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ninglin inconveniente legal. e =

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y roralmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacfficamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 185/26 emitido por la

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

derecho. e o B
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
~FARMACO S.A. contra FRANCISCO VIERCI & CIA S.R.L. sobre oposicién al
/. registro de la marca TERBULINE Y ETIQUETA , clase 05, Expediente n® 2482606
[ solicitada por FRANCISCO VIERCI & CIAS.R.L. ~
\ |

L

F |
)
||l |

I‘ =

g}!‘ ti*’ \_JI ~
[|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI & CIA
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TERBULINE Y
ETIQUETA”, CLASE 05.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la sg}i’ﬁfl.:l:d-at registro de la
marca TERBULINE Y ETIQUETA, clase 05, Exp:dlcnl:c ?}“ 2482606 solicitada por

FRANCISCO VIERCI & CIA S.R L. A A .
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ]f" ! Lfo ) S
| 1 I._ _/j,"f ——-".J.'
AW \ s
! I". v ¥ | .
ABG.JADIT ALVARENGA SUAREZ
”r. Direcrora

Ihm:ﬂdn de ‘Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)

CONTRA AILEN PERALTA BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncion, 17 ABR 2076
VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
contra AILEN PERALTA BARRIOS sobre oposicién al registro de marca “ZAURE Y
ETIQUETA” clase 35, y;-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “ZAURE Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca ZARA clase 35, por lo

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

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

velando siempre por el interés general, 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 marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive de la misma'y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
l,{qui:n lesione su§ derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquicr

Jotn sig;_m que pueda inducir directa o indirectamente 1 confusién o asociacién entre los productos o servicios

| cur.lquit'l;:t sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

| J
\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA AILEN PERALTA BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

Que, en efecto, las marcas en conflicto comparten una misma rafz denominativa
“ZA-RA/ZAU-RE", con una estructura breve y de ficil recordacién, en la cual la variacién
introducida por la letra “U” y la terminacién “RE” en la marca solicitada no resulta suficiente
para desvirtuar la fuerte semejanza existente. Desde el punto de vista fonético, ambas expresiones
presentan una sonoridad muy préxima, con acentuacién y cadencia similares; mientras que, en el
plano visual, la coincidencia en la secuencia inicial de letras y su configuracién general producen

una impresién de conjunto pricticamente andloga.

Que, dicha similitud global puede inducir al consumidor medio a incurrir tanto en
confusién directa al creer que una marca es la otra como en confusién indirecta o por asociacion,
al suponer que ambas provienen de un mismo origen empresarial o que existe algin tipo de

vinculacion econdmica entre sus titulares. -

Que, en atencidén a las semejanzas verificadas entre la marca solicitada y la oponente,
resulta razonable concluir que el pablico consumidor podria verse inducido a error respecto de la
identificacion-de los productos, generando un riesgo cierto de confusion. A ello se suma que
:m}:ﬂ:ts signos se tncun:mran destinados @ distimguir servicios comprendidos en la clase 35,
c.pec{ﬁm# ganmn, administracion de negocios y otres afines, lo cual incrementa la

P NN d Vv Pigina 2 de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)
CONTRA AILEN PERALTA BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 35.

posibilidad de asociacién indebida en cuanto a su origen empresarial, circunstancia que justifica

la procedencia de la oposicion interpuesta.

Que, asimismo, corresponde destacar que la marca “ZARA", Oponente, se encuentra
debidamente registrada en nuestro pais bajo ¢l Registro N° 474.270 en la clase 35,
circunstancia que le confiere un derecho de exclusividad y prioridad en su uso dentro del
mercado. En rtal sentido, dicho registro vigente otorga a su titular la proteccidén legal
correspondiente, reforzando su posicién juridica frente a la solicitud de la marca “ZAURE”, cuya

concesién podria vulnerar derechos previamente adquiridos. —

Que, profundizando ¢l andlisis de las marcas en conflicto, se advierte que las
denominaciones “ZAURE"” y “ZARA” presentan similitudes relevantes en su conformacién
general, tanto desde el punto de vista grifico como fonético, ya que comparten una estructura
breve, una misma secuencia inicial de letras y una sonoridad semejante, lo que genera una
impresion de conjunto pricticamente coincidente. Tales circunstancias tornan a las marcas
altamente confundibles entre si, configurindose un claro riesgo de confusion direcra e indirecta o

por asociacion. mreeana

Que, en consecuencia, esta Direccién estima que la marca solicitada no reine los
requisitos esenciales exigidos por la normativa marcaria vigente, en particular en lo que respectaa
la distintividad, novedad, especialidad y originalidad, condiciones indispensables para acceder al
registro, por lo que corresponde rechazar la solicitud y hacer lugar a la oposicién planteada.---

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no reine los requisitos que la hacen
_uin/signo registrable ] se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
JI,-". d:lfl articulo 2 de la l_nly n® 1.294/98 De Marcas.

«.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA AILEN PERALTA BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 35.

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 gque constituyan una reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracign o transcripeion total o pareial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de 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 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 redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.” 92/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion 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
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra AILEN PER ALTA
BARRIOS sobre oposicién al registro de marca “ZAURE” clase 35, Expediente n
4102877 solicitada por AILEN PERALTA BARRIOS R

“Articulo 2.-. RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ZAURE" clase 35,
Expadiente n® 24102877 solicitada por AILEN PER ALTA BARRIOS.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)
CONTRA AILEN PERALTA BARRIOS SOBRE npus:cmN AL R.Eclsm DE LA
MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 35.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

.‘ Dll‘ﬁﬂ-ﬂlﬁn dtﬂillntm Marcarios Litigiosos
Nt 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA AILEN PERALTA BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 20.

Asuncien, 17 AEBR 2076
VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX §.A.)
contra AILEN PERALTA BARRIOS sobre oposicién al registro de marca “ZAURE Y
ETIQUETA” clase 20, Vi - S ——————— -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “ZAURE Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 20, en base al registro de la marca ZARA clase 20, por lo

que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles,--—---re-eeeee -

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo,de la mﬁ@a ¥ @ ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien I:smn:‘gus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

tro signo que pueda Ipdm:lr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
| cuall‘qm-nrlﬂ sca la clase ell.'l. 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 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA AILEN PERALTA BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 20.

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-e

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - =

Que, en efecto, las marcas en conflicto comparten una misma rafz denominativa
"ZA-RA/ZAU-RE”, con una estructura breve y de ficil recordacién, en la cual la variacién
introducida por la letra “U” y la terminacién “RE” en la marca solicitada no resulta suficiente
para desvirtuar la fuerte semejanza existente. Desde el punto de vista fonético, ambas expresiones
presentan una sonoridad muy préxima, con acentuacién y cadencia similares; mientras que, en el

plano visual, la coincidencia en la secuencia inicial de letras y su configuracién general producen

una impresién de conjunto pricticamente andloga.--—---------e-

Que, dicha similitud global puede inducir al consumidor medio a incurrir tanto en
confusién directa al creer que una marca es la otra como en confusién indirecta o por asociacion,
al suponer que ambas provienen de un mismo origen empresarial o que existe algtin tipo de

vineulacidén econdmica entre sus titulares. - reraas

Que, en atencién a las semejanzas verificadas entre la marca solicitada v la oponente,
resulta razonable concluir que el piiblico consumidor podria verse inducido a error respecto de la
identificacion ‘de los productos, generando un riesgo cierto de confusidn. A ello se suma que

signos se encuentran destinados a distinguir productos comprendidos en la clase 20,
uﬂn{ﬁmmu qurHcr ¥ otros afines, lo cual incrementa la posibilidad de asociacién
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)
CONTRA AILEN PERALTA BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 20.

indebida en cuanto a su origen empresarial, circunstancia que justifica la procedencia de la

oposicion interpuesta. = o+

Que, asimismo, corresponde destacar que la marca “ZARA”, oponente, se encuentra
debidamente registrada en nuestro pais bajo ¢! Registro N° 470.447 en la clase 20,
circunstancia que le confiere un derecho de exclusividad y prioridad en su uso dentro del
mercado. En ral sentido, dicho registro vigente otorga a su titular la proteccidn legal

correspondiente, reforzando su posicién juridica frente a la solicitud de la marca “ZAURE”, cuya

concesién podria vulnerar derechos previamente adquiridos. -

Que, profundizando el andlisis de las marcas en conflicto, se advierte que las
denominaciones “ZAURE" y “ZARA” presentan similitudes relevantes en su conformacién
general, tanto desde el punto de vista grifico como fonético, ya que comparten una estructura
breve, una misma secuencia inicial de letras y una sonoridad semejante, lo que genera una
impresién de conjunto pricticamente coincidente. Tales circunstancias tornan a las marcas
altamente confundibles entre si, configurindose un claro riesgo de confusion directa ¢ indirecta o

por asociacion. wes B e

Que, en consecuencia, esta Direccidén estima que la marca solicitada no retine los
requisitos esenciales exigidos por la normativa marcaria vigente, en particular en lo que respectaa
la distintividad, novedad, especialidad y originalidad, condiciones indispensables para acceder al
registro, por lo que corresponde rechazar la solicitud y hacer lugar a la oposicién planteada, -

Que;-por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de

asuc!,[éidnfcnnléuslén de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

/ “unsigno rcgimil;ﬂ: y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
| dg artfculo 2 de Ja Ley n°® 1.294/98 De Marcas. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)

CONTRA AILEN PERALTA BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 20.

L

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se 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, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.” 93/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion 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
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra AILEN PERALTA
BARRIOS  sobre oposicion al registro de marca “ZAURE" clase 20, Expediente n®
241023.?9 solicitada por AILEN PER ALTA BARRIOS -

f’f Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ZAURE” clase 20,
f ~, Expediente n® 24102879 solicitada por AILEN PER ALTA BARRIOS.
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MARCA ZAURE Y ETIQUETA, CLASE 20. LK |
Articulo 3.~ NOTIFIQUESE por cédula, /- "' 'f -.; .
| F“L VA o,
ABG. j‘ﬁ];m Mm Amﬁm

| Directora
" Direccién de x)_:,sunms Marecarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
09.

Asuncidn, 17 ABR 9me
VISTO:

El expediente caratulado: TARJETA NARAN]JA S.A. contra BANCARD S.A. sobre
oposicion al registro de la marca, TOKEPOS, clase 09, Y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TOKEPOS
solicitada para la clase 09, en base a la marca TOQUE NARANJA X en la clase 36, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Iey' 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 re latoria,
gn P q y regu

velando siempre por el interés general. e i 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

; J’u'ncu!u 15° El registro 'EI.E una mareca hecho de zfucrdu- con esta ey, can-ccdn: asu t:ltuia.r ¢l derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
09, e

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

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

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

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

hacen una marcada diferencia entre las mismas, - -

Que, entre las marcas en pugna: TOKEPOS (solicitada) vs. TOQUE NARANJA X
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y concepruales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mids adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el

mercado, e e L e s i e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
09.

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

to ¥ no por sus elemen islados. gt

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

fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el piblico

consumidor. = S

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

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

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

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

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

Qur. en efecto, si tg:;n es cierto ambas com FE! g;mﬂ letras en comiin, también es

¢ hec cir al consumi ién, y en ningiin momento
pndrin acarrear inconvenientes al publico intcrcsadc- puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada. -------e--veeeev

Que, al profundizar en las diferencias entre TOKEPOS (solicitada) vs. TOQUE
NARANJA X {upuneme) se npﬂ:tna que las mismas son notables tanto desde el punto de vista
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
09.

no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas

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

impresién general claramente diferenciada.~ - i

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacte general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcds no som, en principio, suficientes para genevar confusion. El consumidor tiene la

capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes

diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. -

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas TOKEPOS vs. TOQUE

NARANJA X' no presenta riesgo de confusion en el mercado. Por lo que su coexistencia no

representa ningﬁn inconveniente legal. - -

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

esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
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09.

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TARJETA NARANJA S.A. contra BANCARD S.A. sobre oposicién al registro de la
marca TOKEPOS , clase 09, Expediente n® 2428894 solicitada por BANCARD §.A.—--

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la€alicitud-de registro de la

marca TOKEPOS, clase 09, Expediente n® 24233?&%5 icitada por \ BANCARD
S.A - !

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /]Q{ \ - ) -

Directora

Direccion\de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
35. e

Asuncidn, 17 ABR 2
VISTO:

El expediente caratulado: TARJETA NARANJA S.A. contra BANCARD S.A. sobre
oposicidn al registro de la marca, TOKEPOS, clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca TOKEPOS
solicitada para la clase 35, en base a la marca TOQUE NARAN]JA X en la clase 36, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. 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
jsma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
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35.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. wes -

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada TOKEPOS y la marca oponente TOQUE NARANJA X
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. R

Que, entre las marcas en pugna: TOKEPOS (solicitada) vs. TOQUE NARANJA X
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y concepruales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mis adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

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

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

Pigina2de s



GOBIEENO b | I]IF.FI‘.'.EI["!IN NACIONAL
PARAGUAY | Rariocri?

Resolucion D.AM.L n. ® i"‘? NN 7 7 0
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE H&EE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
35.

CONJjuNto y no por sus T L T T o ——

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

consumidor, ==

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

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

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simulrinea v, el resultado que
arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto
dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre

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

Que, en efecto, si bien es ci

cierto e hecho n induci i y en ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al pablico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comin con la marca registrada.——--——-m--eeen-

Que, al profundizar en las diferencias entre TOKEPOS (solicitada) vs. TOQUE

A X (opdmente), se aprecia que las mismas son norables tanto desde el punto de vista

o auditivo. La doctrin jurisprudencia marcaria ensefian que el andlisis de marc;

. Y ando el impacto l!. QL0 O FENEran €n 1os O ."1”; -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
35.

no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas

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

impresion general claramente diferenciada.----- -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusidn de marcas debe analizarse en funcidn del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
vArids marcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la

capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes

diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas TOKEPOS vs. TOQUE
NARANJA X no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no

representa ninglin inconveniente legal. - S

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
35.

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TARJETA NARANJA S.A. contra BANCARD S.A. sobre oposicién al registro de la
marca TOKEPOS , clase 35, Expediente n® 2428896 solicitada por BANCARD §.A -

Articulo 2.- DISPONER Ila prosecucién de trimites de ly/solicitud déregistro de la
marca TOKEPOS, clase 35, Expediente n° 242889 i
S.A. -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
f.

_ : ‘Directora
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A, CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
36.

ﬁSlHIden, ] ] .'E, B0 mp e
VISTO:

El expediente caratulado: TARJETA NARANJA S.A. contra BANCARD S.A. sobre
oposicién al registro de la marca, TOKEPOS, clase 36, y.-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca TOKEPOS
solicitada para la clase 36, en base a la marca TOQUE NARANJA X en la clase 36, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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, —-—reeeeeeeeee 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
36.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del 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. eemean

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada TOKEPOS y la marca oponente TOQUE NARANJA X
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas.

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

mercado. 2= it

iferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

tudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS", CLASE
36.

posibilidad de confusion entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados. i e

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

fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el publico

consumidor. .

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

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

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

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en comin, también es
cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusidn, y en ningtin momento

podrin acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al

elemento comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada.-—------e-eeeeeeee
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
36.

no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas
entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una

impresion general claramente diferenciada.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medso. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislades, ya que los prefijos o suffjos comunes a
varias marcas mo som, en principio, suficientes pava generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales, — - -

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas TOKEPOS vs. TOQUE
NARANJA X no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no

representa ningln inconveniente legal. -

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

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

pe.de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TARJETA NARANJA S.A. CONTRA BANCARD S$.A,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TOKEPOS”, CLASE
T J—

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

Fh oo iy T N DU

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TARJETA NARANJA S.A. contra BANCARD $.A. sobre oposicién al registro de la
marca TOKEPOS,, clase 36, Expediente n® 2428897 solicitada por BANCARD §.A.~—-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la sdlicitud de egistro de la
marca TOKEPOS, clase 36, Expediente n® 2428897 spli€i

e RS S——————

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Dt:pmlﬁm le Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SANATORIO SAN ROQUE SR.L. CONTRA MARGARITA
ARCE DELVALLE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “REVITAL
CENTRO INTEGRAL” CLASE 44.

Asuncién, |7 ARf 2076

VISTO:

El expediente caratulado: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. contra MARGARITA
ARCE DELVALLE sobre oposicién al registro de marca “REVITAL CENTRO INTEGRAL”
clase 4y - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “REVITAL
CENTRO INTEGRAL”", solicitada para la clase 44, en base a la marca REVITA CENTRO
ONCOLOGICO INTEGRAL clase 44, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si

las marcas son o no confundibles.——--—cceeee- = =

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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, —— i

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

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

" Articulo 15 ® .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. CONTRA MARGARITA
ARCE DELVALLE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “REVITAL
CENTRO INTEGRAL” 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 anilisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. .

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “REVITAL
CENTRO INTEGRAL” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicion REVITA CENTRO ONCOLOGICO
INTEGRAL se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. -

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en dempo 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. CONTRA MARGARITA
ARCE DELVALLE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “REVITAL
CENTRO INTEGRAL” CLASE 44,

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo atorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro.-—----—--—vv

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

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

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

interés en sustentar la oposicion. - S, -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion  imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesguicra gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera 0 medio por el cual se
bubiese hecho-conoeidp el signo”. 5

resado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
a marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

* 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. CONTRA MARGARITA
ARCE DELVALLE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “REVITAL
CENTRO INTEGRAL" CLASE 44.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 86/2026, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. contra MARGARITA ARCE DELVALLE sobre
oposicién al registro de marca “REVITAL CENTRO INTEGRAL" clase 44,
Expediente n” 23103554 solicitada por MARGARITA ARCE DELVALLE. —--eeeeeeeeev -

Articule 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca /REVITAL CENTRO
INTEGRAL” clase 44, Expediente n” 23103554 solicitad MARGARITVA ARCE

DELVALLE. R P SS— AT (. S S——
o

o

Articulo 3.- NﬂTIFfQUESE por cédula. —--m.f_f_f.. i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC., CONTRA GAVIER RAMON
QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 35.

7 ARR onoe
Asuncién, el

VISTO:

El expediente caratulado: WALMART APOLLO, LLC., contra GAVIER RAMON
QUINONEZ sobre oposicién al registro de marca “WILMAR” clase 35 y;

CONSIDERANDO:

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

Direccion determinar si las mareas son o ne 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. S e 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
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. —-------

® .~ El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
\misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cofitra quien lestgne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

igno que pudda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
ara e en que ﬁgun:n.. 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 WALMART APOLLO, LLC., CONTRA GAVIER RAMON
QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 35.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.— -

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

oposicion WALMART se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no 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 trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

PTOCESAl. o e e e e s et e e —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC.,, CONTRA GAVIER RAMON

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn.-—-

Que, en tal contexto queda 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 podrd
registrarse como marcas los signos gue constitwyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del prblico, gue perienece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su_fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signa”. i

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico 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.” 60/2026, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC., CONTRA GAVIER RAMON
QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 35.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
WALMART APOLLO, LLC. contra GAVIER RAMON QUINONEZ sobre
oposicidn al registro de marca “WILMAR” clase 35, Expediente n® 2414070 solicitada
por GAVIER RAMON QUINONEZ. ----erermemeeeeeeee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la arca “WLMAR.” clase 35,
Expediente n® 2414070 solicitada por GAVIER NAUINONEZX, - emeceeemeeeemeee- .

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
-

Direcciofy de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA PROSALUD FARMA

S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIO-FEN” CLASE
05,

Asuncién, 17 LBR 72078
VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SAVAL S.A. contra PROSALUD
FARMA 5.A. sobre oposicion al registro de marca “TRIO-FEN” clase 05 y;-—

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marea “TRIO-FEN",
solicitada para la clase 44, en base a la marca TRIO-VAL 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.

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. —----—--

® .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
pisma y a -Ej:n:rzr ante lﬂ»s drganos jurisdiccionales las acciones y m:did:.s que curr:spnndm
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Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trdmite yla
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

oposicion TRIO-VAL se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. oan

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

PIOCESA] e e e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA PROSALUD FARMA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIO-FEN” CLASE
0s.

Resoluciéon D.AOM.L n, °

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 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 oposicion.—-——————— e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como mareas los signos que comstituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signas distintive idénticos o simelar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese 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
bubiese becho conocido el signo” --------eeeever- - —

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 83/2026, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a

deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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DEDUCIDA POR LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA PROSALUD FARMA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIO-FEN” CLASE
05.
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RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
LABORATORIOS SAVAL S.A. contra PROSALUD FARMA S.A. sobre oposicién al
registro de marca “TRIO-FEN” clase 05, Expediente n® 2399619 solicitada por
PROSALUD FARMA S.A.—-ermeecnaen

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dgfa
Expediente n° 2399619 solicitada por PROSALUD F,

rca “TRIOFEN” clase 05,

-

Articulo 3.- NO'I'[FIQUESE por cédula.

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 CAMILO SANCHEZ CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEBA” CLASE 16.-——--—

Asuncion, 17 ABR 2075
VISTO:

El expediente caratulado: CAMILO SANCHEZ contra PASTOR ROCHE
GALEANO sobre oposicién al registro de marca “CEBA” clase 16 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “CEBA”,
solicitada para la clase 16, en base a la marca CEIBA clase 16, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles.—--remeeerremm e rmeemmann

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. eesae

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. ———- =

| registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
& derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
cir directa o indirecramente 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 CAMILO SANCHEZ CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEBA” CLASE 16,-—-—-eeev

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
::mrcs.pnnde i 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 e T e e

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

en los planos fonético, visual y conceprual. -

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

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

procesal. e

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

alidez a losyrgumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

g R - e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. CAMILO SANCHEZ CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEBA” CLASE 16.———oeeeeeev

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 estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas, - -

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

interés en sustentar la oposicién.— — -

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 149/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara
la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. S -

Por tanto,
A DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CAMILO SANCHEZ CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEBA” CLASE 16,---------- e

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
CAMILO SANCHEZ contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposicién al
registro de marca “CEBA” clase 16, Expediente n® 2498981 solicitada por PASTOR
ROCHE GALEAN O e s s et -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la pfiarca © A" clase 16,
Expediente n° 2498981 solicitada por PASTOR ROCHE GARLEANO. )

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

Directora
e Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA LABORATORIO TIARAJU
ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “VITTA D3 TIARAJU” CLASE 05.

i

BR 2078

Asuncién, |7 L
VISTO:

El expediente caratulado: CRAVERI SAIC contra LABORATORIO TIARAJU
ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA., sobre oposicién al registro de marca “VITTA D3
TIARAT b8 gt i

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “VITTA D3
TIARAJU”, solicitada para la clase 05, en base a la marca TRIP D3 clase 05, por lo que

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

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

¥

velando siempre por el interés general, -

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

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

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

o signo que pueda)inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
alquiera sea la clase 4n que higuren, siempre que tengan relacién entre cllos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA LABORATORIO TIARAJU
ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA., SOBRF OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA “VITTA D3 TIARAJU” 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 priblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la
oposicidn; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “VITTA D3
TIARAJU" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de opesicion TRIP D3 se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

prcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual e e

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, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA LABORATORIO TIARAJU

ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “VITTA D3 TIARAJU” CLASE 05.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusién de marcas, La denominacién 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. =

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 come marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracin 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 gue sean los
productos o servicios & los que se aplique el signo, cuando s uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un viesgo 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 s
bubicse becho conocido el signo” —-eeemrreeseme e -

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

)y n* 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA LABORATORIO TIARAJU
ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “VITTA D3 TIARAJU” CLASE 05.-

corresponde confirmar el Dictamen n.” 337/2025, de la Jefatura de la Segunda 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
CRAVERI SAIC contra LABORATORIO TIARAJU ALIMENTOS E
COSMETICOS LTDA., sobre oposicion al registro de marca “VITTA D3 TIARAJU”
clase 05, Expediente n® 2176494 solicitada por LABORATORIO TIAR.A]U
ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA.-—---e- —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d¢ la ca “VITTA D3
TIARAJU” clase 05, Expediente n® 2176494 soliftada por LABORATORIO
TIARAJU ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

" Directora
e Asuntos Marcarios Lirigiosos

Pigina 4 de 4



GOBIERNQOpgp | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | nrrircroar

=r

5 o g P
if 5 5 8
L v | |

Resolucién D.A.M.L n. ° .

i:-"'-.
{

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOME CORP. CONTRA
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PENIZUMAB, CLASE 05.

Asuncidn, 17 ABR 7nom

LULL

VISTO:

El  expediente caratulado: MERCK SHARP & DOME CORP. contra
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. sobre oposicién al registro de la
marca PENIZUMARB clase 05, y. - -

CONSIDERANDO:

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

esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. —

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

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

velando siempre por el interés general. .

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

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

isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
e sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
dy inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOME CORP. CONTRA
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PENIZUMAB, CLASE 05.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.————ermemmmme e

Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna PENIZUMAB vs.
KEYTRUDA debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto,
como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es
advertir si la percepcidn de una de | ciada con la otra. En ese orden de ideas,

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

denominaciones, ——smmmesiinnal e o0

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

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

vocablos de fantasfa evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a

tener en cuenta, pues evitardi que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

ITHSIMI0, = mm e e e -

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

PA” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas,
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Del andlisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente
entre las mismas: —-—-eeemee e —

PENIZUMAB KEYTRUDA

Solicitud Oposicién

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

pugna “PENIZUMAB” {suhcmnte} “KEYTRUDA” {opunente} ;x;u‘_mas_quugmpamg

WMWW Analizando la marca como un tnda, no

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

confusién. e g R

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 aprehr:nsf[':-n espontdnea ¥ pre reflexiva pues, €sta mnmgia a q_uir:n
las percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.-- = —

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

elemenros diferentes entre si en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. -~

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
uentemente j(qn:rfdm por ¢l Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con

églo a su visign en su comjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa
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un lugar preferente el que propugna una vision de confunto sincrética, desde la totalidad de los
clementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y

grdfica™. -
Que, ademds es importante mencionar que; el solicitante ya cuenta con derecho
adquirido sobre la denominacién ETIZUMAB, Reg. n® 543.375.<eermemmrrmmemmnncacc -

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacfficamente, la marca solicitada y la marca oponente

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

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

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. -

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

originalidad. -

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

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

de una marca. ———————eeeeeeeee - S

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
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improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 19/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asfi en
derecho. e -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MERCK SHARP & DOME CORP. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS
ETICOS C.E.LS.A. sobre oposicién al registro de la marca PENIZUMAB clase 05,
Expediente n® 2484187 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS

CELSA e = e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la sohcitud. de registro de la
marca PENTZUMARB clase 05, Expcdiente n® 2484187 solicitad por LABQRATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. £

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADI) A SUAREZ
' P:m:ﬁmﬂ ¢ Asuntos Marcarios Liti giosos
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Asuncién, 17 ABR 2078
VISTO:

El expediente caratulado: MERCK SHARP & DOME CORP. contra
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. sobre oposicién al registro de la
marca KEITY clase 05, y. - oo

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca KEITY, solicitada
para la clase 05, en base a la marca KEYTRUDA en la clase 05 por lo que corresponde a esta

Direceitin determinar si las marcas son o no confundibles,— i

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 1:}-" 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 Ia ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. P b S

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. o

Que, izar el andlisis de las denominaciones en pugna KEITY vs. KE debe

ten te que el mismo sea reali e una vision de conjunt s regla general

en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y_cuyo objetivo es advertir si la
percepcitn de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es

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

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

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

vocablos de fantasi idea diferente en la me i que es otro punto a
tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismo. i

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “KEITY" (registrada) y la marca

DA (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta
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Del anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

entre las mismas: ==

KEITY KEYTRUDA
Solicitud Oposicién

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

pugna “KEITY" {snIiciuntc} “KEYTRUDA” {apuncntc} p_qung_q_u:_:mmmn_lm

Wﬂ[ﬁ.ﬂ_ﬂ@w ﬁ.nalmndu la marca como un tndu. no existen

suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin riesgo de

confusién. o S,

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

entre las mismas. —————— e e e .

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

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

{ también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
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un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
clementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética ¥

grifica™. .

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

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

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

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

de una marea. =Y i

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podré coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro redine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

rmprn-ccdcnl::, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 20/26 emitido por la

a - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asf en

derecho. — s SR L
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MERCK SHARP & DOME CORP. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS
ETICOS C.E.LS.A. sobre oposicién al registro de la marca KEITY clase 05, Expediente
n® 2484124 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS
RIS A i

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la soljeifud gistro de la
marca KEITY clase 05, Expediente n® 2484124 solicitadd po ORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A, \ ]

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asuncidn, 17 ABR 2076
VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PAR AGUAY S.A. contra JOMAIL RODRIGUES
DA LUZ sobre oposicion al registro de marca “VORAZ” clase 01 y; ——

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 01, en base a la marca VORAZ clase 05, por lo que corresponde a esta

Dirececidn 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. — L

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 ¢l derecho a constituir una marca. -

' Articulo 15 * .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exchisivo de Ta misma y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cgnira quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

tro signo que pudda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
s en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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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. SV

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

VOERAZ sc pl::rcibc que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceprual. e 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 contesté el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del 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
PIOCESAL wo e e e =

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

idez a lbs argumentos de la oponernte, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacién solicitada no redine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso *i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.

Quc, €N consecuencia, ¥ conforme a lo Fﬂ:\rism en la normativa '.rigcnl::. (14 pl‘nccd: 2

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

interés en sustentar la oposicion.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o simslar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a wn tercero, cualesquicra gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tevcero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fucrza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signo”.

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 130/2026, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara

la oposieidn deducida por corresponder asi en derecho, ---eremeveeeeeee -

Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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LUZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VORAZ” CLASE
0l.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GLYMAX PARAGUAY S.A. contra JOMAIL RODRIGUES DA LUZ sobre oposicion

al registro de marca “VORAZ" clase 01, Expediente n® 2182590 solicitada por JOMAIL
RODRIGUES DA LUZ.— -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m
Expediente n® 2182590 solicitada por JOMAIL RODRJGL

"V AZ" clase 01,

Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula, e fcoreee

Directora

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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05.

7 ABR M0R
Asuncidn, 17 Ao 2%

VISTO:

El expediente caratulado: GUAYAKI S.A. contra CORPORACION BIOTECNICA
S.A. sobre oposicidn al registro de marca “OXIMED” clase 05 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “OXIMED”,
solicitada para la clase 05, en base a la marca OXIMEG 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 oposicién 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. 8 -

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. -——-----

i¥ga y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OXIMED” CLASE
05.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. s

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

oposicion OXIMEG se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

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

procesal. ceeee e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OXIMED” CLASE
05.

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn.- . _

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitacion, traducciin,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercers, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo 0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
buebiese hecho conocido el signo”. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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.® 153/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposici

educida por corresponder asf en derecho.-—-—----eeee-

\_ Por tanto,
LA dFECTﬂRA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OXIMED” CLASE
05.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GUAYAKI S.A. contra CORPORACION BIOTECNICA S.A. sobre oposicion al
registro de marca “OXIMED” clase 05, Expediente n® 2217015 solicitada por
CORPORACION BIOTECNICA S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de
Expediente n” 2217015 solicitada por CORPORACI

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA., CONTRA H3
AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GOLDSPRAY H3 Y ETIQUETA” CLASE 44.

Asuncion, T;" ABR LHJ

VISTO:

El expediente caratulado: FORQUIMICA AGROCIENCIA LIDA., contra H3
AGROCHEMICALS S.A. sobre oposicién al registro de marca “GOLDSPRAY H3 Y
ETIQUETA” clase 44 y; -

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“GOLDSPRAY H3Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 44, en base a la marca GOLDSPR AY

clase 01, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.———-—rmmeeeeee e

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

velando siempre por el interés general. A

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

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

' Articulo 15 © .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

signo que
uierasealac

Pigina 1 de 4



'\ GOBIERNOopgr  PIRECCION NACIONAL
(0 PARACUAY | DEmonnts

Resolucién DAMLn.°_[] [} [| _;f} “i

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA., CONTRA H3
AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GOLDSPRAY H3 Y ETIQUETA” CLASE 44.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma 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 “GOLDSPRAY H3Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion GOLDSPRAY 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 bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

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

un d mtﬁﬂmﬁciﬂnm en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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 FORQUIMICA AGROCIENCIA LIDA., CONTRA H3
AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GOLDSPRAY H3 Y ETIQUETA” CLASE 44.

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

solicitada para su registro.

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

asociacién/confusion de marcas. La denominacién solicitada no redne los requisitos que la hacen

WLads

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

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

interés en sustentar |a OposiCIOn, — - - e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccign,
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 gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por ¢l cual se
hubiese becho conocido el signo” e -

Quepor lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA., CONTRA H3
AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GOLDSPRAY H3 Y ETIQUETA” CLASE 44.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 152/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. L

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA., contra H3 AGROCHEMICALS S.A.
sobre oposicién al registro de marca “GOLDSPRAY H3 Y ETIQUETA” clase 44,
Expediente n° 21111866 solicitada por H3 AGROCHEMICALS S.A, oo

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mafca “GOLDSPRAY H3 Y
ETIQUETA” clase 44, Expediente n® 21111866 solicita AGROCHEMICALS
S.A. e STUSY (NP

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - m( ) f"x)

ABG.

ALVAREN:!
Directora
untos Marcarios Litigiosos

Direccién de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA CINDY
MARICELA BAEZ ENCISO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AICARDI PATAGONIA Y ETIQUETA” CLASE 33.

Asuncién, 17 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BACARDI & COMPANY LIMITED contra CINDY
MARICELA BAEZ ENCISO sobre oposicién al registro de marca “AICARDI PATAGONIA Y
ETIQUETA” clase 33 y;-- -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “AICARDI
PATAGONIA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 33, en base a la marca BACARDI clase 33,

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

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

velando siempre por el interés general. s -

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

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA CINDY
MARICELA BAEZ ENCISO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AICARDI PATAGONIA Y ETIQUETA” CLASE 33.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una 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 trimite y la

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

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

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

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

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

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

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

la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

e en proseguir con el trdmite, 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 BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA CINDY
MARICELA BAEZ ENCISO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AICARDI PATAGONIA Y ETIQUETA” CLASE 33,

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. rreanaans st mmn e ren e s

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 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 0posicion. - ----seeceeeee

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocico en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercera, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confieson o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

ado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
arca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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 BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA CINDY
MARICELA BAEZ ENCISO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AICARDI PATAGONIA Y ETIQUETA” CLASE 33.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 151/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho. E S TR R o s

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
BACARDI & COMPANY LIMITED contra CINDY MARICELA BAEZ ENCISO
sobre oposicién al registro de marca “AICARDI PATAGONIA Y ETIQUETA” clase 33,
Expediente n® 18102513 solicitada por CINDY MARICELA BAEZ ENCISO.-—-enereeee-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de marca, “AICARDI
PATAGONIA Y ETIQUETA” clase 33, Expediente n°® 18102613 solicitada por CINDY
MARICELA BAEZ ENCISO. nremaas

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /7%.. \ ) -

Directora

Direccion deVisunrtos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARTINI PATRON INTERNATIONAL AG., CONTRA JORGE
SARDI SOBRINO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DON
PATRON” CLASE 32,

Asuncién, 17 KBR 2008
VISTO:

El expediente caratulado: MARTINI PATRON INTERNATIONAL AG., contra
JORGE SARDI SOBRINO sobre oposicién al registro de marca “DON PATRON" clase 32

yi- : =

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “DON
PATRON" , solicitada para la clase 32, en base a la marca PATRON clase 33, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. 3= - i

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

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARTINI PATRON INTERNATIONAL AG., CONTRA JORGE
SARDI SOBRINO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DON
PATRON” CLASE 32.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. ==

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “DON PATRON” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion PATRON 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 Direccidn considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd ¢l traslado de la opaosicién 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

to 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 MARTINI PATRON INTERNATIONAL AG., CONTRA JORGE
SARDI SOBRINO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DON
PATRON” CLASE 32.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. La denominacién solicitada no reidne 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,—-——-eeommmeomsmeo 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 oposicion . —--smeeeeeee 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 una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cavsar
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, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARTINI PATRON INTERNATIONAL AG., CONTRA JORGE
SARDI SOBRINO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DON
PATRON” CLASE 32.-

corresponde confirmar el Dictamen n.” 131/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la opesicién 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
MARTINI PATRON INTERNATIONAL AG., contra JORGE SARDI SOBRINO
sobre oposicidn al registro de marca “DON PATRON” clase 32, Expediente n® 2120491
solicitada por JORGE SARDI SOBRINO oo

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dgrTa
clase 32, Expediente n® 2120491 solicitada por JORGE

ca “DONPATRON"

P P ——

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

A Directora
\ s AR
Direccion de A¢untos Marcarios Litigiosos

"
S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA FABRICIO JOSE LESCANO
FERNANDEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MACSTORE” CLASE 35.

Asuncidn, 9 0 fB0 2026
VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra FABRICIO JOSE LESCANO
FERNANDEZ sobre oposicion al registro de marca “MACSTORE” clase 35, y;--ememmn- -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“MACSTORE?”, solicitada para la clase 35, en base al registro “MAC” en clase 09, por lo que

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

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

establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -

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

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

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

consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en

Harti;l;lhﬁ 5%.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
uso exclusivy 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
jer otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los

oservicios cualquiera 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 APPLE INC CONTRA FABRICIO JOSE LESCANO
FERNANDEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MACSTORE" CLASE 35.

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

registro de una marca previstas en la Ley de Marcas, —--—-r-mmemmmeemeeee e

Que, la marca MAC constituye una marca notoria y de alto reconocimiento
internacional, cuyo posicionamiento le ha otorgado un nivel de distintividad excepcional.
En términos juridicos, una marca notoria goza de proteccién reforzada, incluso mas alli del
principio de especialidad y de las clases en las que se encuentre registrada.

Que, teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto podemos decir que, el uso no
autorizado de un signo idéntico o similar a MAC implica: 1. Riesgo de confusién directa o
indirecta, al inducir al piblico a creer que existe vinculacidn, patrocinio o autorizacién por
parte de la marca registrada. 2. Aprovechamiento indebido del prestigio ajeno (free
riding), beneficidndose de la reputacion, posicionamiento y goodwill construido durante
décadas, 3. Dilucion del cardcter distintivo, al debilitar la fuerza identificadora de la marca
notoria. 4. Posible afectacién reputacional, especialmente si el signo se utiliza en productos

o servicios que no guardan coherencia con los valores asociados 1 la marea.—-————— e

Que, la notoriedad de la marca MAC se sustenta en su difusién global, volumen de
ventas, reconocimiento medidtico, presencia digital masiva y maltiples reconocimientos
internacionales; se trata de un activo intangible de alto valor econémico protegido por las

normas nacionales e internacionales sobre propiedad industrial.--—--

En consecuencia, cualquier intento de registro o uso de un signo idéntico o semejante
a MAC, debe analizarse bajo el estindar mas estricto aplicable a las marcas notorias, a fin de
evitar la confusién del consumidor y la explotacién parasitaria de una reputacion

pliaﬁ‘l?nte consolidada-——-————eemeeeeee AT -

Que, \al cotejar las marcas solicitadas MACSTORE y MAC oponente, se observa a

le vista /que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la

kY

sim

] 'II Ll 1 " &
;¢ percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA FABRICIO JOSE LESCANO
FERNANDEZ SOBRFE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MACSTORE” CLASE 35.—

idénticas en los planos fonéticos, 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 produccién). -

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién en el 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 ¢n este contexto implica que, al no haber ejercido su
derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados
en la oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y
evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se
presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la

normativa procesal. = L

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

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

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: “

podrd

trdduccidn, transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,

g strarse como marcas los Signos gue constituyan una rcpma’wccwu imitacion,

notoriamente sonocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquiera
.gr.t;?\tfmn los pr%ducm.: o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen

bles de Jcausar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA FABRICIO JOSE LESCANO

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

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 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.® 263/2025 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer

lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
APPLE INC. contra FABRICIO JOSE LESCANO FERNANDEZ sobre oposicidn

al registro de marca “MACSTORE” clase 35, Expediente n® 2384121 solicitada por
FABRICIO JOSE LESCANO FERNANDEZ. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la-marca “MACSTORE”

clase 35, Expediente n°® 2384121 solicitada p?l/ FABRICIO JOSE LESCANO
FERNANDEZ, ~--mreveov -

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. fh
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA SWATCH AG
(SWATCH SA) (SWATCH LTD.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “INDIAN OCEAN”, CLASE 14,

Asuncién, / [ ABR 208
VISTO:
El expediente caratulado: OSCAR ORTEGA BENITEZ contra SWATCH AG

(SWATCH SA) (SWATCH LID.) sobre oposicién al registro de la marca INDIAN
OCEAN, clase 14,y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca INDIAN
OCEAN, solicitada para la clase 14 en base al registro de marca INDIA en la clase 35, por lo

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

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

establece la ley regulatoria, velando siempre por ¢l interés general.

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
usoekclusivp de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA SWATCH AG
(SWATCH SA) (SWATCH LTD.,) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “INDIAN OCEAN", CLASE 14,

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
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, la marca registrada INDIA en la clase 35 protege: Servicios tales como
comercializacion, importacion, exportacion, representacion, y venta de hierbas naturales,
edulcorantes naturales y artificiales, esencias, condimentos, mani tostads, poroto, locro, locrille,
productos alimenticios, y la solicitada INDIAN OCEAN, ¢n la clase 14 pretende proteger:
Metales preciosos y sus aleaciones; estatuillas y trofeos bechos de metales preciosos o chapados en
los mismos; joyas y bisuteria, en concreto anillos, pendientes, gemelos, pulseras, dijes, broches,
cadenas, collares, alfileres de corbata, pasadores de corbata; Joyeros, estuches para joyas; piedras
preciosas, piedras semipreciosas (gemas); instrumentos de relojeria y cronométricos, en concreto
crondmetros, crondgrafos, relojes, relojes pulsera, relojes de mudieca, relojes de pared, relgjes
despertadores y piezas y accesorios para los articulos mencionados, es decir manecillas, paletas,
volantes reguladores, tambores de relojes, estuches de relojes pulsera, correas de relojes, esferas de
relojes, maguinarias de relojes, cadenas de relojes, mecanismos para relojes y relojes pulsera,
resortes para relojes, cristales para relojes, cajas de presentacion para relojes, estuches para
instrumentos de relojeria; aparatos para cronometrar eventos deportivos; comprendidos en la

clase 14 ;, como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta

que podrin coexistir pacificamente.

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un andlisis

iesq_entre las denominaciones en pugna esta direccion es del criterio que las marcas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA SWATCH AG
(SWATCH SA) (SWATCH LTD.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “INDIAN OCEAN”, CLASE 14.

ello no demuestra que las mismas causarin confusién al pidblico consumidor,
tomando en cuenta que las mismas producen una visién de conjuntos distintas entre
si, por lo que no habrd asociacién entre ellas. Por lo tanto, se puede apreciar que se
diferencian entre sf, ya sea grifica, ortogrifica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a

generar una impresion general distinta e inequivoca de cada una de las marcas. —————crmeeeee-

Que, no existe posibilidad de confusidn entre las marcas INDIAN OCEAN solicitada
en la clase 14, ¢ INDIA registrada en la clase 35, debido especialmente a la diferente
naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas. 1.a marca solicitada
cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién
marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden

eventualmente justificar su rechazo.--—---eeeeeeereeeremr e

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

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

discrepancia entre las mismas. e o

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

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente
¢ confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro

diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA SWATCH AG
(SWATCH SA) (SWATCH LTD.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “INDIAN OCEAN”, CLASE 14,

deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n®
64/2025 emitido por la jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida

por corresponder asf en derecho.--- ceees

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida
por OSCAR ORTEGA BENITEZ contra SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.) sobre oposicién al registro de la marca INDIAN OCEAN, clase
14, Expediente n® 2411814 solicitada por SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH
LTD.) T A

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de
la marca INDIAN OCEAN, clase 14, Expedlemje/n“‘ 411814 solicjrada por
SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.).

rer

Articulo 3- NOTIFIQUESE por cédula. -«--f,
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