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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30.

Asuncién, ) ) ABR 7076

VISTO:
El expediente cararulado: LACTICINIOS TIROL LTDA. contra LATICINIOS
TIROLEZ LTDA sobre oposicidn al registro de la marca TIROLEZ, clase 30, Y. mremesernemaeeaanas
CONSIDERANDO:;

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TIROLEZ,
solicitada para la clase 30, en base a la solicitud de registro TIROL, en la clase 29 por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. —— ool

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 marea, ~—-----
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada TIROLEZ y la marca oponente TIROL gramaticalmente al primer
golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en los planos visual,
ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes

maneras, la combinacién de letras es pronunciada de manera distinta.

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, es importante destacar que una de las reglas mis comunes requeridas para obtener el
registro de una marca es que su evaluacién debe realizarse de una perspectiva global. En el
anilisis de dos marcas en conflicto, s¢ prioriza una visién sintética que considere todos los
elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gréfica. Este enfoque
integral permite apreciar cémo interactiian los diferentes componentes de cada marca, lo que es
fundamental para determinar si existe riesgo de confusidn entre los consumidores. Al evaluar la
marca solicitada bajo esta metodologia, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos,

lo que onsiderar que la oposicién presentada es improcedente. - caee

specto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
:}}T:a de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30.

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. _—

Que, cabe resaltar que la misma cuenta con registros en otras clase ya que se trata de una
familia de marcas conforme se detalla a continuacién: TIROLEZ, clase 29, Reg n®. 529.074 y
TIROLEZ, clase 30, Reg. n". 540.192. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el
derecho adquirido. -

Que, el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien,
una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por
la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposicién legal en contrario. Al respecto,
el Cédigo Civil determina en su Articulo 2 que “las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto
retroactive, ni pueden alterar los derechos adgquiridos”.

Que, por tltimo, cabe sefialar que la marca solicitada TIROLEZ forma parte del nombre
comercial que goza de proteccidn legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas,
especificamente en su Titulo II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que
lo rodean. En primer lugar, el Articulo 72 establece que: “El nombre comercial podrd estar
constitusdo por la designacion, el nombre del comerciante, la razon social o denominacion social
adoptada, la enseiia o la sigla wiada legalmente en relacion a una determinada actividad
comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley.” Este aspecto otorga un nivel

proteccién a la marca solicitada y refuerza su derecho a ser registrada. - -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30.-——————-

comunes no constituye un impedimento para el registro 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 direccidon considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
cnocido 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 cassar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd 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

edente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 426/2025 emitido por

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LACTICINIOS TIROL LTDA. contra LATICINIOS TIROLEZ LTDA sobre

oposicion al registro de la marca TIROLEZ, clase 30, Expediente n® 2439051 solicitada
por LATICINIOS TIROLEZ LTDA .-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de | ¢ registro de la
marca TTROLEZ, clase 30, Expediente n® 2439&51 ,,m por TICINTDS
TIROERE B sl Nonrinada s

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,

; " ' : - ..|§
ol

Dm:c 1gnede Asuntos Marcarios Litigiosos

Dirécrora

Pigina 5 de 5



GOBIERNOQ pgi | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | irrircroar

RestucisnnamLns 00 03 47

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30. e

Asuncion, 7 [ ABR 2026

VISTO:
El expediente cararulado: LACTICINIOS TIROL LTDA. contra LATICINIOS
TIROLEZ LTDA sobre oposicion al registro de la marca TIROLEZ, clase 30, y. —----esmemrereecss
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca TIROLEZ,

solicitada para la clase 30, en base a la solicitud de registro TIROL, en la clase 29 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 ¢l interés general. e

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

—

ulo 15°.- xl':‘.i;egistru de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
glusivo de la mismig y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
_gbntra quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrd-signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30.-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. i -

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada TIROLEZ y la marca oponente TIROL gramaticalmente al primer
golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en los planos visual,
ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes

maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta. -

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

CONSUMIdOTr. -=—mermeerrrermnns

Que, es importante destacar que una de las reglas mids comunes requeridas para obtener el
registro de una marca es que su evaluacién debe realizarse de una perspectiva global. En el
andlisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visién sintética que considere todos los
elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grifica. Este enfoque
integral permite apreciar cémo interactian los diferentes componentes de cada marca, lo que es
fundamental para determinar si existe riesgo de confusion entre los consumidores. Al evaluar la

marca solicitada bajo esta metodologia, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos,

lo que Heva l-nqgsidemr que la oposicién presentada es improcedente. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30.

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. - S

Que, cabe resaltar que la misma cuenta con registr a que se trata de una

familia de marcas conforme se detalla a continuacién: TIROLEZ, clase 29, Reg. n°. 529.074 y

TIROLEZ, clase 30, Reg. n°. 540.192. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar ¢l
derecho adquirido.

Que, el derecho adquirido se puede definir como ¢l acto realizado que introduce un bien,

una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por
la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposicién legal en contrario. Al respecto,
el Cédigo Civil determina en su Articulo 2 que “las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto
retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos”. -

Que, por tltimo, cabe sefialar que la marca solicitada TIROLEZ forma parte del nombre
comercial que goza de proteccion legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas,
especificamente en su Titulo II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que
lo rodean. En primer lugar, el Artculo 72 establece que: “El nombre comercial podrd estar
constituido por la designaciin, el nombre del comerciante, la razin social o denominacion social
adoptada, la enseiia o la sigla wsada legalmente en relacion a una determinada actividad
comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley.” Este aspecto otorga un nivel

adicio roteccién a la marca solicitada y refuerza su derecho a ser registrada, ~-—-——-—— -

Que, luego'del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
ue Imparca en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

ienen elem ue las hacen diferentes, ademis de considerar que la existencia de partes
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA, CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30.

comunes no mnstimyt un impcdimenm para el registm de una nueva marca, Si{:mpﬂ: que £s1a

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 en el
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. - - e

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

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene

consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 426/2025 emitido por

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

v po
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS

TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ,
CLASE 30.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LACTICINIOS TIROL LTDA. contra LATICINIOS TIROLEZ LIDA sobre
oposicion al registro de la marca TIROLEZ, clase 30, Expediente n® 2439050 solicitada
por LATICINIOS TIROLEZ LTDA. -

—
Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
marca TIROLEZ, clase 30, Expediente n® 2439050 soliciy por LATICINIOS

TIROLEZ LTDA. e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / \ﬁ ! J =i

ALVAR] NGM

Diirectora
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ANTIGUAS
DESTILERIAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA”, CLASE 33.

Asuncion, -?Uﬂ.ﬁr? 2008
VISTO:
El expediente caratulado: OSCAR ORTEGA BENITEZ contra ANTIGUAS

DESTILERIAS DEL SUR §.L. sobre oposicién al registro de la marca, PUERTO DE INDIAS Y
ETIQUETA, clase 33, yi---r-mmmremermeceeces o

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca PUERTO DE
INDIAS Y ETIQUETA solicitada para la clase 33, en base a la marca INDIA en la 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 |t.-}r] 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
mclusydrh{nisma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrg quien lesiane sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrg signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
“cuglquiera sea la claseien 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 OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ANTIGUAS
DESTILERIAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA”, CLASE 33.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-—

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA y la marca oponente
INDIA 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: PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA (solicitada) vs.
INDIA (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
interpretacidn y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una 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 diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

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

ibilidad de.confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su

sus elemen e e e s e e e T

Pigina 2de 5



% GOBIERNO prL nllnrccuj__h'mcmm
(3 PARACURY | By

Resolucién D.A.M.L n. “_D_ﬂ_{] 3 4 8

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ANTIGUAS
DESTILERIAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA”, CLASE 33.

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 pablico

consumidor. i .

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

marca ya existente (base de oposicién), las m ién_deben ser anali
conj i ificiales desmembracio ucesiva v no simul o que
je_la visién en coni iterioc que debe prim i 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, -

podrdn 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 comiin con la marca registrada.—------eeeeeeeeeee

Que, al profundizar en las diferencias entre PUERTO DE INDIAS (solicitada) vs. INDIA

(oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como

audirivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria ensefian que el andlisis de marcas debe hacerse

totalidad, evaluando el im junto gque generan en los consumidor a partir

de elementos #islados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las
mg‘m son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién

I crkk:lari.mcnt: renciada.
f

Pigina 3 de §




GOBIERNO per | nlilFr.'tElj_N NACIONAL
(2 PARAGUAY | Boarivad

ResolcisnDAMLn_ (J 1} 3 4 §

POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ANTIGUAS
DESTILERIAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA”, CLASE 33,

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general gue 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 marcas mo 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 grdficas, fonéticas o concepruales. wenees

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el
visual, podemos notar que, la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que lo identifica,
siendo de esta manera claramente distinguibles con la oponente que es una marca denominativa,

por ende, inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente, e

PuertozIndiay

Solicitada Oponente

INDIA - DENOMINATIVA

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

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

legal. -

Pl

i Q‘i.]é;\ﬁ\: puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
dis hgtnb]: de la {nm:a de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente

F 1c1fud de regmtrq no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

\ \l Pigina4de$
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ANTIGUAS
DESTILERIAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA”, CLASE 33.

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 marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 44/26 emitido por la

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
derecho. g =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accidn deducida por
OSCAR ORTEGA BENITEZ contra ANTIGUAS DESTILERIAS DEL SUR S.L,
sobre oposicion al registro de la marca PUERTO DE INDIAS YET'IQ}JET&, clase 18,
Expediente n® 2450133 solicitada por ANTIGUAS DESTILERI DEL'S‘U{{ S.L

'z' %
Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimi § de h.-%oli,;:imd de rc@stm de la
marca PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA, clmj/é‘:( Fﬁped%ntqn“ Zéiﬂliémiicitada
por ANTIGUAS DESTILER{AS DEL SUR S.L. { .

ke

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 SAINT-CYR S.R.L. CONTRA JUANA LETICIA
FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18.

Asuncidn, 2 0 ABR 2026
VISTO:

El expediente caratulado: SAINT-CYR SR.L. comtra JUANA LETICIA
FERNANDEZ AQUINO sobre oposicidn al registro de la marca SAINT CUIR Y ETIQUETA
clase 18, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SAINT CUIR Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 18, en base a la marca SAINT-CYR en la clase 35, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. 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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
ﬂv:lusi'm/d/c la misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra fjuien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
gno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
iéra sca la clase en|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 SAINT-CYR S.R.L. CONTRA JUANA LETICIA
FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

MELCA 0 -mmmemm e e B

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada SAINT-CYR en la clase 35
protege servicios tales como: “Servicios referentes a la representacion y comercializacion en general
productos relacionados con la actividad agropecuaria; productos elaborados en cuero;
Stimenta; tefidos; articulos deportivos; articulos elaborados en madera y metal; articulos para el

hogar; electrodomésticos; electronica”. Por otro lado, la marca solicitada “SAINT CUIR” en la clase
f

de arti
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAINT-CYR S.R.L. CONTRA JUANA LETICIA
FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18,

bolsas de viaje / bolsos de viaje; bolsos de mano / bolsitos de mano / carteras [bolsos de mano];
morrales / macutos; bandoleras de cuero; bolsas; carteras para tarjetas de visita [tarjeteros] /

carteras para tarjetas de presentacion [tarjeteros/”. La diferencia de los sectores y la naturaleza de

los pr 5i cativa, lo que permite concluir ueden

in generar confusion entre |

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas SAINT CUIR
solicitada en la clase 18, y SAINT-CYR. , registrada en la clase 35, debido especialmente a la
diferente maturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas. La marca
solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién

marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente

justificar su rechazo. e

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

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

justifique 12 OposiCiOn . -« e

OPONENTE

Pigina 3 de §




GOBIERNOQ pgr | PIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | merrony

Resolucién D.AM.L n, ® “ ;:I B 5 [l g

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAINT-CYR S.R.L. CONTRA JUANA LETICIA
FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18.

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. R

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. s

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde cenfirmar el Dictamen n® 500/25 emitido por la
jefarura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
R S.R.L. contra JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO sobre
egistro de la marca SAINT CUIR Y ETIQUETA clase 18, Expediente n®
da por JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO.

oposicion al
~ 2484798 soli
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAINT-CYR SR.L. CONTRA JUANA LETICIA
FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la sglicitud de'registro de la
marca SAINT CUIR Y ETIQUETA clase 18, Expedien ‘2434?5‘3 solicitada por
JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO .

[ * ( ,-" e ) /

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE
05.

Asuncion, 7.0 ABR 2p28
VISTO:

El expediente caratulado: FMC CORPORATION contra TECNOMYL S.A. sobre
oposicién al registro de la marca ORYGEN, clase 05, y. —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ORYGEN
solicitada para la clase 05, en base a la marca CORAGEN 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, -—---—-eeno- -

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, ——— -

alo 15% El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exglusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
bntra quicn lesiofe sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquicr
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

e 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 FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, 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. &5 2

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada ORYGEN y la marca oponente CORAGEN presentan
diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una

clara diferenciacidn entre ambas denominaciones. -

Que, entre las marcas en pugna: O/RY/GEN (solicitada) vs. CO/RA/GEN (oponente),
€n conjunto y sucesivamente, s de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas ¥
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una urilizacién mds adecuada y
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.————-emeememeeaece

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no
es lo suficientemente significativa como para inducir una confusion en el pablico
consumidor, - cer

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposicidn), las marcas en cuestibn deben ser analizadas en su
0, sin artificiales desm iones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que
i6n_en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

e confusién entre las mi

. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE
05.

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, —--—---------

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

nuevos productos y tecnologfas. - i

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién 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

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

oft - Fundamentos de Derecho de Marcas - pdg. 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE
05.

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
t tos que las hacen di mds de considerar i i s

no consticuye un impedi to para el registro de una n siempre que esta
incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. cmaean

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
artfculo 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. St

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 44 /25 emitido por la

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

derecho.

Por tanto,

A DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE
05.

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
FMC CORPORATION contra TECNOMYL 5.A. sobre oposicion al registro de la
marca ORYGEN clase 05, Expediente n® 2351294 solicitada por TECNOMYL
S.A. - i

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de la seficitud de registro de la
marca ORYGEN clase 05, Expediente n® 2351294 soligitada por TECNOMYL
S.A. 4

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ JF\A ( ) £ fﬁ_/\J
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE
01.

Amngiin, ) 1) kpp 2076

VISTO:

El expediente caratulado: FMC CORPORATION contra TECNOMYL S.A. sobre
oposicion al registro de la marca ORYGEN, clase 01, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ORYGEN
solicitada para la clase 01, en base ala marca CORAGEN 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 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 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
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, -

; Arﬂcul;u 15°. E] registro d: una marca hecho de a-:uerdu con csta ley, mno:dn asu un:]:: el derecho al uso

da inducir djm:t: o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

¢ en que figuren, siempre que tengan relacion entre cllos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE
01.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al realizar un anilisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada ORYGEN y la marca oponente CORAGEN presentan

diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una

clara diferenciacién entre ambas denominaciones. .-

Que, del andlisis conjunto y sucesivo de las marcas en pugna: O/RY/GEN (solicitada) y
CO/RA/GEN (oponente), se desprende la existencia de diferencias relevantes en los planos
fonético y conceptual, las cuales resultan determinantes a los efectos de su correcta
individualizacién en el mercado. En efecto, desde el punto de vista fonéico, las denominaciones
presentan estructuras sildbicas claramente diferenciadas, con distinta cantidad de sflabas,
acentuacidn y ritmo de pronunciacién, lo que genera una sonoridad global disimil y ficilmente

perceptible por el consumidor medio.—------eeme-

Que, en el plano conceptual, ambas expresiones evocan ideas distintas, careciendo de un
signjﬁcadn coincidente que pudiera inducir a una asociacién directa o indirecta entre las mismas.
Esta divergencia contribuye a reforzar su capacidad distintiva individual, evitando que el publico

consumidor establezca un vinculo erréneo respecto de su origen empresarial.

Que, en consecuencia, dichas diferencias sustanciales permiten descartar la existencia de
N

riesgode confusidn o de asociacién indebida, por lo que las marcas en cuestion resultan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE
01.

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

consumidor. - S

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

marca }ra existente {bm de upuslcldn} WMEUMW

mﬂhﬂgﬁ_dc_:gnﬁmmwmu Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

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

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

grifica™. - iz
AN

Novoa - Fyndamentos de Derecho de Marcas - pdg. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE
01.

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

tien os que las h i ademds de i ue la existencia de
comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
inclu I in junto, -

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

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

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

de una marca. o

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 149 /25 emitido por la

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

derecho. e e

\ Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE
0L

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
FMC CORPORATION contra TECNOMYL S.A. sobre oposicién al registro de la

marca ORYGEN clase 01, Expediente n® 2351296 solicitada por TECNOMYL
S.AL .

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites de la soficitud registro de la

marca ORYGEN clase 01, Expediente n° 2351296/5 igitada por TECNOMYL
S.A. - -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER
ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA
SICILIA Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asuncion, 2 0 ABR EDZE
VISTO:

El expediente caratulado: BODEGAS VEGA SICILIA S.A. contra GUSTAVO JAVIER
ZELAYA ACOSTA sobre oposicion al registro de la marca BODEGA SICILIA Y ETIQUETA
clase 35, y. e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BODEGA
SICILIA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca
VEGA-SICILIA UNICO en la clase 33, 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.

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
exclusive”d i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER
ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA
SICILIA Y ETIQUETA”, CLASE 35,

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del priblico consumidor,
corresponde 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.---—---eceeeee aes

Que, al efectuar el cotejo integral entre la marca solicitada BODEGA SICILIA Y
ETIQUETA y la marca oponente VEGA-SICILIA UNICO, se advierte de manera clara e
inmediata que las mismas presentan un elevado grado de semejanza, resultando en consecuencia
altamente confundibles. En efecto, ambas comparten el elemento denominativo “SICILIA”, ¢l
cual constituye el componente predominante y de mayor fuerza distintiva dentro del conjunto

marcario, generando una marcada proximidad en los planos fonético, visual y conceprual. —-———

Que, dicha coincidencia esencial no logra ser desvirtuada por los restantes términos
accesorios (“BODEGA”, “VEGA” o “UNICO”), los cuales poseen un cardcter secundario o
evocativo dentro de la estructura de los signos, careciendo de entidad suficiente para otorgarles
una diferenciacién eficaz. Por el contrario, la reiteracién del término comuin induce al

consumidor medio a asociar ambas marcas entre si. R—— -

Que, en consecuencia, esta similirud sustancial es susceptible de generar tanto confusién
directa al inducir a tomar una marca por otra como confusién indirecta o por asociacién al hacer
dneamente que los productos identificados provienen de un mismo origen empresarial o
que’ existe ﬂgﬁx tipo de vinculacién econdmica entre sus titulares, afectando asf la funcién
ncial de lam

ca como indicador de procedencia empresarial -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER
ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA
SICILIA Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Resolucion D.A.M.L n.

Que, asimismo, debe tenerse especialmente en cuenta que las marcas en cuestién se
encuentran destinadas a distinguir productos y servicios estrechamente vinculados entre i,
comprendidos en las clases 33 y 35, referidos a bebidas en general y a servicios de importaciin y
comercializaciin de la misma. Tal conexién competitiva acenttia atin mds el riesgo de confusién
en el mercado, al dirigitse a un mismo piblico consumidor y compartir canales de

comercializacion. i

Que, asimismo, corresponde destacar que la marca VEGA-SICILIA UNICO, invocada
por la parte oponente, sc encuentra debidamente registrada en nuestro pais bajo el Registro n°
494.177 en la clase 33, circunstancia que le confiere un derecho de exclusiva y prioridad en el uso
del signo distintivo.— oeen

Que, dicho antecedente registral otorga a su titular una proteccién legal plena frente a
terceros que pretendan inscribir signos idénticos o semejantes para distinguir productos o
servicios relacionados, reforzando de este modo su legitimacién activa en el presente proceso de

oposicion.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacidon/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
f= N8

un signo régjstrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
de la 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 BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER
ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA
SICILIA Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de
interéds en sustentar la 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 comoe marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, tradueciin,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercer, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando s« uso y registro  fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercers, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
btebiese becho conocido el signo”. - -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que [a marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 69/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala
oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER
ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA
SICILIA Y ETIQUETA”, CLASE 35.

sobre oposicion al registro de marca “BODEGA SICILIA Y ETIQUETA™ clase 35,
Expediente n® 2444627 solicitada por GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA----en---

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca *BODEGA SICILIA Y
ETIQUETA”™ clase 35, Expediente n® 2444627 solicitada por GUSTAVO JAVIER
ZELAYA ACOSTA. £ Ir-x :
| \\ B )

7
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. £ -:I{\ -

Pigina 5de$s



GOBIERNQpgr | DIREC 1ON NACIONAL
PARAGUAY | Diretreroat

Resolucién D.AM.L n. 8 ﬂ G

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM
LTDA. CONTRA JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F OFERO Y ETIQUETA” CLASE
12,

Asuncién, 20 ABR 7076
VISTO:
El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MUILTIACTIVA

FERNHEIM LIDA. contra JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. sobre
oposicién al registro de marca “F OFERO Y ETIQUETA” clase 12, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “F OFERO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 12, en base 2 la marca F FERNHEIM en la clase 12

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

confundibles. = = gt

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

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

velando siempre por el interés general,

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclusjpps de Timisma y 4 cjen:\cr ante [m drganos jurisdiccionales las acciones y mcdid:s que cnrrcspundm
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM
LTDA. CONTRA JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F OFERO Y ETIQUETA” CLASE
12,

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, —---ee

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

oposicion F FERNHEIM, 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 basicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no 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

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

on. Esty refuerza la legitimidad del derecho invocade por la parte oponente y evidencia

Pigina 2de 4



' GOBIERNOpgr = DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY ' Nrrircroar

Resolucion DAMLn [} [J [} 7 F 3

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM
LTDA. CONTRA JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F OFERO Y ETIQUETA® CLASE
12,

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

procesal. -

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

validez a los argumentos de la 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 oposicidn. - i

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesguiera gue sean los

cios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fucsen susceptibles de causar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM
LTDA. CONTRA JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LID. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F OFERO Y ETIQUETA” CLASE
12,

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 refine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 63/26, 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
COOFPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. contra
JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. sobre oposicién al registro de
marca “F OFERO Y ETIQUETA” clase 12, Expediente n® 2516355 solicitada por
JIANGSU AQOFEILUO TECHNOLOGY CO, LTD.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de J4 marca “F OFERO Y
ETIQUETA” clase 12, Expediente n® 2516355 solicitada por JIANGSY AOFEILUO
TECHNOLOGY CO. LTD F O

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -T/ﬂh ( ] j

\ |;

: Yl ALVARENGA SUAREZ

% . s \/Directora

% \ D.rﬁ;:lﬁnd& untos Marcarios Litigiosos
NS e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” CLASE
35.

Asuncién, 7 1) ABR 2p08
VISTO:

El expediente caratulado; PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. contra ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER sobre oposicién al registro de marca “BLOOM DE ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” clase 35, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BLOOM DE
ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la
marca ABSOLUTELY BLOOMING en la clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a

esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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 r:g:'stm de una marea hecho de a:ucrdu con esta ley, cunc:d: asu l;itu;l:.r:l derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER 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, —-—-—

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. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BLOOM DE ALBA
NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién ABSOLUTELY BLOOMING, 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 opesicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defersa en némpa y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la

oposicion. Esto re

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

rza 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 PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” CLASE
35,

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 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 Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

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

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

interés en sustentar la oposicidn. =

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan 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, cualesquiera que scan los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusign e un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la d:fa..rﬁi?’n de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
bﬂ becho mma‘da"rf sgno”. - -

/ \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” CLASE
35.

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.” 135/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a |2
oposicién deducida por corresponder asi en derecho.-—---re-eee -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. contra ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER.
sobre oposicion al registro de marca “BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS
SAENGER Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2449771 solicitada por ALBA
NOEMI BARRIOS SAENGER.

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BLOGM DE ALBA
NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” clase 35, Expediente 'n° 2449771
solicitada por ALBA NOEMI BARRIOS SﬁENGER.Irf ( 3

I )
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. —/— B eV

.

ALVARENG
Directora
untos Marcarios Litigiosos

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” CLASE
03.

Asuncién,

20 ABR 208
VISTO:

El expediente caratulado: PARFUMS CHRISTIAN DIOR. S.A. contra ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER sobre oposicién al registro de marca “BLOOM DE ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” clase 03, y; e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BLOOM DE
ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, en base a la
marca ABSOLUTELY BLOOMING en la clase 03 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

¢l signo mo se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulartoria,

velando siempre por el interés general. =

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

' Articolo15°.-
exclusivd de la misma
con

istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su trular el derecho al uso
a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

quien lesione su§ derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
quiera sca 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 PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA® CLASE
03.

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

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

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

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

marca previstas cn la Ley de Marcas. - -

Que, realizado ¢l cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BLOOM DE ALBA
NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion ABSOLUTELY BLOOMING, 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 Ia 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 CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tie

po y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
i-::lﬁ_n, 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 PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” CLASE
03.

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

procesal,

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracidén de rebeldia no solo oo rga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro. T

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

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de
interés en sustentar la oposicién.————- 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 JIgnos que constituyan und repmdmf&n imitacion, tradwuccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo ideénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gque sean los

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso ¥ registro fuesen susceptibles de causar
g 0 wn ries

de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del sg lucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
ach, \lfcr.ba conocido tl signo”, —-—
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI
BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” CLASE
03.—

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 revocar el Dictamen n.” 134/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.~ - —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. contra ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER.
sobre oposicion al registro de marca “BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS
SAENGER Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2449785 solicitada por ALBA
NOEMI BARRIOS SAENGER. .- -

2 “BLOOM DE ALBA

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de lam :
NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA” cl Expediente }1" 2449785
solicitada por ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER s )'r
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, /L [ J {f”' )

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VIA BANA Y ETIQUETA, CLASE

30

Asuncién, 7 1 ABR 7076
VISTO:

El expediente caratulado: HALTEN S.A. contra HELACOR S.A. sobre oposicion al
registro de la marca VIA BANA Y ETIQUETA, clase 30, .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca VIA BANA Y
ETIQUETA solicitada para la clase 30, en base a la marca BANA en la clase 29, 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, —— v

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 marea, - --e--

" 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

ntra ghien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

~ forrp signo due pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
/{f cualguiera sea\a clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VIA BANA Y ETIQUETA, CLASE
30.—

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.------eeeeemeee- - S

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las mareas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada VIA BANA Y ETIQUETA y la marca oponente BANA
presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite

establecer una clara diferenciacidn entre ambas denominaciones. ey

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

podrin coexistir pacificamente en el mercado.-—-----

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

consumidor,

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

marca ya existente (base de oposicion), las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su

conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma su

no simultinea v, el resultado qu

debe primar a la hora de determinar si existe

las mismas. Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ViA BANA Y ETIQUETA, CLASE
T P

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, -

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

entre las mismas. e ™ s T S S i 2 SRR e

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

grifica™.

Que, podemos también mencionar la coexistencia de las marcas con la denominacién
BANA en la clase 30: PAISA CABANA Registro n° 400539, COPACABANA Registro n°
471302, las mismas coexistiendo con BANA Registro n® 435416, sin ocasionar ninguna

confusién en el publico consumidor. . =

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

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

e LY 1
2Pr, Femﬁnd:z MNovoa -Iundnmcntm de Derecho de Mareas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VIA BANA Y ETIQUETA, CLASE
30.

istro de una n

i otros elemen aces de in njunto. s

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 redne 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, 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 revocar el Dictamen n® 91/23 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho. B e .

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VIA BANA Y ETIQUETA, CLASE
30.

BANA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n® 2168264 solicitada por HELACOR

S.A. - \\

licitud registro de la
. 1.163254 solicitada por

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de |
marca VIA BANA Y ETIQUETA clase 30, predléme
HELACOR S.A.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por CE'du..ja_ I . |‘|, :;-:}{ l\/ﬁ/
(s : b 8 =7
53 S5 Dire

N Dlr:cu:nin / Asuntos Marcarios L. itigiosos

\.\_Jl:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HANACE S$.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MASTER OBRAS Y
ETIQUETA”", CLASE 35.

Asuncidn, 2 '] .‘ﬂIEH :[I?B
VISTO:

El expediente caratulado: HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A. sobre
oposicion al registro de la marca, MASTER OBRAS Y ETIQUETA, clase 35, y.---cser-eeeemeeemee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MASTER
OBRAS Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca LA OBRA MAESTRO en
la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. e — -

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

velando siempre por el interés general, -

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

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

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

isma y a ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

/" otro.signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
¢ualqyicra sea la clase en que figuren, sicmpre 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 HANACE S.A.C.. CONTRA PINTU EXPRESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MASTER OBRAS 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 ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada MASTER OBRAS Y ETIQUETA y la marca oponente LA OBR A
MAESTRO 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: MASTER OBRAS Y ETIQUETA (solicitada) vs. LA
OBRA MAESTRA (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 interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

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

mercado. - =

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

ina y ta jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual

nfusién entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su
islados. —
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MASTER OBRAS Y
ETIQUETA”", CLASE 35.

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

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

consumidor, et e e e e

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

marca ya existente (base de npmrcmn}. las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

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 simpl: vista la diferencia existente entre las mismas. ~-—-eeceeeea-

Que, en efecto, si

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningtin momento

podrin acarrear inconvenientes al pblico 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, -

Que, al profundizar en las diferencias entre MASTER OBRAS ( solicitada) vs. LA OBRA
MAESTRA (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista

grifico como auditivo. trina y la juris ia marcaria ensefian que el anilisis de

debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto eneran en los con idores

. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas

Pigina 3 de §




GOBIERNOQ ppp | DIRECCION NACIONAL
{ } PARAGUAY | Nrrircriat

Resolucién D.A.M.L n. “_D_ﬂ_ U 5 5 7

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MASTER OBRAS Y
ETIQUETA”", CLASE 35.—--—-

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

diferencias grificas, fonéticas o B L ——

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.—- e

Master
Obras

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 ningtin inconveniente

lgga]d..:r..f..'..—....._..:...:."_‘ﬂr ........... e e s s

,

—._ 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MASTER OBRAS Y
ETIQUETA”, CLASE 35,

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. - - - D —

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 164/26 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
HANACE S.A.C.L. contra PINTU EXPRESS S.A. sobre oposicién al registro de la
marca MASTER OBRASY ETIQUETA, clase 35, Expediente n® 2495044 solicitada por

PINTU EXPRESS B i i s i

Articulo 2.- DISPONER a2 prosecucién de trdmit mhcuud d: I‘l:glsl'l'ﬂ de la
marca MASTER OBRAS Y ETIQUETA, clase 35 m 2495044 sc{llc:l:ada por
PINTU EXPRESS 5. Ao ol o b o0
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, —---+- z

Vi 0
/o ABGJADIYI AL
(l el AR BN Directora —
\= Asuntos Marcarios Litigiosos
\
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX
ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “TRON”, CLASE
11

Asuncion,

21 ABR 2076
VISTO: 2

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX
ELECTRIC CO. LTD. contra ROBERTO MEDINA SANABRIA sobre oposicién al registro
de la marca TRON clase 11, y. —ee cane

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TRON”,
solicitada para la clase 11, en base a los registros de las marcas STRONG y XTRON en la clase 07
y 11 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles, - S

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

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

velando siempre por el interés general. eeeeea

! ﬁrt[cn]g_ 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
:xclusi)vff de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesiont sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que puu:la\‘mducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios

II."c ; qulu: sea la clase en fue ﬁgurcn siempre que tengan relacidn entre cllos,
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX
ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “TRON", CLASE
11

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, al efectuar el cotejo comparativo entre la marca solicitada TRON vy las marcas
oponentes STRONG y XTRON, se advierte de manera inmediata que la marca pretendida
resulta indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones. En efecto, del
andlisis integral de las marcas se desprende la existencia de coincidencias relevantes que los tornan
pricticamente idénticos en los planos fonético, visual y conceptual, circunstancia que incrementa
de manera significativa el riesgo de confusion en el piblico consumidor. Tal semejanza es
susceptible de generar tanto confusién directa, esto es, que el consumidor tome una marca por

otra, mmq-ti}nﬁm'.;:_'m indirecta, al inducir a creer erréneamente que los productos distinguidos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX
ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “TRON”, CLASE
11

Que, en atencién a las identidades y similitudes existentes entre la marca solicitada y las
marcas oponentes, resulta razonable concluir que el piiblico consumidor podria verse inducido a
error, generando un riesgo cierto de confusién y/o asociacién indebida entre las marcas en
conflicto. Ello se ve agravado por el hecho de que las marcas en cuestién se encuentran destinadas

a distinguir productos estrechamente relacionados. En consecuencia, corresponde declarar

procedentes las oposiciones deducidas. eesamarannan

Que, asimismo, corresponde sefialar que una de las marcas oponentes XTRON se
encuentra debidamente registrada y vigente en el territorio nacional, bajo Registro N° 599794
respectivamente, en la Clase 11, circunstancia que le confiere el derecho de prelacién y la
cotrespondiente proteccion legal prevista en la normativa marcaria vigente, Dicho registro
acredita la existencia de derechos adquiridos con anterioridad, los cuales deben ser debidamente
protegidos, en aplicacién del principio “primero en tiempo, primero en derecho”. En tal sentido,
la ritularidad previa de la marca XTRON refuerza la legitimacién activa de su titular para
formular oposicién, asf como sustenta su posicion frente a la solicitud de registro de la marca
TRON, en tanto la coexistencia de los signos en conflicto podria afectar derechos marcarios

preexistentes y generar riesgo de confusion o asociacién indebida en el mercado,--se-sseemeeeeeee -

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

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

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

nci&cidn!mnﬁlskﬁn de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
\ —f

)
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX
ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “TRON”, CLASE
11

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

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

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

interés en sustentar la oposicion. e 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 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 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
corresporde revocar ¢l Dictamen n.” 252/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las

oposiciones d:duéidas por corresponder asf en derecho.

\| Por tanto,

/
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX
ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE

OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “TRON”, CLASE
11 =

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD.
contra ROBERTO MEDINA SANABRIA sobre oposiciones al registro de marca

“TRON" clase 11, Expcdicnl:c n® 2509317 solicitada por ROBERTO MEDINA
SANABRIA - S 3

___\_\
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la Férca "TR,DKNI clase 11,
Expediente n® 2509317, solicitada por ROBERTO ME[J){NAK‘EAN ABRIA . T -------------

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. ({* |

o N g e

' \ fﬂ—t—j \ - S
[ ALVARENGA 'SUAREZ
L ;_: ' Directora
\\H | 4.-sunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncion, 2 1 ABR 2076
VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.AS. sobre oposicion al registro de la marca A AMALFI Y
ETIQUETA, clase35y. S S

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca A AMALFI Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca AMALFI en la clase 43, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ey’ 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

' Articufo 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

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

quien ]esianeasus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

o que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
ma sea la clase ch que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI 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. ——-—

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
Fﬂ

marca previstas en la Ley de Marcas. = £l

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca soliciada A AMALFI Y ETIQUETA y la marca oponente AMALFI
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes maneras, lo

que hacen una marcada diferencia entre las mismas. -

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca
oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la bisqueda en el
sistemna informdtico de marcas tenemos que la marca registrada “AMALFI” registrada en la clase
43 "Servicios de boteleria”; mientras que la solicitud de registro “A AMALFI” pretende proteger
servicios de la clase 35, especificamente: “Servicios comprendidos en la dase internacional 35
(treinta y cinco) tales como: Importacion, exportacion, ventas de productos tales como: toallas de
Yoga; paios de cocina; mantas de picnic; posavasos de materias textiles para vasos de cerveza; telas
mre.'m:if.g_.;_ reutilizables para envolver alimentos; fundas de vivac para sacos de dormir; protectores de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35.

para muebles; fundas de cojin / fundas de almobadin; mantas de cama / cobijas de cama; manteles
individuales de materias textiles; fundas decorativas para almobadones de cama; toallitas para
desmaquillar; sdbanas para sacos de dormir; salvamanteles de materias textiles; posabotellas ¥
posavasos de materias textiles; tul; toallitas de tocador de materias textiles para la cara; fundas de
almobada; mosquiteros, entre otros”. Con esta com i0n vemos gue existe i cia

respecto a la cobertur clases v los servici idos por las mar. AR Py -

Que, entre las marcas en pugna: A AMALFI (solicitada) vs. AMALFI Y ETIQUETA
(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
utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacidn 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 oo s e i

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momenta 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 mismias. e e ——

e k "
";Qu:, asf también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
temente regueridas por el Tribunal supremo es gue las marcas ban de ser analizadas con
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35,

un lugar preferente el que propugna una visiin de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y

nl

Frdfica™ i = — -

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la pnren-::ia] marca con la

marca ya existente (base de oposicién), las mar deben ser n su

p_tmhdld;d_dg_mniu;m;g;_lgg_mmﬁ Del anﬂlsts €N 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. ———--—-n

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten_algunas letras en comiin, también es
cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningin momento

podrin acarrear inconvenientes al ptiblico interesado 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 comtin con la marca registrada. -«

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 direccion considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n ® 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

\

originalidad. ‘\\ - e

AN\
* Dr. Ferninde Novoa- Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199,

%
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retdne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 209/26 emitido porla

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho. i s 02ttt e e et e e e

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL
E.A.S. sobre oposicion al registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA clase 35,

Expediente n° 24116202 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL
E.AS. eemnns

culo 2.- DI?PGHER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la

A AMALF1 Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 24116202 solicitada por
ALFI INDUSTRIA TEXTIL E.AS.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA mm A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35. i

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ~ L e S
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.

Asuncidn, 71 hBR 2078
VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.AS. sobre oposicién al registro de la marca A AMALFI Y
ETIQUETA, clase 25 y. - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca A AMALFI Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 25, en base a la marca AMALFI en la clase 43, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. == -

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

' Articulo15°=El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

cual uib{a sca la clase enj que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
1

-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.

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. ~eeeeee-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada A AMALFI Y ETIQUETA y la marca oponente AMALFI
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes maneras, lo

que hacen una marcada diferencia entre las mismas. S

Que, respecto a la cobertura de servicios y productos de las marcas en pugna, vemos que
la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la
biisqueda en el sistema informdtico de marcas tenemos que la marca registrada “AMALFI”
registrada en la clase 43 “Servicios de boteleria™ mientras que la solicitud de registro “A AMALFI”
pretende proteger productos de la clase 25, especificamente: “todos los productos comprendidos en

la dase internacional 25 (veinticine) prendas de vestiv, zapateria, entre otros”. Con esta

Que, enye las marcas en pugna: A AMALFI (solicitada) vs. AMALFI Y ETIQUETA

nente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.

interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

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

mercado. — .

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusion 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

T T A i e s s S S e i g

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

grifica™. s o 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

conjun esmembraciones, d

njunto es iter imar a la ho

ibilid; copfusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

va v no simultdnea v, el result
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.

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. --—----rr-

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en comiin, también es
cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningtin momento
podrdn acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la solicirud 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.—---eemseeeee

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

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

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

O A IO st e e

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

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

<
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A
AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL
E.AS. sobre oposicién al registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA clase 25,
Expediente n® 24116198 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicirud de registro de la
marca A AMALFI Y ETIQUETA clase 25, Expediente n® 241.].6\3 solicitada por
AMALFI INDUSTRIA TEXTILEAS. JZ

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. :

Pt T
.': . II

ARENGA SUAREZ
‘Dlr:ctura

\\Qmm:ignéﬁ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25,

Asuncién, 9 1 ABR 2008

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.AS. sobre oposicién al registro de la marca AMALFI (slogan)
JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, clase 25y. ces

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicirud de registro de la marca AMALFI
(SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 25, en base a la marea
AMALFI en la clase 43, 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, oo . -

" Articulo 15%-E] registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
de la misimig y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
@ que pueda 1l:idLu:lr directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
uiery sea la l:]as: mlqu: figuren, sicmpre 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25.-

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

npoﬁidﬁn; 4 determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

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

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA y Ia

marca oponente AMALFI gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas

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

Que, respecto a la cobertura de servicios y productos de las marcas en pugna, vemos que

la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la

bisqueda en el sistema informitico de marcas tenemos que la marca registrada “AMALFI”
registrada en la clase 43 “Servicios de boteleria”, mientras que la solicitud de registro “AMALFI
(SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO” pretende proteger productos de la clase 25,
especificamentes “Todos los productos comprendidos en la clase 25, prendas de vestir, zapateria,

O YEMOS QuUE € - d QUErcncia respocto a ia coDertura e 1a
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LJGML A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25.

Que, entre las marcas en pugna: AMALFI (slogan) JUEGA ESTE JUEGO (solicitada) vs.
AMALFI Y ETIQUETA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprension precisa de las diferencias fonéticas y concepruales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas
distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como
conceprual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

podrdn coexistir pacificamente en el mercado. e —

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

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

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

7 R — e

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

marca ?/é:’r}.s_tcﬂﬁft\{\hue de oposicidn), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25.

je la visidn en conjun

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, -

Q‘I]& en EFCCI'.D, i _. o . ) v -
MMMM&mMMm_@y en ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al piiblico interesado 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 comin con la marca registrada.—---eeeeeeeeeee -

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 reine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad. e

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

de una marca, i

_Que; esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crcﬂ;/ncsgn de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
.cfl?(m:nms d1ﬁ:rmcudnrcs necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene

' improcedente, cnnsdcuentemenm corresponde confirmar el Dictamen n® 207/26 emitido por la
~
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25.

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por correspander asi en
L T R — A b e peee

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL
E.AS. sobre oposicidn al registro de la marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE
JUEGO Y ETIQUETA clase 25, Expediente n® 24116212 solicitada por AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.AS. eenmeenee

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA clad 25, Expediente
n® 24116212 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL EA.S ey ooreroeerreeee

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. SR Lo e, DRSS Y —

f \.l |
: !,_ | - Y
N /
b T, ! . Fd
. 2 " P,

; .
[

\
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\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35,

Asuncion,

21 ABR
VISTO: 2525
El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.AS. sobre oposicion al registro de la marca AMALFI (slogan)
JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, clSe 35 Y,reeermreremeermmesmeemmrmemremeoeeesremeemmeereeer e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AMALFI
(SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca

AMALFI en la clase 43, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confuandibles. 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 marea, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés gcneral,

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

exclusivo de la mtisma y 4 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
a quien lesiong sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o signo que prundﬁ. inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
q"'ﬂ".m sea |_a_¢hs‘.:||¢n que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

2
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35,

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

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 paiblico consumider,
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.----— SRS i

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA y la
marca oponente AMALFI gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas

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

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca
oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la buisqueda en el
sistema informdtico de marcas tenemos que la marca registrada “AMALFI” registrada en la clase
43 “Servicios de hoteleria”™; mientras que la solicitud de registro “AMALFI (SLOGAN) JUEGA
ESTE JUEGO " pretende proteger servicios de la clase 35, especificamente: “Servieios
comprendidos en la dase internacional 35 (treinta y cinco) tales como: Importacidn, exportaciin,
::?( de p%‘n{fmm tales como: toallas de yoga; panos de cocina; mantas de picnic; posavasos de

- = | S "
gierias textilespara vasos de cerveza; telas enceradas reutilizables para envolver alimentos; fundas

vitlac para satos de dormir; protectores de cuna [ropa de cama]; faldones de cama; sacos de
| ./
o

Tt
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.

dormir; nanas [ropa de cama]; sacos de dormir para bebés; mantas para animales de compania;
cambiadores de tela para bebés; cortinas de ducha de materias textiles o pldsticas; fundas para tapas
de inodoro; revestimientos de wmaterias textiles para mucbles; fundas de cojin / fundas de
almohadin; mantas de cama / cobijas de cama; manteles individuales de materias textiles; fundas
decorativas para almobadones de cama; toallitas para desmagquillar; sdbanas para sacos de dormir;
salvamanteles de materias textiles; posabotellas y posavasos de materias textiles; tul; toallitas de
tocador de materias textiles para la cara; fundas de almobada; mosquiteros, entre otros”. Con esta

05 gue existe una di i la cobertura de las ¢l
servicios ofrecidos por las marcasen I 1T e

Que, entre las marcas en pugna: AMALFI (slogan) JUEGA ESTE JUEGO (solicitada) vs.
AMALFI Y ETIQUETA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprensidn precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la 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. -

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

b

las percibe, de uni‘*qensacidn de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia
entr€ Ids mismas, - -
?Er [\ I|
)
| / //i ).‘

' /
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

gr.;iﬁ:: e s e

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

pALLIT]

je la visién en conjunto es el criterio que debe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlis

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

is €N CONjUNLo Yemos que en su conjunto

dichas marcas. S¢ 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
cierto que ese hecho no EEEQE inducir al consumidor a error o confusién y en ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al publico interesado 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.-—--oeeeeeeeee -

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 7@@3&:\{10 se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

de una marca. — S

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 208/26 emitido porla

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

derecho.———————reeeeeee- - e S
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL
E.A.S-sobre oposicidn al registro de la marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE
GO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 24116209 solicitada por AMALFI
IJUSTR.D\'D{FE}{TIL 47 4 R S SR S S R e

~ |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI
INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.

Articulo 2.- DISPONER [a prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA clase 35, Expediente
n® 24116209 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.AS. -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. 7 \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA.
EPP CONTRA MOHAMED NAZIH MAADARANI SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PERLATTO Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncidn,

21 ABR 2
VISTO: R 2028
El expediente caratulado: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
JUWILSON LIDA. EPP contra MOHAMED NAZIH MAADARANI sobre oposicién al
registro de marca “PERLATTO Y ETIQUETA” clase 35, y;--—

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “PERLATTO
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca PERLATTO (extranjero) en la clase
25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.—---ree-- s o

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

velando siempre por el interés general. —---eeeeeee - 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 thisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

Arg !ignn que puﬂ?llz inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
" cuglquiera sea la clas 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 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA.
EPP CONTRA MOHAMED NAZIH MAADARANI SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PERLATTO 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 pidblico 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. were

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “PERLATTO” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion PERLATTO, 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 oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de lo

#.I'tech:}'s-xalegados 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 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA.
EPP CONTRA MOHAMED NAZIH MAADARANI SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PERLATTO Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidén considera que existird el riesgo de
asociacidn/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. s e

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

interés en sustentar la aposicidn. -

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 wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y regestro fuesen susceptibles de causar
confusiin o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

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

i6n considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

adas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA.
EPP CONTRA MOHAMED NAZIH MAADARANI SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PERLATTO Y ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.® 70/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.—----ceeeeeeee S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA. EPP contra
MOHAMED NAZIH MAADARANI sobre oposicién al registro de marca
“PERLATTO Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1939807 solicitada por
MOHAMED NAZIH MAADARANI.-- -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la _marca “PERLATTO Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 1939807 solicitada fﬁr MOHAMED NAZIH
MAADARANL -+ i L

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 NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NUTRISAN 15-10-15 Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

Asuncién, ] 7§ ABR ZG.:‘.}E
VISTO:

El expediente caratulado: NUTRIPLAN S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A.
sobre oposicién al registro de la marca, NUTRISAN 10-15-15, clase 35, .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca NUTRISAN
15-10-15 solicitada para la clase 35, en base a la marca NUTRISAL en la clase 30, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. a5 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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivode la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mnﬂ'ﬁ:‘ lesione sus ﬂzrechus Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda induir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cu:!ﬁu.u:ru seala clase en qlic 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 NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIFS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NUTRISAN 15-10-15 Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

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

prcciutclar 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

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, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada NUTRISAN 15-10-15 y la marca oponente NUTRISAL
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: NUTRISAN 15-10-15 (solicitada) vs. NUTRISAL
(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,

-Qu;, en primer término, desde el aspecto denominativo, se observa que la marca
solicitada se ‘encuentra conformada por la expresién “NUTRISAN” acompafiada de la férmula

‘numérica “15410-15”, la cual constituye un elemento adicional relevante que le otorga una

\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NUTRISAN 15-10-15 Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

configuracién distintiva propia, mientras que la marca oponente se limita a la denominacién

simple “NUTRISAL”, sin incorporar elementos complementarios.

Que, desde el punto de vista fonético, las marcas presentan diferencias apreciables, toda
vez que la terminacién “SAN” en la marca solicitada difiere claramente de la terminacién “SAL”
de la marca oponente, generando una sonoridad distinta en su pronunciacién, a lo que se suma la

inclusién de la expresion numérica en la marca solicitada, que refuerza su diferenciacién

auditiva. =

Que, en el plano visual, las marcas exhiben una estructura disimil, dado que la marca
solicitada presenta una composicién mds extensa y compleja, integrada por elementos alfabéticos

y numéricos, separados por guiones, mientras que la marca oponente posee una conformacion

breve y simple, lo que produce un impacto grifico claramente diferenciado.

Que, desde el aspecto conceptual, la expresién “15-10-15” incorporada en la marca
solicitada remite 2 una formulacién técnica propia del dmbito de fertilizantes, lo cual le confiere
un significado especifico vinculado a la composicién del producto, circunstancia que no se

verifica en la marca oponente, que carece de tal referencia técnica, generando asf ideas distintas en

la mente del consumidor.

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

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

i

Fﬁsibili&zd de confusidn entre ambas debe estarse a la representacidn de las mismas en su
,fmﬂhww_dmmmﬂﬂadﬂ- -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NUTRISAN 15-10-15 Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, en efecto, si bien es cierto am en let in, también es
cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningin momento
podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicirud acompafia al
elemento comtin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

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

Que, también atendiendo el derecho que invoca en autes el oponente, podemos
dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en
nuestro pais, NUTRISAN 15-10-15, Registro n° 531327 en la clase 01 respectivamente
por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la

prelacién y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho

en otras clases de la marca ya registrada a su nombre. -

Que, se comprueba que ¢l solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la

denominacién, siendo asf la cuestion, nos queda claro que ¢l solicitante sélo pretende ampliar el
dmbito de proteccién de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es

perfectamente viable su proteccién.-—--- e

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, vemos que
la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la
bﬁsfqﬁé&i en ¢l sistema informdtico de marcas tenemos que la marca registrada “NUTRISAL”
r?éi:-.tmda en la clase 30 “Exclusivamente SAL para consumo bumano, sal de cocina, sal de mesa, sal

jldm conservar alimentos”; mientras que la solicitud de registro “NUTRISAN 15-1-0-15"
[ pretende proteger servicios de la clase 35, especificamente: “servicios de la dlase 35, tales como:
|I importacion, exportagion, comercializacion y venta de adyuvantes quimicos para su wso en la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA

ACCION DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES

S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NUTRISAN 15-10-15 Y

ETIQUETA”, CLASE 35.

agricultura, horticultura, silvicultura, fertilizantes para wso agricola, fertilizante foliar para
aplicar a cultivos durante periodos de estres, fertilizante foliar para aplicar a cultivos durante
periodos de rdpido crecimiento, publicidad y marketing . administracion comercial”. Con esta

comparacion w existe una diferenci a la cobertura de las ¢ icios

m en a. -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general gue 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 marcas no son, en principio, suficientes pava generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una rafz comsin, presentan
suficientes diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. e

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas NUTRISAN
15-1-0-15 vs. NUTRISAL no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ningin inconveniente legal.—-eremevemeo 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 y
originalidad. e’ o comean .

/
,r’; Que, esta Directién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin

crfr{u' riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

| /
| \ | .-":' = |
‘ _-!.‘ ‘ll .—._..,'-A'f _FJ.._- -//_, ..__.
14 X , ! rd .
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES

S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NUTRISAN 15-10-15 Y
ETIQUETA”", CLASE 35.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 525/25 emitido por la

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

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
NUTRIPLAN S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposicién al registro

de la marca NUTRISAN 15-1-0-15, clase 35, Expediente n® 2129390 solicitada por
GAMA TECHNOLOGIES 5.A.~--eeeee- - ectmsnnnerenen.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la sor citud de registro de la
marca NUTRISAN 15-10-15 clase 35, Expediente n® 21293?{} solicitada por GAMA
£3:1021 No) FoTe)) X1 VS — / .

Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula, —-rrf b P |

ﬁﬂG’ _[' IYI ALVARENGA M
: D]ﬂ:ﬂl’l.‘.lrl
U'rm:ldn de ﬁstnms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YP YVY PORA
INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Asuncién, 7 7 ABR 9078
VISTO:
El expediente caratulado: YP S.A. contra MATIAS BONIFACIO GOMEZ

RODRIGUEZ sobre oposicion al registro de la marca YP YVY PORA INMOBILIARIA Y
ETIQUETA clase 35, y. —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “YP YVY PORA
INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca YP

S.A. en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las mareas son o no

confundibles. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una 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 titalar el derecho al uso
exclusivo dl: la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
igne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir direcra o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
n 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 YP S.A. CONTRA MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YP YVY PORA
INMOBILIARIA 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, -

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

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 efectuar el cotejo entre la marca solicitada “YP YVY PORA INMOBILIARIA Y
ETIQUETA” y la marca oponente “YP §.A." se advierte de manera clara e inmediata que la
marca pretendida resulta confundible con la marca base de la oposicidn. En efecto, ambas

denominaciones comparten como elemento predominante la sigla “YP”, lo cual determina una

marcada similitud en los planos fonético, visual y conceptual. -

En consecuencia, dicha coincidencia esencial es susceptible de inducir al publico
consumidor a error, generando tanto un riesgo de confusién directa (al poder identificar un signo
por otro como de confusion indivecta al presumir que ambos provienen de un mismo origen
empresarial o que existe algiin tipo de vinculacion entre sus titulares), circunstancias que resultan

incompatibles con los principios que rigen la materia marcaria.

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
adem dthttn\bé tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir servicios
miey relacionadoh de la clase 35 (servicios de agencia de importacion - exportacion; agencias de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YP YVY PORA
INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 35.

informacion comercial, agencias de publicidad, entre otros), lo que nos da la pauta que la
oposicidn sea declarada procedente. -

Que, en atencion a la identidad verificada entre las marcas en conflicto, resulta evidente
que la marca solicitada carece de los requisitos esenciales exigidos por la normativa vigente para su
registrabilidad. En ral sentido, esta Direccién considera que la marca pretendida no retine

condiciones tales como la fuerza distintiva, la novedad, la especialidad y la originalidad, las cuales

constituyen presupuestos indispensables para el acceso al registro marcario, -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 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 constituyan wuna reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

on en ;I‘sq\mr pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los

prodyctos o servicts a los que se apligue el signo, euando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YP YVY PORA
INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 35.

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. e e R 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.” 258/23, de la Jefarura de la Segunda Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por YP S.A.
contra MATTAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ sobre oposicién al registro de
marca “AYP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA™ clase 35, Expediente n®
2140564 solicitada por MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ, e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca-“AYPYVY PORA
INMOBILIARIA Y ETIQUETA” clase 35, Expediente _n“ff*i—ﬂiﬁﬂi, solicitada por
4 \ \

MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ. _?_:' \\ .[
v [
- 3 / 1 [ )] SR
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. | | II 7
LI s J‘-’j} _.-"'.
4'?\x &
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BCCION d,g' untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA
LABORATORIOS CELSIUS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA SOCLIDEN, CLASE 05.

Asuncién, 727 ABR 2078
VISTO:

El expediente caratulado: PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ contra
LABORATORIOS CELSIUS S.A. sobre oposicién al registro de la marea SOCLIDEN, clase
05, y. - S -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca SOCLIDEN
solicitada para la clase 05, en base a la marca ISOCLIN en la clase 05, por lo que corresponde a

esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,-------—-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. -

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

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

' Articulo 15°.- El'registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo,de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra Juien lesione sus, derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otro signo que pucda mdi»;u::.r directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
cuaiqlm}a sea la clase en qlh: figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA
LABORATORIOS CELSIUS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA SOCLIDEN, 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 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. -

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada SOCLIDEN y la marca oponente ISOCLIN presentan
diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una

clara diferenciacidn entre ambas denominaciones. -

Que, del andlisis conjunto y sucesivo de las marcas en pugna: SO/CLI/DEN (solicitada) y
I/SO/CLIN (oponente), se desprende la existencia de diferencias relevantes en los planos
fonético y conceptual, las cuales resultan determinantes a los efectos de su correcta
individualizacién en el mercado. En efecto, la acentuacién y ritmo de pronunciacién, lo que

genera una sonoridad global disimil y ficilmente perceptible por el consumidor medio. - -

Que, en el plano conceptual, ambas expresiones evocan ideas distintas, careciendo de un
significado coincidente que pudiera inducir a una asociacién directa o indirecta entre las mismas.

Esta divergencia contribuye a reforzar su capacidad distintiva individual, evitando que el publico

consumidor establezca un vinculo erréneo respecto de su origen emprr_u.ria].--—-

Que, en consecuencia, dichas diferencias sustanciales permiten descartar la existencia de

y
riesgo de confusion o de asociacién indebida, por lo que las marcas en cuestion resultan
|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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MARCA SOCLIDEN, CLASE 05.

plenamente distinguibles y aptas para coexistir pacificamente en el mercado, sin afectar los

derechos del titular de la marca oponente. - =

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

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

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

marca ya existente (base de oposicién), 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 confusidn entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

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

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

entre las mismas. _— -

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
Srecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su visidn en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa
?q‘fiﬁgqr pr':ﬁmi;lr el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
! X |
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elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética ¥
nl

grdfica™,

ue, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
£8 P q pa.

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

Que, asimismo, resulta pertinente resaltar la particularidad de los productos
comprendidos en la clase 05, la cual engloba una amplia variedad de bienes vinculados al mbito
de la salud, tales como productos farmacéuticos, medicinales ¥y veterinarios, entre otros. En este
sentido, se trata de una clase que, por su propia naturaleza, presenta un alcance amplio y
dindmico, lo que impone la necesidad de realizar un andlisis cuidadoso y pormenorizado en cada
solicitud de registro marcario. Ello, a fin de verificar que el signo solicitado se adecue a las
exigencias propias de un sector en constante evolucidn, como lo es el médico-farmacéutico. En
consecuencia, este criterio flexible y adaprativo permite que la clasificacién dentro de la clase 05
se mantenga actualizada, contemplando no sélo los productos tradicionales, sino también

aquellos que surgen a partir de los continuos avances cientificos y tecnolégicos en el émbito de la
salud. - . -

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

. damentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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articulo 2° de la Ley de marcas n ® 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.—-—-—creeeee- » N

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

de una marca. - -

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri 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® 87 /25 emitido por la

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ contra LABORATORIOS CELSIUS S.A. sobre
oposicién al registro de la marca SOCLIDEN clase 05, Expediente n°® 618590 solicitada
por LABORATORIOS CELSIUS §.A.~

culo 2.- '\ DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
ca SDCLIDEN clase 05, Expediente n® 618590 solicitada por LABORATORIOS
£l§1u5 S.A.

------
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT mmz\ CONTRA
LABORATORIOS CELSIUS S.A. SOBRE omslmﬁm AL / GISTRC{ DE LA
MARCA SOCLIDEN, CLASE 05.-

Articulo 3.- NOTTF[QUESE por cédula. f; | i > J /

GA SUAREZ
i ,'Dm:cm ra
. [}‘irm:iéff dyi&sunms Marcarios Litigiosos

'\:_-_ ‘-'
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 35.

Asuncion,

22 ABR 2076
VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS
sobre oposicién al registro de marca “IFON” clase 35, y;-— = -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “IFON”,
solicitada para la clase 35, en base a la marca IPHONE en la clase 09 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 I::}r' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

“.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecha al uso
exclysivo de la hyisma y 4 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

signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacisn entre los productos o servicios
[qun‘t‘ln sea la clasd 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 MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 35.

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. oo - -

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

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.-——remrea-

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 desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

pmc:sa]. = o

Qus, e acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
va]_i_df.;z'h losa entos de la oponente, sino que también refuerza la falta de apritud de la marca

/soligitada para su registro. -
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 35.

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

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. —eee -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccidn,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercers, 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 confirmar el Dictamen n.” 383/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion cida por corresponder asf en derecho, s

Por tanto,
TORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 35,

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por APPLE
INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposicién al registro de marea
“IFON” clase 35, Expediente n® 2458785 solicitada por MOHAMAD MAHDI

AR ANDAS. ErE

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la % “[FD * clase 35,
Expediente n® 2458785 solicitada por MOHAMAD MAHDI | B, 1. S S——
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. r

e Am:' ﬁruh.
v E{)lrectﬂra

Dnri;ncu&n d}[ifsun tos Marcarios Litigiosos

A'SUAREZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 09.

Asuncidn,

27 ABR 2076
VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS
sobre oposicidn al registro de marca “IFON” clase 09, y;--eemreeeee-

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 09, en base a la marca IPHONE en la clase 09 respectivamente, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. 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
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

hisma y a ejercer ante los érganos 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 APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 09.

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

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 “IFON” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion
IPHONE, 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 bdsicas esenciales que la ley requiere coma 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

POl e

il

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

para su registro.-—---- -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 09.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacidn solicitada no reine 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.-—- . ——

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 wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conoctdo en el sector pertinente del publico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese terero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signo” -

Que, por lo expresado y de conformidad al erdenamiento jurfdico 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 relne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 384/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara
la oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LADIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 09.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por APPLE
INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposicién al registro de marca

“IFON” clase 09, Expediente n" 2458784 solicitada por MOHAMAD MAHDI
ARANDAS.

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro de ly’marca “IFON” clase 09,
Expediente n® 2458784 solicitada por MOHAMAD ARANDAS.-—-meeeeeeee- -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 08.

Asuncidn,

VISTO: 22 ABR 2006

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS
sobre oposicion al registro de marca “IFON” clase 08, ¥i— -

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 08, en base a la marca IPHONE en la clase 09 respectivamente, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son 0 no confundibles.

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

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

velando siempre por el interés general. — -

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
en lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquicr
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 08.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e e R SR S S i

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “IFON” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicidn
[PHONE, 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 redne las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no 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 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 trémite, 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
wii_d:: alos 3[5:}1:“!!1'(05 de la oponente, sino que también refuerza la falra de aptitud de la marca
oli t'a(\h para su r*gi:u:ru. ——

|/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 08.

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

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

Que, en consecuencia, ¥ conforme a lo previsto en la normativa vigente, se pmc:dc a

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

interés en sustentar la oposicion.

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

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

hubiese hecha conocido el signo” —--—r-ererereseeacecceaca.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 385/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la upnsicjﬁi‘i'décﬂ:cida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 08.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por APPLE
INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposicién al registro de marca
“IFON” clase 08, Expediente n® 2458783 solicitada por MOHAMAD MAHDI
ARANDAS e

ca “IEON" clase 08,

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la (
ﬂNDﬁS‘.{ ------------- =
|

Expediente n® 2458783 solicitada por MOHAMAD MAHDI £

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 01.

Asuncidon, 11 ABR EUﬂE

VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS
sobre oposicion al registro de marca “IFON” clase 01, y;

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 01, en base a la marca IPHONE en la clase 09 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
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 deta-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conera ﬂhien ]csinﬁ'ﬁ_ﬁsm derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pue&z}inducir direcra o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios

EET sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

Pigina 1de 4



a GOBIFRNO per m._ma-r'c [ON NACIONAL
(3 PARAGUAY  Zimornyo

Resolucién DA&LE“MU 3 7 U

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 01.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, oo -

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

[PHONE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. wreenre e

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

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

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

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

POOESA] e e

ﬂ;:, de acuerdo con lo anteriormente uesto, la declaracién de rebeldia no solo otor
\ ! Bl

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

imz}para
f
e

g L S ————
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 01.

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

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 podnd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra gque sean los
productos o servicios a los gue se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercere, o signifique un aprovechamiento de la notortedad

del signo o la dilucion de su_fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medsio por el cual se

bubiese beche conocida 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.” 386/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara
la opos ciénﬂﬂﬂéda.;cidn por corresponder asi en derecho.--—rrmereeeeereermeeeeeee e

\

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
'-l RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 01.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por APPLE
INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposicion al registro de marca
“IFON" clase 01, Expediente n® 2458782 solicitada por MOHAMAD MAHDI

AR AN A e e S S G i s e e
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de Ia “IF N" clase 01,
Expediente n® 2458782 solicitada por MDHAMAD Mﬂ NDASAL-—

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

\: | e I Directo
. % Diregcitim de

e

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON" CLASE 37.

Asuncidn, 27 ABR 2006
VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS
sobre oposicién al registro de marca “IFON” clase 37, y; S

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “IFON",
solicitada para la clase 37, en base a la marca IPHONE en la clase 09 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
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, ——--—

a v a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede ¢l 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 APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON" CLASE 37.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. —

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

idénricas en los planos fonético, visual y conceptual ---------

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

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

procesal. P
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 37.

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

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

interés en sustentar la oposicidn. —ee-

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan wna reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transeripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido 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 wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su_fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocida el signo”. SIS S S

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 382/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposict

n deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
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 APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 37.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por APPLE
INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposicidn al registro de marca
“IFON" clase 37, Expediente n® 2458786 solicitada por MOHAMAD MAHDI
ARANDAS. - o

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
Expediente n® 2458786 solicitada por MOHAMAD MA

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, - -

A7 | Directora
de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEDASEC, CLASE
05.

Asuncion, 21 ABR Zﬂzﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY sobre oposicién al registro de la marca SEDASEC, clase 05, y

CONSIDERANDO:;

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca SEDASEC,
solicitada para la clase 05, en base al registro de marca SEDATUS, 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 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. ———errmreercec -

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, ——-—-

d Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
ivo de |;i'niksrn.a ¥ a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquicr
otfo signo que puedy inducir directa o indirecramente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
Ef[qicn sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEDASEC, CLASE
05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumider,
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, v

Que, entre las marcas en pugna: SE/DA/SEC (solicitada) vs SE/DA/TUS (oponente),
en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacion y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y

efectiva tanto a nivel auditivo como EDI'I.{JE'P[UHJ, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

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

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

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

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

marca ya existente (base de la oposicién) las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

ibilidad ic mismas. Del anilisis 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, - -

Que, también es importante destacar la situacién particular de los productos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
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COMPANY SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEDASEC, CLASE
05.

por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un examen minucioso y detallado de cada solicitud de
registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolucion constante del sector medico y
farmacéuticos. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacién en esta etapa refleje

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

nuevos productos y tecnologfas.

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada “SEDATUS”, protege TODOS los
productos de la clase 05. Por otro lado, la marca solicitada “SEDASEC”, en la clase 05 pretende
proteger productos de manera limitada, tales como: Productos de higiene femenina; pantalones
de menstruacion; compresas menstruales; calzoncillos sanitarios; servilletas sanitarias; toallas
sanitarias; pantalones sanitarios; salva slips sanitarios; tampones; tampones sanitarios; ropa
interior desechable para la menstruacidn; panales para incontinencia; servilletas para
incontinencia; pantalones absorbentes para la incontinencia, comprendidos en la dase 5 (CINCO,
Como se puede notar los_productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrdn coexistir

pacificamente. i

Que, no existe posibilidad de confusién entre las marcas SEDASEC solicitada en la clase
05, y SEDATUS registrada en la clase 05, debido especialmente a la diferente naturaleza de
los productos protegidos por las mismas, y estin dirigidas a satisfacer una diferente necesidad.
La marea solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra

legislacidn marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden

eventualmente justificar su rechazo.---

Quc, respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusién al

ymento de compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
\
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impacto que se obtiene de una aprehensién espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las

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

entre las mismas, -—--- erears

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 prefijas o sufijos comunes a
DArias marcas no sonm, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsun, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dlase
05, donde el uso de prefifos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos, y por lo

tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos
R e i i G L s g e

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

Que, cabe destacar que existen otras marcas que comparten la particula SEDA, tinica parte
en comin, como parte inicial, las cuales fueron concedidas a nombre de diferentes propietarios,
entre las cuales se citan a continuacién: SEDABRON, clase 05 Reg. n°. 588.497; SEDALER
clase 05 ch_. n®. 438.498; SEDAMIX clase 05 Reg. n°. 463.074; SEDANAL clase 05 Reg. n".
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432.635; SEDAPLUS, clase 05 Reg. n°. 427.116, SEDATIVAL, clase 05 Reg. n°. 428.093 entre
otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que

mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el

cual ya coexiste previamente. - -

Que, ningiin titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico

en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la

similirud parcial no es un obsticulo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten

elementos distintivos adicionales. - .

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente
tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de las partes en

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

incluyan otros elementos capaces de integrar un conjunto, e
4 gra J

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.

ue;-]a marca solicitada retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como;

djstin}h(a, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro
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Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 462/25 emitido por la

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

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar 2 la accién deducida por
QUIMEFA S.A. contra THE PROCTER & GAMBLE COMPANY sobre oposicion al
registro de la marca SEDASEC, clase 05, Expediente n® 2405269 solicitada por THE

PROCTER & GAMBLE COMPANY .----- .

Articulo 2.- DISPONER. la prosecucion de trimites de la snli:i de registro de la
marca SEDASEC, clase 05, Expediente n® 2405269 suhctm or THE,PROCTER &
GAMBLE COMPANY. " \

—y \ |
Articulo 3- NOTIFIQUESE por cédula. I.f \T‘ ( ] ;;__.—J.
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH CONTRA MWM -
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“MWM" CLASE 07.

Asuncion, 2.3 ABR ?ﬂEE
VISTO:

El expediente caratulado: CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH contra
MWM - TUPY DO BRASIL LTDA. sobre oposicién al registro de marca “MWM? clase 07, y;--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MWM?",
solicitada para la clase 07, en base al registro “MWM ENERGY. EFFICIENCY.
ENVIRONMENT Y ETIQUETA” en clase 07, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.

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

velando siempre por el interés general.

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 ladas en la propia
par nguir p regu prop

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

' Articule-15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
tra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
tro signo que puac]ﬁ inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
cualquiera sea la l:lISF 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 2 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
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 las denominaciones solicitada “MWM?, se
observa a simple vis la misma es indefectiblemente confundibl marca “M

ENERGY. EFFICIENCY. ENVIRONMENT Y ETIQUETA” base de la oposicitn, se percibe

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

fonético, visual y conceprual. =

Que, al analizar la marca MWM (solicitada) y Energy. Efficien vironment
Edqueta (oponente), podemos notar que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los
signos en pugna, lo que realmente importa es la visién en conjunto. Y, desde este punto de vista,

a (tomar

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

produccién).

A ; i _
pwmmwﬂuwim y causar una mnﬁmﬁn entre ias mismas, y nos

dala pauta que la oposicidn sea declarada procedente. oo

. Efficiency. Environment y Etiqueta), no solo

Pigina 2de §




GOBIERNQ pgy | DIREC t'Et’l_.\i NACIONAL
PARAGUAY | reiccriar

ResolucinDAMLa.*_ [ {1 (I 7 3

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH CONTRA MWM -
TUPY DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MWM” CLASE 07.

muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también
comparten una estructura similar. Esta falta de distincién clara entre las marcas sugiere una

posible confusién para los consumidores. s

e, €0 vi circuns i i de confusi e particularm

productos. Esta situacién justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de

proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcién del
consumidor. La procedencia de la oposicién se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto
el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos

por la marca oponente, evitando asf una afectacién negativa en el mercado.

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evaltia teniendo en cuenta cémo las marcas serdn pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o grificas, sino
que, en muchas ocasiones, se guia por la impresién auditiva que le genera la marca. En este
sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
"cuando la pronunciacidn de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de
las diferencias grdficas que puedan existir”. - -

Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben

ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del piiblico consumidor las

pronuncia habitualmente. —--oemeeee

De esta.manera, si la pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente

t.’él consumidor pmmudm, es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la

If.f' Jcoexistencia de las marcas no es posible. -
. /
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Que, ademis de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase 07 con la marca base de oposicidn, y que, al tratarse de
marcas en una misma clase, existe una presuncion de conexién competitiva atendiendo a que los
productos son intercambiables entre sf, ademds de que se encontrarin en el mismo mercado,
estarin destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro; esto es

uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es

que, ante la posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccidn al consumidor
que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, en efecto, ambas partes desarrollan su actividad dentro de un mismo sector

claramente identificable como el de motores y soluciones de energfa, abarcando motores de

combustién, gas, as{ como equipos vinculados a la generacidn de energfa, tales como
generadores, bombas y maquinaria asociadas. En tal sentido, no solo se verifica una coincidencia
en la clase invocada, sino también una superposicién sustancial en la naturaleza, finalidad ¥

destino de los productos, los cuales se insertan en un mismo circuito comercial y estin
dirigidos a un mismo piblico consumidor.—

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

marca. e

_Por todo lo expuesto, y en resguardo del interés general comprometido, corresponde

concluir que la solicitud de registro en andlisis no redne las condiciones necesarias para su

¥ \
/concesion, debiendo prevalecer el derecho anterior invocado por la parte oponente.—--------—-—----

{ | -
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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 reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 332/25 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicidn 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
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH contra MWM - TUPY DO
BRASIL LTDA. sobre oposicion al registro de marca “MWM?”", clase 07, Expediente n’
2434630 solicitada por MWM - TUPY DO BRASIL LTDA. L

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d{ la fnarca “M " clase 07,
Expediente n® 2434630 solicitada por MWM - TUPY I_?D B &.é{L LTDA e

! B 73 Directora

L . vai " T

Yoo o Direcgion de Asuntos Marcarios Litigiosos
h S
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y
LABORATORIOS CASASCO SAILC. CONTRA UNIAO QUIMICA
FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA OCTIFEN, CLASE 05.

Asuncidn, 23 ABR 2026
VISTO:

El  expediente caratulado: OURO FINO SAUDE ANIMAL LIDA vy
LABORATORIOS CASASCO S.AILC. contra UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA
NACIONAL S.A. sobre oposicidn al registro de la marca OCTIFEN, clase 05, y. ~--msr-memreeeev -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca OCTIFEN,
solicitada para la clase 05, en base al registro de marca OTOGEN, en la clase 05 y SOLIFEN en la

clase 05, 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. rmnes

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
con lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
eda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios

lase 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 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 trmite 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, al realizar un anilisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada OCTIFEN y las marcas oponentes OTOGEN vy
SOLIFEN presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que

permite una clara diferenciacidn entre ambas denominaciones,-—---—-----—-—

Que, entre las marcas en pugna: OC/TI/FEN (solicitada) vs O/TO/GEN vy
SO/LI/FEN (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensicn precisa
de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo as
una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da

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

(1 i T B e e R R R e s e

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

istente (base de la n}pnsmdn} as marcas en ;];gmén deben ser analizadas en su
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arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, también es importante destacar la situacion particular de los productos
comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como
farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza
por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un examen minucioso v detallado de cada solicitud de
registro, con ¢l fin de garantizar que este se ajuste a la evolucidn constante del sector medico y
farmacéuticos. Tal enfoque adaprable permite que la clasificacién en esta etapa refleje

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

nuevos productos y tecnologias. ——— e

Que, con respecto a la primera oposicién notamos que las marcas en pugna operan en

distintos rubros, cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las
necesidades especificas de sus consumidores, a saber: farmacéutico vs. veterinario, pues
OCTIFEN (solicitante) distingue a un producto farmacéutico para el consumo humano, como

es: colirio, preparaciones oftdlmicas, preparados oftalmolégicos, productos farmacéuticos para
uso oftalmoldgico, sustancias topicas oftdlmicas antiinfecciosas para el tratamiento de
infecciones, preparaciones farmaceuticas para el tratamiento de enfermedades y afecciones

I5;-nunca para animales, en cambio OTOGEN (oponente) los sujetos a quienes van
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR OURQO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y
LABORATORIOS CASASCO S.AILC. CONTRA UNIAO QUIMICA
FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA OCTIFEN, CLASE 05.

Que, con respecto a la segunda oposicién notamos que las marcas en pugna operan en

distintos rubros, cada 1 iante diferentes enfogques t

necesidades especificas de sus consumidores, a saber: la marca registrada SOLIFEN en la clase 05

protege: producto destinado a tratar la incontinencia wrinaria comprendidos en la dase 5
(cineo).-y la solicitada OCTIFEN, clase 05 pretende proteger: “Colirio, preparaciones oftdlmicas,

preparados oftalmoldgicos, productos farmdcenticos para wso oftalmologico, sustancias topias
oftalmicas antiinfecciosas para el tratamiento de infecciones, preparaciones farmacenticas para el

tratamiento de enfermedades y afecciones oftalmicas, todos para wso humano comprendidos en la
dase”, como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrin

0o L T R SO OU U0 GO ——— _

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

Que, Jorge Otamendi sefala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general gue 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
UArias mareas no son, en principio, suficientes para genevar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
difere
05,/donde el wsp de prefijos genéricos o descriptives es comuin en productos farmacéuticos, y por lo

' {rcz_',i‘fc.ﬁ, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y
LABORATORIOS (CASASCO SAILC. CONTRA UNIAO QuiMICA
FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA OCTIFEN, CLASE 05.

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

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir paciﬁmmcnl:t, la marca solicitada ¥y la marca oponente
tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de las partes en

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

incluyan 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 direccion considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. e

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

de una marca. et g et

ue, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
.

crear ?'e.igc- de-\"ch{ifusidn al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los

indez Nuﬁﬂ— Fundamentos de Derecho de Marcas — Pag 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y
LABORATORIOS CASASCO SAILC. CONTRA UNIAO QUIMICA
FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA OCTIFEN, CLASE 05.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 258/2025 emitido por

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas
por OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y LABORATORIOS CASASCO
SAILC. contra UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. sobre
oposicién al registro de la marca OCTIFEN, clase 05, Expediente n® 2352350 solicitada
por UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A ---ereevermmeemmeeeraceee .

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la Tlicimd de registro de la
marca OCTIFEN, clase 05, Expediente n* 2352350 solicita ’pa?lQ\ILﬁ.D QUIMICA
FARMACEUTICA NACIONALS.A.

Articulo 3.- - NOTIFIQUESE por c&dula ;“’ Kf \ _ ) ..............

T\ : Dlremfﬂ'i cl:k Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHARMARIS PARAGUAY S.RL. CONTRA PHARMALYS

LABORATORIES SA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PHARMALYS LABORATORIES, CLASE 05.

Asuncion, 23 ABR ?E'?E
VISTO:

El expediente caratulado: PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. contra PHARMALYS
LABORATORIES SA sobre oposicion al registro de marca “PHARMALYS
LABORATORIES” clase 05, y; SEERES S S SR

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “PHARMALYS
LABORATORIES”, solicitada para la clase 05, en base a la marca “PHARMARIS™ clase 05, por

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

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusives de T2 -misma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
fa quien Iesid%sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

oo

agfo signo que puedy inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
guiera sea la claselen 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. PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. CONTRA PHARMALYS
LABORATORIES SA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PHARMALYS LABORATORIES, 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, -eeeeeee

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

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas PHARMALYS LABORATORIES (solicitada)
y PHARMARIS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la
estructura de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los elementos
individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de
conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién marcaria,
viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexistencia. e S A A R B A A i

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "PHARMALYS LABORATORIES"
y la oposicion "PHARMARIS®, lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el piiblico
consumidor. Esta confusién puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a
identificar erréneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos
signos designan productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran

vinculados econdmicamente. =

Que, l'mpmtacciﬁn de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. CONTRA PHARMALYS
LABORATORIES SA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PHARMALYS LABORATORIES, CLASE 05.

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
PHARMALYS LABORATORIES y PHARMARIS en el mercado afectarfa negativamente la

funcién distintiva de la marca oponente. —-—--— e

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusidn entre las mismas,
ademis debemos tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos, lo que nos da la pauta que la oposicion sea declarada

procedente. e

Que, la proteccion de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
PHARMALYS LABORATORIES y PHARMARIS en el mercado afectaria negativamente la

funcién distintiva de la marca oponente. R

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

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

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

as0cia l'dm'm‘l‘r&uiﬁn de marcas, la denominacion solicitada no reiine los requisitos que la hacen

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

Pigina 3 de 4



GOBIERNO ppp | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | ireircriar

ﬂl.'. a1 {F ;" = N
VU uvo/7 9
Resolucién D.AM.L n. ®
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. CONTRA PHARMALYS

LABORATORIES SA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PHARMALYS LABORATORIES, CLASE 05.

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.® 248/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
PHARMARIS PARAGUAY SR.L. contra PHARMALYS LABORATORIES SA
sobre oposicién al registro de marca “PHARMALYS LABORATORIES” clase 05,
Expediente n® 2400871 solicitada por PHARMALYS LABORATORIES SA. -occoeeeeeee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la 2 “PHARMALYS
LABORATORIES” clase 05, Expediente n® 2400871 sﬂzﬁi}-fﬁmaﬁ
LABORATORIES SA --—eeev A

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. {f/ —ﬂ)< / \ J ..... - ......

SUAREZ

- |Directora
ke ﬁsunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORQUIMICA AGROCIENCIA LIDA. CONTRA
AGROQUIMICA DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SULFENMAX” CLASE 05.

Asuncidn, 10 AR 008
VISTO:

El  expediente caratulado: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. contra
AGROQUIMICA DEL PARAGUAY S.A. sobre oposicion  al registro de marca
“SULFENMAX?" clase 05 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marea
“SULFENMAX", solicitada para la clase 05, en base a la marca SULFORMAX clase 01, por lo

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

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. 1dela Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en Ila 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 f2.misma ¥ a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien ics'iqne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
) ?"r.rn 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 FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. CONTRA
AGROQUIMICA DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SULFENMAX” CLASE 05.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - =

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

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

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no 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. 68y 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 invocade por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de {lﬂs h:-:hn‘s ‘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 LTDA. CONTRA
AGROQUIMICA DEL PARAGUAY §.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SULFENMAX” 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.-—--- i

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

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

interés en sustentar la oposicidn.-—- - -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteraciin o transcripcidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conoctdo en el sector pertinente del piiblico, gue 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 causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo”. - -

~ Que, porlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Diregcion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas en la f-]c}' n* 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. CONTRA
AGROQUIMICA DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SULFENMAX” CLASE 05.-——--———

correspande confirmar el Dictamen n.” 278/2026, de la Jefatura de la Primera Sala v hacer lugar a

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FORQUIMICA AGROCIENCIA [LTDA. contra AGROQUIMICA DEL
PARAGUAY S.A. sobre oposicidn al registro de marca “SULFENMAX” clase 05,
Expediente n® 2378999 solicitada por AGROQUIMICA DEL PARAGUAY §. A -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “SULFENMAX” clase
05, Expediente n° 2378999 solicitada por AGROQUIMICA DEL PARAGUAY

S.A. - - ,
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, -tk
| LACH
| s J'-; - .;'l :
smranngl \ @“
P, S .
/. ABG.JADIYI ALV A SUAREZ

-2 Directora
dé Asuntos Marcarios Litigiosos
/) 1
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART
VILLASANTI GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncidn, 3 ﬁ ABR 2076
VISTO:

El expediente caratulado: HAWORTH, INC contra GLEN HAWART VILLASANTI
GONZALEZ sobre oposicién al registro de la marca HAWART Y ETIQUETA clase 35, y, —---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca HAWART Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca HAWORTH en la clase 20, por lo que

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

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

velando siempre por el interés gcncra]. --------- . -

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
mluswtyﬂ: la mitma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
/quien 1csmnt‘}u.s derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
piro/signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
wjcra sea la clase en que figuren, siempre que engan relacién entre ellos.

COMmT
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART
VILLASANTI GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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, entre las marcas en pugna: HAWART Y ETIQUETA (solicitada) vs. HAWORTH
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo 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. wer

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no
es lo suficientemente signiﬁ::ll:iva como para inducir una confusién en el pﬁblicu

consumidor,

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

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién r i 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

osibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto
dejan uﬂa impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART
VILLASANTI GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada HAWORTH en la clase 20
protege productos tales como: “Productos inmobiliarios para oficinas e instituciones”. Por otro
lado, la marca solicitada “HAWART™ en la clase 35, protege servicios: “Servicios tales como
importacion, exportacion, comercializacion, ventas al por menor y mayor de calzados, ademds
gestion de negocios comerciales, admintstracion comercial, publicidad a través de una red
informdtica, callejera, exterior, por corveo directo, radiofinica, televisada, marketing”. La

diferencia de los sectores ici ignificativa, lo
ermit i oexistir pacificamente sin generar confusidn

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas solicitada HAWART en
la clase 35, y HAWORTH, registrada en la clase 20, debido especialmente a la diferente
naturaleza de los productos y servicios protegides por las mismas. La marca solicitada
cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria,
por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar

su rechazo. I e =

Que, es importante sefialar que la marca solicitada HAWART cuenta con una etiqueta
cuyo disefio es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al
analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos aspectos confieren a
la eﬂqut_ah:]m identidad 1inica, reforzando su diferenciacién respecto a la marca oponente. Por
lo tarito, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusién grifica o visual que

justifique la oposition. _—
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART
VILLASANTI GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.

“AWART

HAWORTH - DENOMINATIVA
SOLICITADA OPONENTE

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

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

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

de una marca. v
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART
VILLASANTI GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

derecho, -ererreree e rresrn srm—nsam o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
HAWORTH, INC contra GLEN HAWART VILLASANTI GONZALEZ sobre
oposicién al registro de la marca HAWART Y ETIQUETA clase 35, Expediente n®
2416268 solicitada por GLEN HAWART VILLASANTI GONZALEZ—--rreeooeeeec

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de

HAWART VILLASANTI GONZALEZ.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INSUMAGRO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRI-OIL C” CLASE 01—

Asuncidn,
30 ABR Jme
VISTO:

El expediente cararulado: INSUMAGRO S.A. contra FRANCISCO VIERCI Y CIA
§5.R.L. sobre oposicion al registro de marca “AGRI-OIL C” clase 01 L

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “AGRI-OIL
C”, solicitada para la clase 01, en base a la marca AGROOIL clase 01, 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 marea, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

' Articulo 15 * .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular ¢l derecho al uso
Wo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
quiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

£,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INSUMAGRO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRI-OIL C” CLASE 01—

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo 2 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, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “AGRI-OIL C” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion AGROOIL 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 refine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su 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 aponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal. - -

_Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falea de aprtitud de la marca
/ splicitada para sn registro.———

f
)
[
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INSUMAGRO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRI-OIL C” CLASE 01—

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 artfculo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.-- —

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede 2
resolver ¢l presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interéds en sustentar la oposicidn. —

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

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.” 212/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la ﬂp?iﬁn deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INSUMAGRO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRI-OIL C” CLASE 01—

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
INSUMAGRO $.A. contra FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L. sobre oposicién al
registro de marca “AGRI-OIL C” clase 01, Expediente n® 2309490 solicitada por
FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R. Lo ceee

Articulo 2.-  RECHAZAR l solicitud de registro de Ia sfiarca “AGRL.OIL C” clase
01, Expediente n* 2309490 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y CIA'S.R L

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. ——ft-to.)

j 23 Directora
ceidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROLEX S.A, CONTRA BRIAN ISMAEL BRITEZ OVIEDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AF ALTA FACHA Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncion, 30 ABR 08

VISTO:

El expediente caratulado: ROLEX S.A. contra BRIAN ISMAEL BRITEZ OVIEDO
sobre oposicién al registro de marca "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA” clase 35 yjeeeeeseceeeeeeees -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “AF ALTA
FACHA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca ROLEX clase 14, por lo
que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles.-————-eeeoeeeee

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

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

velando siempre por el interés general, e

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

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

:Z:“ quien lesione stis derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrp-signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
" cuglquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

can
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA BRIAN ISMAEL BRITEZ OVIEDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AF ALTA FACHA Y
ETIQUETA” CLASE 35.

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. e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “AF ALTA FACHA Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

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

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones 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 desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal. -- e —

/ ’-EJ_UE,'dc acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
Vﬂllﬁ‘fl a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

r.r"snlfcitada para su Fegistru. ...........
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA BRIAN ISMAEL BRITEZ OVIEDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AF ALTA FACHA Y
ETIQUETA” CLASE 35.

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. - e

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

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

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Mareas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traducciin,
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 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, cualgquiera sea la manera 0 medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo” e aee

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccidén 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.” 195/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.—--—

Por tanto,
F LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA BRIAN ISMAEL BRITEZ OVIEDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AF ALTA FACHA Y
ETIQUETA” CLASE 35. -

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ROLEX §.A. contra BRIAN ISMAEL BRITEZ OVIEDO sobre oposicién al registro de
marca "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2491184 solicitada
por BRIAN ISMAEL BRITEZ OVIEDO. : :

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “AF ALTA FACHA Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2491184 solicitada pﬂl‘ BRIAN ISM&EL BRITEZ

OVIEDQ.-—-- s Y i
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédulfz==-c [ l;' - :
.l'f'. '_\-Z-" (g | o ¥, | I_.f' { . ol -
{'3 L[ \H 'H_M ,-
l.r : ¥ I-' . [f;‘
N3 1 ALVARENGA SUAREZ
: Dlmcmra

Jireccion de J’ﬁun tos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. MARCO DACHS, SA CONTRA DIEGO FELICIANO DA SILVA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “M MYLAN Y ETIQUETA”
CLASE 16.

Asuncion, 90 ABR 7078
VISTO:

El expediente caratulado: MARCO DACHS, SA contra DIEGO FELICIANO DA
SILVAsobre oposicién al registro de marca “M MYLAN Y ETIQUETA” clase 16 y;---reereceeceu-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “M MYLAN Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 16, en base a la marca MILAN clase 16, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones ororgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 4 la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. - -

Que, tal como lo expresa el Art. 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, —-—-----

' Articalo 15 ® .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excliisivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
gontra quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
fotro signo que i’mada inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
| cualquiera sea Ia_}:]z.s: en que figuren, siempre que tengan relacién encre ellos.

l ’
o
| |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARCO DACHS, SA CONTRA DIEGO FELICIANO DA SILVA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “M MYLAN Y ETIQUETA”
CLASE 16.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. —

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

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

Que, resulta evidente la identidad, por ranto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la lcy 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 declaracidn 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

procesal.

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

.'Iit':ni.icitada para su";rcgi.strﬂ. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARCO DACHS, SA CONTRA DIEGO FELICIANO DA SILVA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “M MYLAN Y ETIQUETA”
CLASE 16.

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

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

interés en sustentar la oposicion.-—-—-cceeeeec o

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 176/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la qpé's-iciﬁih__!:leducida por corresponder asi en derecho. v

Por tanto,
I;ul DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

A
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARCO DACHS, SA CONTRA DIEGO FELICIANO DA SILVA

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “M MYLAN Y ETIQUETA”
CLASE 16.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MARCO DACHS, SA contra DIEGO FELICIANO DA SILVA sobre oposicidn al
registro de marca “M MYLAN Y ETIQUETA” clase 16, Expediente n° 2474110
solicitada por DIEGO FELICIANO DA SILVA. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “M MYLAN Y
ETIQUETA" clase 16, Expediente n® 2474110 solicitada p-::-r D‘iEGE} FELICMNU DA

SILVA. i g
“ I.. |II | I
Articulo 3- NOTIFIQUESE por cédula, -——-f-reeteme . jl __/f" e
Ll —
T \ /K
f’ 7 ALVARENGA SUAREZ

E| \ Directora

Dmbcndn ;{ H\suntuﬁ Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR Y.ZY., INC.,, CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “T TERRITOIRE Y
ETIQUETA” CLASE 03.

Asuncidn, Hﬂ MH EU?E
VISTO:

El expediente caratulado: Y.ZY, INC., contra SEIDHOM SAAD SEIDHOM
MORKES sobre oposicién al registro de marca “T TERRITOIRE Y ETIQUETA” clase 03

yi- = = .

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “T
TERRITOIRE Y ETIQUETA?”, solicitada para la clase 03, en base a la marca T TERRITOIRE

clase 03, 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, s¢ encuentran reguladas en la propia

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

' Articula 15 ° .- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
:xcl.usim de lamisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mnr.ra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pum:la inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea la :l*se 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 Y.ZY, INC., CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “T TERRITOIRE 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 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 [a Ley de Marcas. -

Que, realizado ¢l cotejo marcario entre la denominacién solicitada “T TERRITOIRE Y
ETIQUETA Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicion T TERRITOIRE se percibe que entre las mismas
existen clementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual. 5

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

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

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

jprocesal.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR Y.ZY. INC., CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “T TERRITOIRE Y
ETIQUETA” CLASE 03.

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 denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso *i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas. -

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

interés en sustentar la oposicion.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art, 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive ideénticos 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, euando 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 fucrza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
buebiese becho conocido el signo” e

~ Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
7 Eséiguladzs en la Ley n° 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
f I| ‘...
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR Y.ZY., INC., CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “T TERRITOIRE Y
ETIQUETA” CLASE 03.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 279/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a
la oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por Y.ZY,,
INC., contra SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES sobre oposicién al registro de
marca “T TERRITOIRE Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2275088 solicitada
por SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “T TERRITOIRE Y

ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2275088 milclmda spor SEIDHOM SAAD
SEIDHOM MORKES. SRR = 4

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - ;'

\a\ﬂ, T yE J Djmcmral\\_

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLFZ LTDA. CONTRA MICRO PLANT S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TIROL” CLASE 39, —

Asuncidn, 30 ABR EDEE
VISTO:

El expediente caratulado: TIROLEZ LTDA. contra MICRO PLANT S.A. sobre
oposicién al registro de marca “TIROL” clase 39 y; - - S—

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TIROL?,
solicitada para la clase 39, en base a la marca TIROLEZ, clase 29, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. -—----eermrmmmeeenee.

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

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

" Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cub?‘n/:u:uien'l_e:inn: sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otfo signo quc"-.puaci:l inducir directa o indirecramente a confusién o asociacién entre los productos o servicias
" cpalquiera sea Ia'1 clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,
/

/
1. &
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MICRO PLANT S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TIROL” CLASE 39,

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

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

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

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

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.— SR =

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 oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracidn 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
oposicidn. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con e 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 oto
1, P Tga

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

i¢itada para slll.\ registro. e e e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MICRO PLANT S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TTROL” CLASE 39,

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusidén 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. —rmmseem . b

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 transcripcidn total o parcial de signos distintivo idénticos o simslar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cnalesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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.” 171/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
) RESUELVE:
4 ,:ﬁ,"l
) -
b (':Jl .-f.h —
%
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MICRO PLANT S.A,

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TIROL” CLASE 39.

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
TIROLEZ LTDA. contra MICRO PLANT S.A. sobre oposicidn al registro de marca
“TIROL” clase 39, Expediente n* 2294319 solicitada por MICRO PL)\NT T, U =

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mum “HR.DL” clase 39,
Expediente n® 2294319 solicitada por MICRO PLANT FJ& A

4 l" ]
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -/ N /}- g

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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