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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA ANDRES RIDOIS CONTRA LF LATINFOOD S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ARCANGEL” CLASE
33.

Asuncidén, Y EME anan
I'; LIEY i

E
VISTO:

El expediente caratulado: ANDRES RIDOIS contra LF LATINFOOD S.A. sobre
oposicién al registro de marca “ARCANGEL” clase 33 ¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"ARCANGEL?, solicitada para la clase 33, en base a la marca ARCANGEL 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, o

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 deeir, dichas

" Articulo 15 ° - El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excleisivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cfz:ra quien’ lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
gtro signo quipueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

;hm.lquicra sed

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 ANDRES RIDOIS CONTRA LF LATINFOOD S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ARCANGEL” 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 publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

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

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

de los htcﬁhf 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 ANDRES RIDOIS CONTRA LF LATINFOOD S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ARCANGEL” CLASE
33.

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

solicitada para su registro.-——--—sc-eseeeees

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacidn 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. coeane

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. pors

Que, en tal contexto queda comprobadoe que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitacion, traduceidn,
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, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusin o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. -

/ Q[l:,pqr lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

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

..-"'::sl:ﬁl::uladu en la|Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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(1) P{%/{_

2 S{ix_ff\;'
\ | Pigina 3 de 4



‘4 GOBIERNOpgr  DIRECCION NACIONAL
(3 SRR pemonmy

T R1N
Resolucién DAMLn.® o U 000 ]

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA ANDRES RIDOIS CONTRA LF LATINFOOD S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ARCANGEL” CLASE
33

corresponde confirmar el Dictamen n.” 535/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por cnrrcspundcr asi en derecho.

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por S.C.
ANDRES RIDOIS contra LF LATINFOOD S.A. sobre oposicién al registro de marca
"ARCANGEL” clase 33, Expediente n° 2320978 solicitada por LF LATTNFDDD SA~

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro de la marea ARCANGEL’ clase
33, Expediente n® 2320978 solicitada por LF LATINFD{)D S. ﬂ, .

." '|
Ir r
l Hll /f-;’/ -

N/

" ABG \]aﬁlﬂ A\LV)IRfN f SUAREZ

{ "Directora
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
\

\i._
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. I‘ -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO. KG CONTRA
MUGAVERO SP.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMPLESAL Y ETIQUETA” CLASE 01,

Asuncidn, 77 ENE ”DE'}
VISTO:

El expediente caratulado: AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO. KG contra
MUGAVERO S.P.A. sobre oposicion al registro de marca “COMPLESAL Y ETIQUETA” clase
01y; - - e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“COMPLESAL Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 01, en base a la marca COMPLESAL
clase 01, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. - T Gigae

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lc}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

* Articul 1—5\ El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusi¥o de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
 signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
iera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO. KG CONTRA
MUGAVERO S.P.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMPLESAL Y ETIQUETA” CLASE 01.

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

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

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

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn considera que la marca
solicitada no retine las condiciones 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 declaracion 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 desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desi terés ch“sglicitnnl:t en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO. KG CONTRA
MUGAVERO S.P.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMPLESAL Y ETIQUETA” CLASE 01.

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

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

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

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

interés en sustentar la oposicion. -

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
registrarie como marcas los signos que comstituyan una reproduccion imitacion, tradwceion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tevcero, 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 asociacidn con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. e -

e
ue, o;‘ expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
P P Y ] BE

Phiregcidn considera | qut la marca solicitada se halla incursa en las causales pmhlblmrns de registro

esti ﬁizdas en la }r n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO. KG CONTRA
MUGAVERO S.P.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“COMPLESAL Y ETIQUETA” CLASE 01.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 534/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asf en derecho,------e--- i

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por 5.C.
AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO. KG contra MUGAVERO S.PA.
sobre oposicion al registro de marca “COMPLESAL Y ETIQUETA" clase 01,
Expediente n” 2349478 solicitada por MUGAVERO S.P.A. ez

~ \
Articulo 2.- RECHAZAR. la solicitud de registro dc__ly;narca “COMPLESAL Y
ETIQUETA” clase 01, Expediente n° 2349478 snlicitz.d%ur/mGAVERD S.P_A, ..... e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ \h
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNIVERSIDAD DEL PACIFICO PRIVADA CONTRA DAVI
TEIXEIRA DO AMARAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NG
NUEVA GENERACION, FORMANDO NUEVOS LIDERES (SLOGAN) Y
ETIQUETA” CLASE 41.

Asuncién, 7 7 FNE 7R
VISTO:

El expediente caratulado: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO PRIVADA contra DAVI
TEIXEIRA DO AMARAL sobre oposicion al registro de marca “NG NUEVA
GENERACION, FORMANDO NUEVOS LIDERES (SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 41 y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “NG NUEVA
GENERACION, FORMANDO NUEVOS LIDERES (SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada
para la clase 41, en base a la marca FORMANDO LIDERES clase 41, por lo que corresponde a

esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles.

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

velando siempre por el interés general. - -

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

" Articalo 15 * .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
‘de la misma y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
guien It:siun‘aisus derechos. Asimismo concede el derecho 2 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 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO PRIVADA CONTRA DAVI
TEIXEIRA DO AMARAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NG
NUEVA GENERACION, FORMANDO NUEVOS LIDERES (SLOGAN) Y
ETIQUETA” CLASE 41.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia 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 denominacién solicitada “NG NUEVA
GENERACION, FORMANDO NUEVOS LIDERES (SLOGAN) Y ETIQUETA” se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
FORMANDO LIDERES se percibe que entre las mismas existen clementos 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 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 defénsa en d po y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la

opaogicion. Esto refyerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

/ u desh%terés del solititante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

\ /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNIVERSIDAD DEL PACIFICO PRIVADA CONTRA DAVI
TEIXEIRA DO AMARAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NG
NUEVA GENERACION, FORMANDO NUEVOS LIDERES (SLOGAN) Y
ETIQUETA” CLASE 41.

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 aptitud de la marca

solicitada para su registro. i ey

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusion de marcas. La denominacidn solicitada no reiine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en ¢l inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas. - 5

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 oposicin.—-

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 fmitacin, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocide en el sector pertinente del pxiH:’m, que pevienece a wn tercero, m.ffs.grml'm que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
wn Fiesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNIVERSIDAD DEL PACIFICO PRIVADA CONTRA DAVI
TEIXEIRA DO AMARAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NG
NUEVA GENERACION, FORMANDO NUEVOS LIDERES (SLOGAN) Y
ETIQUETA” CLASE 41.

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.” 483/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara
la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. - e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO PRIVADA contra DAVI TEIXEIRA DO
AMARAL sobre oposicidn al registro de marca “NG NUEVA GENERACION,
FORMANDO NUEVOS LIDERES (SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 41, Expediente
n" 21111395 solicitada por DAVI TEIXEIRA DO AMARAL.-eemememmrmemeeeoeee e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de M marca .\“\NG NUEVA
GENERACION, FORMANDO NUEVOS LIDERES (SLOGAN) Y ETIQUETA”
clase 41, Expediente n® 21111395 solicitada por rffg.jlfi'E EIRA DO AMARAL.——

Articulo 3.- NUTIFIQ_UESE por cédula, ——— ' r‘»\_,//l/
AT ! o ‘\_ fr;
(i< IV ALVARENGA SUAREZ
\: D'irﬂ:turz{ = 7,
"t«x Dirig':'ién dﬁ Asuntos Marcarios Litigiosos

oy ]} .
T \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IGNACIO AGUIRRE IBARZABAL CONTRA JOSE MANUEL
VIZCARRA FIGUEROA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHARANGA Y ETIQUETA” CLASE 25.

Asuncidn, 7 7 TH[ 9
VISTO:

El expediente caratulado: IGNACIO AGUIRRE IBARZABAL contra JOSE
MANUEL VIZCARRA FIGUEROA sobre oposicién al registro de marca “CHARANGA Y
ETIQUETA” clase 25 y;——--—-

CONSIDERANDO:;

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"CHARANGA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 25, en base a la marca CHARANGA
clase 25, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no
confundibles.———-— e -

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

velando siempre por el interés general, .

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

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

' Articulo }i’ -~ El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivp de la ]Y”‘mz ¥ a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contry quien lesi

e sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro figno que pugda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
sc 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 IGNACIO AGUIRRE IBARZABAL CONTRA JOSE MANUEL
VIZCARRA FIGUEROA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHARANGA Y ETIQUETA" CLASE 25.

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

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

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 “CHARANGA Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion CHARANGA 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 bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldifa, 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 trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

de lo hnchor\alegadns por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

\ s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IGNACIO AGUIRRE IBARZABAL CONTRA JOSE MANUEL
VIZCARRA FIGUEROA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHARANGA Y ETIQUETA” CLASE 25.

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/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, ¢n consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a

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

interés en sustentar la oposicion.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los SIgnos que constituyan una rgpmsfum’du fmitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

(iu_:.\pglln 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

tipuladas en Iallﬁ';Lﬁ}" 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 IGNACIO AGUIRRE IBARZABAL CONTRA JOSE MANUEL
VIZCARRA FIGUEROA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHARANGA Y ETIQUETA” CLASE 25.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 475/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. - -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
IGNACIO AGUIRRE IBARZABAL contra JOSE MANUEL VIZCARRA
FIGUEROA sobre oposicidn al registro de marca “CHARANGA Y ETIQUETA” clase
25, Expediente n° 1907636 solicitada por JOSE MANUEL VIZCARRA
FIGUEROA. .~ ws wa

2
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mfarca “CHARANGA Y
ETIQUETA” clase 25, Expediente n° 1907636 mlia:i por JOSE MANUEL
VIZCARRA FIGUEROA. - - -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / ‘{ . : /

Direcrora
untos Marcarios Lirigiosos
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA EMBOTELLADORA
CENTRAL S.AC.I SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHILLOUT SELTZER Y ETIQUETA” CLASE 33.

Asuncién, ] ] [IIF 078
VISTO:
El expediente caratulado: CEPAS ARGENTINAS S.A. contra EMBOTELLADORA

CENTRAL S5.AC.I sobre oposicidn al registro de marca *“CHILLOUT SELTZER Y
ETIQUETA” clase 33 y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “CHILLOUT
SELTZER Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 33, en base a la marca CHILLOUT SELTZER
clase 33, por lo que corresponde 2 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, <o - - e

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

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

' Articulo-15-" - El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesiond sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
_~otfa signo que pueda) inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
- :quﬁlicra 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 CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA EMBOTELLADORA
CENTRAL S.AC.I SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHILLOUT SELTZER 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. v

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “CHILLOUT
SELTZER" sc observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de oposicion CHILLOUT SELTZER se percibe que entre las mismas existen elementos que
las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su 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 desvirtu6 los argumentos planteados en la

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

u{:l/e,---l s hechos alégados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

e
‘pr esahx\ - S e P -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA EMBOTELLADORA
CENTRAL S.ACIL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHILLOUT SELTZER Y ETIQUETA” CLASE 33.

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

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

interés en sustentar la oposicion. .

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeiin total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce 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 asociaciin con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”.

Qfﬁ;,ﬁnr lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA EMBOTELLADORA
CENTRAL S.A.CI. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHILLOUT SELTZER Y ETIQUETA” CLASE 33.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 481/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por CEPAS
ARGENTINAS S.A. contra EMBOTELLADORA CENTRAL SACI sobre
oposicion al registro de marca “CHILLOUT SELTZER Y ETIQUETA” clase 33,
Expediente n° 2084492 solicitada por EMBOTELLADORA CENTRAL
SACIL-reremeemeee reeeena e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la 143.:3 “*CHILLOUT
SELTZER Y ETIQUETA" clase 33, Expediente n> 2084492 solici
EMBOTELLADORA CENTRALS.AC.L 2 A i

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. ———f.rr—ro [
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR UPJOHN US1 LLC CONTRA BIENVENIDO PINTO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VIAGRON” CLASE 05.-—

Asuncion, ) 7 ENE 7078

VISTO:

El expediente caratulado: UPJOHN US 1 LLC. contra BIENVENIDO PINTO
sobre oposicion al registro de marca “VIAGRON” clase 05, y; ceene

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “VIAGRON?",
solicitada para la clase 05, en base al registro “VIAGRA” en 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. -

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

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

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

consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
lusivo~de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
espondan contra quien lesione sus derechos. Asimismao concede el derecho a oponerse al registro y al
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR UPJOHN US1 LLC CONTRA BIENVENIDO PINTO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VIAGRON” CLASE 05,

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

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el pablico consumidor,
analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de
denominaciones y también de clase.

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (VIAGRON) solicitada y la oponente (VIAGRA), no solo muestran similitudes en
los aspectos visuales, concepruales y fonéticos, sino que también comparten una estructura
similar. Esta falta de distincidn clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

consumidores, -------- S )

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca
por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de
produccién).-

Que, de esta forma resulta evidente la idenridad, 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. e S S S

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién en el plazo
legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en el
defecho de de

la oposicién.

del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su

a en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados

to refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y

'-:ﬁ,*ncia un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se
|

~
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR UPJOHN US1 LLC CONTRA BIENVENIDO PINTO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VIAGRON” CLASE 05.-—

presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la
normativa procesal. Gl

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

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

de la marca solicitada para su registro. .

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo
de asociacién/confusién de marcas, la denominacion solicitada no redne los requisitos que la
hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el
inciso “i” del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas. ——---—————creemmrmem 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 wuna reproduccidn imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra
que sean los productos o servicios a los gue se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen
susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercers, o signifigue un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquicra sea
la manera o medio por el cual se bubiese becho conocido el signa”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente,
esta Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar ¢l Dictamen n.* 480/2025 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer

Iuga;,d'fﬁ?ﬁb icion deducida por corresponder asi en derecho.

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 UPJOHN US1 LLC CONTRA BIENVENIDO PINTO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VIAGRON” CLASE 05.—

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
UPJOHN US 1 LLC contra BIENVENIDO PINTO sobre oposicién al registro de

marca “VIAGRON? clase 05, Expediente n® 2486061 solicitada pm BIENVENIDU
PINTO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mayca VIAGRGN” clase

05, Expediente n” 2486061 solicitada por B]EN’?NJ?
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD.
CONTRA LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO. LID.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LONGi” CLASE 09,---------

Asuncion, 2 3 ENF 00

VISTO:

El expediente caratulado: KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD.
contra LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. sobre oposicién al registro
de marca “LONGIi" clase 09, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “LONGH”,
solicitada para la clase 09, en base al registro “LONG” en clase 09, por lo que corresponde a

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia
administrativa, al momento de analizar la 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 dist:ing‘tﬂ: productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la
propia legislacidn 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 mareca. —

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
uso &Eiu;i?n.idc la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
cofrespondan miln quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al

o de cualquier ptro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los
i‘;;du-:ms 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 KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD.
CONTRA LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO. LID.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LONGi” CLASE 09.------- -

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 sila misma se encuadra dentro de las restricciones para el

registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.——---meerreeeceeec

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el piblico consumidor,
analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de
denominaciones y también de clase. -

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (LONGi) solicitada y la oponente (LONG), no solo muestran similitudes en los
aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura
similar. Esta falta de distincion clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

consumidores. _

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca

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

produccion).— i

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién 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.

- Quiey adicionalmente, el solicitante no contest6 el traslado de la oposicién en el plazo
al ﬁﬁpuladilo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en el
)68 y 69

dﬂﬁdhn de de IInz-:;l en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados

(<f Pigina 2 dc 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD.
CONTRA LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO. LID.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LONGi” CLASE 09,-----o-

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. S

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

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

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

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

Stro t:sl:ipul}{as en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
esponde confirmar el Dictamen n.* 479/2025 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD.
CONTRA LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LID.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LONGi” CLASE 09.---—— -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD. contra LONGI GREEN
ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. sobre oposicién al registro de marca
“LONGI" clase 09, Expediente n® 2356373 solicitada por LONGI GREEN
ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dela marcd “LONGI” clase 09,
Expediente n® 2356373 solicitada por LONGI GREEN EN%RGY TECHNOLOGY
CO., LTD,~meeev sl 1

~— [ |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ \\‘{ [} e

Directora

Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR WIKIMEDIA FOUNDATION, INC. CONTRA
KEVIN CHO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WIKI”
CLASE 09.

Asuncién, 7 ) FHE 0%

[ SRS

VISTO:

El expediente caratulado: WIKIMEDIA FOUNDATION, INC. contra KEVIN
CHO sobre oposicidn al registro de marca “WIKI” clase 09, ¥i -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “WIKI”,
solicitada para la clase 09, en base al registro extranjero “WIKIPEDIA”, 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. R

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 piblico

consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al
uso ;Hluﬂm de la misma y a efjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
spondan éontra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al
so de cualquier|otro signo que pueda indueir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los
: ios 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 WIKIMEDIA FOUNDATION, INC. CONTRA
KEVIN CHO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WIKI”
CLASE 09,

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

registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusion en el piblico consumidor,
analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de
denominaciones.

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (WIKI) solicitada y la oponente (WIKIPEDIA), no solo 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. i =

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca
por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de
produccién). -

Que, de esta forma 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 mdtspcn sables para el
registro de una marca. e

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

cia un desinterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR WIKIMEDIA FOUNDATION, INC. CONTRA
KEVIN CHO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WIKI”
CLASE 09.

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

normativa pmcasa], .......

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

de la marca solicitada para su registro. e

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn 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. =

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 reproduecion imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del priblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se apligue el signo, cuands su uso y registro fuesen
susceptibles de cawsar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercevo, 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” weeveeeeeceeeseeeeeeeeeeere.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente,
esta Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 478/2025 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer

luggri'l'a"bgpsicién deducida por corresponder asi en derecho.——--=ceeeeeeee
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 WIKIMEDIA FOUNDATION, INC. CONTRA
KEVIN CHO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WIKI”
CLASE 09.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
WIKIMEDIA FOUNDATION, INC contra KEVIN CHO sobre oposicién al
registro de marca “WIKI" clase 09, Expediente n® 2431793 solicitada por KEVIN
CHO. - - -

7 N\
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la’/marca “VAF” clase 09,
Expediente n® 2431793 solicitada por KEVIN CHD,:.L.---- I

, '1
Articulo 3.- NUTIFIQUESE por cédula, $rmemtrbere e v

A\ﬁvﬁ.ltf;eﬂ UAREZ

Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA SOFIPAN S.R.L. CONTRA DC INTERNAZIONALE,
BELLEZA Y ESTETICA S.A.DC INTERNAZIONALE, BELLEZA Y ESTETICA S.A
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AMIKO” CLASE 09.

Asuncidn, 93
VISTO:

El expediente caratulado: SOFIPAN S.R.L. contra DC INTERNAZIONALE,
BELLEZA Y ESTETICA S.ADC INTERNAZIONALE, BELLEZA Y ESTETICA S.A
sobre oposicion al registro de marca "AMIKO” clase 09, y;—

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca "AMIKO”,
solicitada para la clase 09, en base al registro “AMICO” en clase 35, por lo que corresponde a

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

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

debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que

establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general, -

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
clusivo-de la misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
pondan cantra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al
de cualquier|otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA SOFIPAN S.R.L. CONTRA DC INTERNAZIONALE,
BELLEZA Y ESTETICA S.A.DC INTERNAZIONALE, BELLEZA Y ESTETICA S.A
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AMIKO” CLASE 09.

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 parael

registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusidn en el pblico consumidor,

analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de

denominaciones. —

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (AMIKO) solicitada y la oponente (AMICO), no solo muestran similitudes en los
aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura
similar. Esta falta de distincion clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

consumidores. i _

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca

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

produccién). .

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

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

registro de una marca. S T ——

_ Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién en el plazo

pal tsﬁpiidﬂ, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en el
Art. 68 y
¢recho de Hefensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados

9 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA SOFIPAN S.R.L. CONTRA DC INTERNAZIONALE,
BELLEZA Y ESTETICA 5.A.DC INTERNAZIONALE, BELLEZA Y ESTETICA S.A
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AMIKO” CLASE 09,

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 declaracién de rebeldfa no solo
otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud
de la marca solicitada para su registro. e -

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa
en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No
podrd registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion,
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, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wuso y registro fuesen
susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea
la manera o medio por el eual se hubiese hecho conocido el signo” -

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

pistro estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

esponde cpnfirmar el Dictamen n.* 474/2025 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer
la oposigién deducida por corresponder asi en derecho. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA

ACCION DEDUCIDA SOFIPAN SR.L. CONTRA DC INTERNAZIONALE,

BELLEZA Y ESTETICA S.A.DC INTERNAZIONALE, BELLEZA Y ESTETICA S.A

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AMIKO” CLASE 09,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SOFIPAN SR.L. contra DC INTERNAZIONALE, BELLEZA Y ESTETICA
5.A.DC INTERNAZIONALE, BELLEZA Y ESTETICA S.A sobre oposicién al
registto de marca AMIKO” clase 09, Expediente n® 2157951 solicitada por DC
INTERNAZIONALE, BELLEZA Y ESTETICA S.A.DC INTERNAZIONALE,
BELLEZA Y ESTETICA S.A. .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AMIKO” clase 09,

Expediente n® 2157951 solicitada por DC INTERNAZIONALE, BELLEZA Y

ESTETICA S.ADC INTERNAZIONALE, BELL 3 Y\ESTETI ASA e
\

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / 1.. -

—

I

Direcrora
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 4 de &



.5 GOBIERNOpgr DIRECCION NACIONAI
(3 BRRAGURY  Bifaribd

[! N & N o
Resolucidén D.AM.L n. Ul i.i ] :f

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA RADIO E TELEVISAO RECORD S/A CONTRA PROVISION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “R7 Y ETIQUETA” CLASE 34.-

alal

Asuncién, 2 3 ENE a0
BT TR
UL

VISTO:

El expediente caratulado: RADIO E TELEVISAO RECORD S§/A contra PROVISION
5.A. sobre oposicion al registro de marca “R7 Y ETIQUETA” clase 34 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “R7 Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 34, en base a la marca R7 clase 38 y 41, por lo que
corresponde a2 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 interéds general.

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

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

' Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de.Ja misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
coptra quien kesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
gtro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
¢lase 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 RADIO E TELEVISAO RECORD S/A CONTRA PROVISION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “R7 Y ETIQUETA” CLASE 34.-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “R7 Y ETIQUETA"
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marea base de
oposicion R7 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 opaosicidn 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

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

idez a los gumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA RADIO E TELEVISAO RECORD $/A CONTRA PROVISION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “R7 Y ETIQUETA” CLASE 34.-

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccitn 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. are

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
regisirarse como marcas los signos que constituyan wuna reprodsccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se 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, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. enee

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.® 477/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién 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 RADIO E TELEVISAO RECORD S/A CONTRA PROVISION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “R7 Y ETIQUETA” CLASE 34.-

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
RADIO E TELEVISAO RECORD S/A contra PROVISION S.A. sobre oposicién al
registro de marca “R7 Y ETIQUETA” clase 34, Expediente n® 1427689 solicitada por
PROVISION S.A. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la maréa “R2Y ETIQUETA”
clase 34, Expediente n® 1427689 solicitada por PROVISION §/A. oo

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A.CLF. CONTRA DALLAS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AGLIP DALLAS” CLASE
05.

Asuncidn, R
VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS RICHMOND SA.CLF. contra
DALLAS 5.A. sobre oposicidn al registro de marca “AGLIP DALLAS” clase 05 y;-—-emreeeeeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AGLIP
DALLAS", solicitada para la clase 05, en base a la marca AGLIPTA 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 le;,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 g:ncra,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, -

" Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
uclm}fﬁ de la miyma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
quien lesjﬂnn{us derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

signo que pueda) inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
iera sea la clase pn 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 LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF. CONTRA DALLAS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AGLIP DALLAS” CLASE
05.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

/Que, Jﬁi:‘uerd:} con lo anteriormente expuesto, la declaracion de rebeldfa no solo otorga

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

istro. .

fml;lfitada para su
f b
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS RICHMOND §.A.C.LF. CONTRA DALLAS

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir4 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 oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
comoctdo en el sector pertinente del puiblico, gue pertenece a un tercern, cualesquicra 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 teveero, 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, 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
mrm:.pnn:_ic confirmar el Dictamen n.” 482/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara

la g,prugicidn deducida por corresponder asf en derecho, ~—e—eeeeeeoeeeee

\ Por tanto,
LA /D[R.ECTDR_A DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
P
fﬂk'
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A.CLE. CONTRA DALLAS

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

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
LABORATORIOS RICHMOND S$.A.C.LF. contra DALLAS §.A. sobre oposicién al

registro de marca "AGLIP DALLAS” clase 05, Expediente n® 22105429 solicitada por
DALLAS §.A.-- - =

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de ly/marca “).{;up DALLAS”
clase 05, Expediente n® 22105429 solicitada por DALTAS §.A,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -—{--- . - gy /}

Directora
" Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARADONA” CLASE
32.

Asuncion,  , ¢ i g0

L v LI

VISTO:

El expediente caratulado: SATTVICA S.A. contra PELUSA SPORT GROUP PSG
E.A.S. sobre oposicién al registro de marca “MARADONA” clase 32 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
*“MARADONA”, solicitada para la clase 32, en base a la marca MARADONA clase 32, 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 marea; 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. —-eeeee-

15° .-"E{_re:gi.sr.rn de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
vo de la misma\y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
4 quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ysigno 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.

o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARADONA” CLASE
32.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

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

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

entos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARADONA" CLASE
32.

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 s halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso *i”

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. S

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
registraric como marcas los signos que comstituyan una 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, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o 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
buebiese 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.” 476/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposi

/{én deduciﬁPur corresponder asf en derecho.——--eeeeeeee

\ Por tanto,
LA Dl’ll.‘éCT{}Rﬂ. DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARADONA” CLASE
32,

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SATTVICA 5.A. contra PELUSA SPORT GROUP PSG EAS. sobre oposicién al
registro de marca “MARADONA” clase 32, Expediente n® 2262289 solicitada pur
PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S.——rrrmmeee-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mag€a © ONA” clase
32, Expediente n® 2262289 solicitada por PELUSA SPDFT "QUP PSG B AS.-roemmev

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 IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 04.

Asuncidn, 2 8 ENE g
VISTO:

El expediente caratulado: IMPERIAL S.A. contra TOTALENERGIES SE. sobre

oposicidn al registro de la marca NAFTA PETROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQUETA clase
04, y-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca NAFTA
PETROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, solicitada para la clase 04, en base a la marca
TOTAL en la clase 04 y otros por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles.---- =

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

velando siempre por el interés general,

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra-quien-lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
utm/s:gnu que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
cpalquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 04.

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

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

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

Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA vs. TOTAL debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales

desmembracione jeti advertir si la percepcidn de una de |
asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones

analizadas se comparten letras en comiin, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser

tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. =

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

mismo. =

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “TOTAL” (registrada) y la marca
“NAFTA PETRDM&X TOTALMAX 86 Y ETIQUETA” (solicitada), y luego de haber
sucesivo de las mismas, gsta Direccién considera que la marca "NAFTA

rEﬂ.IIEﬂdD/ﬁI'I cotefo
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SF.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 04,-----

Del anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en 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: e —— -

Solicitud

ToTAL

Oposicién

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

/pugha “NAFTA PETROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQUETA” (solicitante) vs “TOTAL”
\ |

[ [ ) /
~+ )
/

"
’/(J\ | .-H\J/ Pigina 3 de 6

i
7
7
oy

N




GOBIERNO per m_nr{{:m:m NACIONAL
(} PARAGUAY | wrrirctoar

Resolucién DAMLn.* [] [] [ ] 1 3

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 04.

(oponente) por m l mun; no se | la misma maner
uede not ejar dichas m or_ende, rtam ndrin pronunciaci emejante.

Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para

afirmar que existe algiin riesgo de confusién. SE— -

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

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

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo s 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 “venpa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunte sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética 9y
nd

grifica™.

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

que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 04.

com stituye un impedi el registro de una n siempre

i ros elementos ca i I 1N 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 direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n © 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad. S

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

de una marca. -- - =

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 retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 458/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
derecho. L U

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

culo 1.- . DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MPERIAL §. ﬁl‘ contra TOTALENERGIES SE. sobre oposicién al registro de la marca

j NAFTA PETROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQUETA clase 04, Expediente n°

/[ 1446419 mlfy por TOTALENERGIES SE.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 04.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la sul/i/cirl.id‘ de registro de la
marca NAFTA PETROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQU:ET?*CIM 04, Bxpediente n°
1446419 solicitada por TOTALENERGIES SE. s :

A ]
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. 4= \/ [/ ) e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncion, .8 ENE 026
VISTO:

El expediente caratulado: IMPERIAL S.A. contra TOTALENERGIES SE. sobre
oposicién al registro de la marca NAFTA PETROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQUETA clase
35,y. == —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca NAFTA
PETROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca
TOTAL en la clase 04 y otros 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 sc encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés gr:nrsral. P =

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

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

' Articulo 15" . E] rngl.srm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo Ia ml:.rrt‘:.Jr a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o que p!.mda mdpnr directao :m:h rectamente a mnﬁumn o asociacién entre los productos o servicios

contra
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.AA. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del priblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el 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
P Y

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, al realizar ¢l andlisis de las denominaciones en pugna NAFTA PETROMAX

TOT. 6 Y ETIQUETA vs. T be tenerse prese ismo sea realiza
vision de conjun o es regla general en el ho marcario, sin
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones
analizadas se comparten letras en comiin, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser

tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. -

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

mismo.

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “TOTAL" (registrada) y la marca
“NAFTA PETROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber

realizade’un cotejo’sucesivo de las mismas, esta Direccién considera que la marca “NAFTA

b &
LR CYM AN D LALMAX B6 T 1) A, en pnjunto no es susceptible de

/ ;
-.uf.&.an on la marca *TOTAL” - reasassessian —
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 35.

Del anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una confusion entre dichas marcas, Se puede percibir a sirnpit vista la diferencia existente

entre las mismas: ------— R

PETROMAX

Solicitud

TOTAL

Oposicién

,»“’ )
/' Que, haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugfia “NAFTA PE'I ROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQUETA” (solicitante) vs “TOTAL”
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 35.

(oponente) por mds que compartan letras en comuin; no se leen de la misma manera, como se
u cotejar dichas mar tampoco tendr iacidn semejante.

Analizando la marca como un tode, no existen suficientes semejanzas denominativas como para

afirmar que existe algiin riesgo de confusién. -

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 sensacidn de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia
entre las mismas.

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

elementos diferentes entre sf en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. —-——-- =2

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 confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa
un lugar preferente el que propugna sna vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y
grifica™.

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

que las marcas en pugna pueden coexistir pacfficamente, la marca solicitada y la marca oponente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 35.

COMUNEs no i nim imento istro de una n siempre que esta

incluya otro: tos capaces de in conjunto.

Que, se puede notar que la solicitud de registro ¢s un signo registrable y rotalmente
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 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad. - -

Que, la marca solicitada reiine 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 Direccién considera que la marca solicitada podri 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 revocar el Dictamen n® 338/24 emitido por la

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

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
IAL 5.A. contra TOTALENERGIES SE. sobre oposicion al registro de la marca
NAFTA PETRDMH}{ TOTALMAX 86 Y ETIQUETA clase 35, Expediente n®
1446420 sbhmtada por TOTALENERGIES SE.-- -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPERIAL S.A. CONTRA TOTALENERGIES SE.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAFTA PETROMAX
TOTALMAX 86 Y ETIQUETA, CLASE 35.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud dé(r:gjstm de la

marca NAFTA PETROMAX TOTALMAX 86 Y ETIQUEI clase 35, é.lpclil:ntr: n®
1446420 solicitada por TOTALENERGIES SE.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

; Directora

x\ Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA LUZ MARINA
CARBALLO GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIA
MOROTI, ARTE Y CREACION (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncion ! I anan
» LU LNC JU/0

VISTO:
El expediente caratulado: OSCAR ORTEGA BENITEZ contra LUZ MARINA

CARBALLO GOMEZ sobre oposicién al registro de la marca INDIA MOROTI, ARTE Y
CREACION (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y. ---rn-snswmeememmmmremememeeeeemereeeem e »

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca INDIA
MOROTI, ARTE Y CREACION (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en
base al registro de la marca INDIA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccidén

determinar si las marcas son o0 no confundibles,--—--—--- -

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

velando siempre por el interés general. i

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de-la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
copitra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
ro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
" falquiera sea la clise 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 OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA LUZ MARINA
CARBALLO GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIA

MOROTI, ARTE Y CREACION (SLOGAN) 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 puiblico consumidoer,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado INDIA
MOROTI, ARTE Y CREACION (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada en clase 35 y la
registrada INDIA, en clase 35. -  ———

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la blisqueda en el sistema informdtico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, INDIA MOROTI, ARTE Y CREACION
(SLOGAN) Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35 especificamente:
“Elaboracion y venta de artesania tales como collares, pulseras, tobilleras, aros, llaveros, sombreros,
viseras con Aanduti, souvenir, bolsos, prendas de vestir al por mayor y menor”: mientras que la
marea registrada “INDIA” proteger servicios de la clase 35, especificamente: “Servicios tales como
comercializacion, importacion, exportacion, representacion, distribucion y venta de hierbas
naturales, edulcorantes natwurales y artificiales, esencias, condimentos, mans tostado, poroto, locro,

locrillo, productos alimenticios”. Con esta comparacién vemos que existe una diferencia respecto a

la cob icios ofrecidos por | &

~Qire, ahondando aiin mis en el anilisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
P hGUﬁY\G\ DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo claras
" Piferencias entrd los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR. OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA LUZ MARINA
CARBALLO GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIA
MOROTI, ARTE Y CREACION (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

no se requiere entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya gque los

consumidores no se rauﬁndfrﬁn 5t ambas marcas ﬂf:g’ﬂﬂ a coexistiren el mereado™ —c—e—eeeee.

Que, teniendo en cuenta lo manifestado por el solicitante, existen diversas marcas
registradas en la clase 35 que contienen la palabra “INDIA”, entre ellas podemos mencionar:
INDIA NEGRA, clase 35, Reg. n® 463.491, BELLA INDIA, clase 35, Reg. n® 534.294, INDIA
RUBIA, clase 35, Reg. n® 552.303, SHOPPING INDIA MULTIMEDIA CM MAYORISTA -
MINORISTA (SLOGAN), clase 35, Reg. n® 558.683. Las mismas se encuentran coexistiendo a

nombre de distintos titulares. e s _—

Del anilisis en conjunto vemos que las marcas cuentan se expresan de manera diferente, y
en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una

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

T 1T L ———— B
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA LUZ MARINA
CARBALLO GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIA
MOROTI, ARTE Y CREACION (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos
marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusion en la mente del consumidor medio al
adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al l ctura y el

e de los servicios que pro marcas, se conclu iste riesgo alpuno de

idn directa o indi i iblico obijet amente distin

lo gue elimina i ibili de conflicto 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.-eooee 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. e o

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al puiblico consumidor debido a que la solicitud de registro redine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 477/25 emitido porla

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

derecho. - oy

N Por tanto,
LA IRECTORA 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 OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA LUZ MARINA
CARBALLO GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INDIA
MOROTT, ARTE Y CREACION (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35,

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
OSCAR ORTEGA BENITEZ contra LUZ MARINA CARBALLO GOMEZ sobre
oposicion al registro de la marca INDIA MOROTT, ARTE Y CREACION (SLOGAN)
Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 24111843 solicitada por LUZ MARINA
CARBALLO GOMEZ. e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la soli
marca INDIA MOROTI, ARTE Y CREACION (SLOG

/ Directora
Direceion de Asuntos Marcarios Litigiosos
= \

—_—
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

CONTRA KOSOVA TOBACCO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CONSUL Y ETIQUETA” CLASE 34.

Asuncién, Z 8 ENE 708
VISTO:

El expediente caratulado: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED
contra KOSOVA TOBACCO sobre oposicién al registro de marca “CONSUL Y ETIQUETA"
clase 34 ¥ =

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “CONSUL Y
ETIQUETA’, solicitada para la clase 34, en base a la marca CONSUL clase 34, 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\:;\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

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
contsa quieri-lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED
CONTRA KOSOVA TOBACCO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA “CONSUL Y ETIQUETA” CLASE 34.

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

prtcautcfar 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 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. o -

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

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La 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 hecﬁ% alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

ocesal, 3 -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED
CONTRA KOSOVA TOBACCO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CONSUL Y ETIQUETA” CLASE 34.

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. rmerennees

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

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

interés en sustentar la oposicidn. raaee 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 stignos que constitwyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, eualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando s uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un rviesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

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

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

"esri.phl\;adas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED
CONTRA KOSOVA TOBACCO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CONSUL Y ETIQUETA” CLASE 34.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 248/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. - R

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED contra KOSOVA
TOBACCO sobre oposicién al registro de marca “CONSUL Y ETIQUETA" clase 34,
Expediente n® 2206811 solicitada por KOSOVA TOBACCO. i e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dg“la marca ”LDNSLE Y
ETIQUETA” clase 34, Expediente n® 2206811 solicitady pof KOSQVA TOBAGCO

/

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 XTREME S.R.IL. CONTRA ALIMENTOS
CORDILLERA LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DAILY
... SLES DULCE! Y ETIQUETA, CLASE 29,

Asuncidn, 7 8 ENE 2028

o s

VISTO:

El expediente caratulado: XTREME S.R.L. contra ALIMENTOS CORDILLERA
LTDA. sobre oposicion al registro de la marca DAILY ... SI ES DULCE! Y ETIQUETA, clase
29, y—sem- - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DAILY ... SI ES
DULCE! Y ETIQUETA solicitada para la clase 29, en base a la marca DAILY MULTIPLE en la
clase 05, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. - - —

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la
oposicién planteada contra la solicitud de registro de la marca DAILY ... 8I ES DULCE! Y
ETIQUETA solicitada para la clase 29.

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestién, y tras la verificacién del sistema
informdtico de la Institucién, se puede constatar que las marcas base de opaosicion, se encuentra

vencida, con lo cual, el ttular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la

misma. U it S

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrindose la
d-de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley n®

294/98 de\M\a:m, corresponde la prosecucién de trimites para el registro de la marca hoy

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR XTREME SRL. CONTRA ALIMENTOS
CORDILLERA LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DAILY
... SI ES DULCE! Y ETIQUETA, CLASE 29,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE;

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
XTREME S.R.L. contra ALIMENTOS CORDILLERA LTDA. sobre oposicién al
registro de la marca DAILY ... SI ES DULCE! Y ETIQUETA, clase 29, Expediente n°
1436753 solicitada por ALIMENTOS CORDILLER A LTDA.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solj
marca DAILY ... SI ES DULCE! Y ETIQUETA,
solicitada por ALIMENTOS CORDILLERA LTDA.

/'"'\

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ECOTECH S.A. CONTRA SILVIA VIERA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA EN LINEA Y ETIQUETA, CLASE
38.

Asuncion, /

gk .
VISTO:
El expediente caratulado: ECOTECH S.A. contra SILVIA VIERA sobre oposicién al
registro de marca “EN LINEA Y ETIQUETA” clase 38, y;———-—-— S
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “EN LINEA Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base a la marca “EN LINEA” clase 38, 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, ral como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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. ~eee-ee-

' Articulo 15°.- Ei registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclusivo d y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
i us derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
o que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ECOTECH S.A. CONTRA SILVIA VIERA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA EN LINEA Y ETIQUETA, CLASE
38.

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 yla

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas EN LINEA Y ETIQUETA (solicitada) y EN
LINEA (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera toral y relevante la
estructura de la segunda. Si bien el anilisis comparativo puede atender a los elementos
individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de
conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién marcaria,
viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexistencia. =

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicirud “EN LINEA Y ETIQUETA" y la
oposicion "EN LINEA", lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el publico consumidor.
Esta confusién puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar
errdneamente 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, = R

Que, la proteccién 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 ECOTECH S.A. CONTRA SILVIA VIERA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA EN LINEA Y ETIQUETA, CLASE
38.

EN LINEA Y ETIQUETA y EN LINEA en el mercado afectarfa negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente. -

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos servicios de la clase 38, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente. o

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
EN LINEA Y ETIQUETA y EN LINEA en e mercado afectaria negativamente la funcién
distintiva de la marca oponente, e

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

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

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

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

Que, por lo'expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ECOTECH S.A. CONTRA SILVIA VIERA SOBRE OPOSICION

AL REGISTRO DE LA MARCA EN LINEA Y ETIQUETA, CLASE
38.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 498/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala
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
ECOTECH S.A. contra SILVIA VIERA sobre ﬂpusmmn al registro de marca “EN

LINEA Y ETIQUETA" clase 38, Exp-admnte n® 2428155 solicitada por SILVIA
(14 001U VE—

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de rtgml:m a marc}E‘N LINEA Y

ETIQUETA” clase 38, Expediente n® 2428155 solicitagd pg SILVIA VIER A, --eseocereeee
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC., CONTRA XPLAST
INDUSTRIA PARAGUAYA DE ARTEFACTOS, PLASTICOS Y METALICOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COSTCO PY Y ETIQUETA”
CLASE 35.

Asuncion, 98 ENE 2008
VISTO:

El expediente caratulado: PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC., contra
XPLAST INDUSTRIA PARAGUAYA DE ARTEFACTOS, PLASTICOS Y METALICOS
§.A. sobre oposicién al registro de marca “COSTCO PYY ETIQUETA” clase 35 y;—--r-s-meeneev

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “COSTCO PY
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca COSTCO clase 35, por lo que

currespnnd: a esta  Direccidn  determinar s las marcas son o no

confundiblies.=emeeesmasm e, =

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ie}rj 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 interds gcncral. cemaar 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

" 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

tien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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 PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC., CONTRA XPLAST
INDUSTRIA PARAGUAYA DE ARTEFACTOS, PLASTICOS Y METALICOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COSTCO PY Y ETIQUETA”
CLASE 35.

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 vdlidos como el derecho a constituir una marca. -

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “COSTCO PY Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion COSTCO 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 como la fuerza distintiva,

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

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

erés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC., CONTRA XPLAST
INDUSTRIA PARAGUAYA DE ARTEFACTOS, PLASTICOS Y METALICOS S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COSTCO PY Y ETIQUETA"
CLASE 35.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird ¢l 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. S

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

interés en sustentar 2 OpoOSICION. - - -

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

7 i

par lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC., CONTRA XPLAST
INDUSTRIA PARAGUAYA DE ARTEFACTOS, PLASTICOS Y METALICOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COSTCO PY Y ETIQUETA”
CLASE 35.

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.* 533/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho,——-———rerreeeeee -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por PRICE
COSTCO INTERNATIONAL, INC,, contra XPLAST INDUSTRIA PARAGUAYA
DE ARTEFACTOS, PLASTICOS Y METALICOS S.A. sobre oposicién al registro de
marca “COSTCO PY Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2428438 solicitada por
XPLAST INDUSTRIA PARAGUAYA DE ARTEFACTOS, PLASTICOS Y
METALICOS S.A. - raneaes

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “€OSTCO PY Y
ETIQUETA" clase 35, Expediente n® 2428438 solicitada XPLAST USTRIA
PARAGUAYA DE ARTEFACTOS, PLASTICOS YME 1€0S S,.ﬂ.,--—j ------------
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. i |JII

Directora
50 de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERNATIONAL VAPOR GROUP, INC., CONTRA ERAS
GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VAPORFI Y
ETIQUETA” CLASE 34.

] ir Tl

Asuncion, | | [/ LU0
VISTO:

El expediente caratulado: INTERNATIONAL VAPOR GROUP, INC., contra ER AS
GROUP S.R.L. sobre oposicién al registro de marca “VAPORFI Y ETIQUETA” clase 34

H— = =

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “VAPORFI Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base 2 la marca VAPORFI clase 01, 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

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

h signo que inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
quicra sea la clasefen 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 INTERNATIONAL VAPOR GROUP, INC., CONTRA ERAS
GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VAPORFI Y
ETIQUETA” CLASE 34,

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 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 “VAPORFI Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicidn VAPORFI 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 bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

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

5 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 INTERNATIONAL VAPOR GROUP, INC., CONTRA ERAS
GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VAPORFI Y
ETIQUETA” CLASE 34.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn 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 normariva vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicidn. —— -

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

hubiese becho conocido el signo” - e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERNATIONAL VAPOR GROUP, INC., CONTRA ERAS
GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VAPORFI Y
ETIQUETA” CLASE 34.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 502/25, 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
INTERNATIONAL VAPOR GROUP, INC,, contra ERAS GROUP S.R.L. sobre
oposicién al registro de marca “VAPORFI Y ETIQUETA” clase 34, Expediente n°
1851888 solicitada por ERAS GROUP S.R.L.

T
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de marca “VAPORFI Y
ETIQUETA” clase 34, Expediente n® 1851888 sglicitdda por ERAS |GROUP

S.R.L. -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
Direccién d¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 34,

Ll alila]
LU

N o R
Asuncidn, L0 LNE
VISTO:

El expediente caratulado: GIORGIO ARMANI S.P.A. contra MAREA S.R.L. sobre
oposicidn al registro de marca “CHEAP SUITS E-LIQUID Y ETIQUETA” clase 34, Yimoeemeanan

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CHEAP SUITS
E-LIQUID Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca GA 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 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. — =

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

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 34.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada CHEAP SUITS
E-LIQUID Y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma no ocasiona confusién con la
marca base de la oposicién GA en el plano fonético y conceptual, mientras que al realizar el

estudio fonético nos percatamos que existen similitudes, tal como se observa a

CONHNUACTON, =ewee S e e e B U i T

CHEAP SUITS

Solicitud Oposicién

,«*'Qﬁbniie un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una

ca que pcrh:.qm:e a un tercero, cspcciﬁcament: a GIORGIO ARMANI, que ya cuenta con

conocimiento par parte del piblico consumidor y asi mismo, que ya se encuentra instalada en

b . i R
rn\t;:rcadﬂ hace ya parios afios. Tal y como lo establece la prohibicién marcaria nos encontramos
i

\ ;r’/>\ .'I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 34.

Resolucién D.AM.L n, °

ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del piiblico, cuyo registro u uso por
parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la
dilucién de su fuerza distintiva. En efecto, la reoria de la dilucidn ba sido creada para defender la
relacidn marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite gue
coexistan con ésta otras marcas iguales, el piiblico consumidor ya no sabrd el origen de los productos’.-

Que, la marca GIORGIO ARMANI es una marca intensamente utilizada, de gran
difusion, que ostenta el cardcter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la
Direccién Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPL En ese sentido, tal como lo expresa el
autor Jorge Otamendi, &/ criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial

y proteger los intereses del publico consumidor. Si_bien es cierto, el solicitante cuenta con una

denominaci ta, la misma no al uficiente | istincion efecriva

ENLL e

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho

que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene

debidamente protegida en el pafs sus marcas, asi como en el extranjero. -

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente,
entendida como aquella que es ampliamente conocida por el piiblico dentro del sector al que
estin destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como
notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: la antigiiedad en el uso de la
marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significative que la posicione
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 34.

de manera destacada. En este contexto, la oponente ha logrado un io reconocimiento

en diverso bitos, sectores comerci nsolidando una ident distintiva que facilita

identificacién inmediata_por parte del piblico consumidor. Este nivel de conocimiento y

reconocimiento en el mercado nacional confirma su condicidn de marca notoria, lo cual le otorga

una proteccién reforzada frente a posibles riesgos de confusién o asociacién con otras

marcas.

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalda 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 gufa por la impresién auditiva que le genera la marca. En este
sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
“..cuando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente
de las diferencias grdficas que puedan existir”. lo esenci la

L d_CXACTH [1_E]U d L LCLICTE 5C

pronunciacién de ambos signos induce 2 una confusion en la mente del consumidor promedio,

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

POsible, e i

Que, en razd las identidades existentes entre la marca solicitada v el oponente, ¢l

[

blico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, y nos

dala pauta que la oposicién sea declarada procedente.

Que, de estaforma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 34.

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

Marca. ere - oo

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién 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.

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 una rfpmdﬂm'ﬂ'n fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese bhecho 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.” 580/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugarala

ida 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 GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 34.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GIORGIO ARMANI S.P.A. contra MAREA S.R.L. sobre oposicién al registro de
marca “CHEAP SUITS E-LIQUID Y ETIQUETA” clase 34, Expediente n® 1880796

solicitada por MAREA S.R.L. —

Articulo 2.- RECHAZAR Ila solicitud de registro de la EAP SUITS
E-LIQUID Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 1}9? alu:ltad: MEREA
SR.L

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

Directora
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.PA. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y

ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncidn, 28 ENE 2005
VISTO:

El expediente caratulado: GIORGIO ARMANI S.P.A. contra MAREA S.R.L. sobre
oposicion al registro de marca “CHEAP SUITS E-LIQUID Y ETIQUETA” clase 35, y;-eeseceseees

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CHEAP SUITS
E-LIQUID Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca GA en la

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

confundibles, B i

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

velando siempre por el interés general. -

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
o de la nh!’ﬂ ¥ a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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 GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada CHEAP SUITS
E-LIQUID Y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma no ocasiona confusién con la
marca base de la oposicién GA en el plano fonético y conceptual, mientras que al realizar el

estudio fonético nos percatamos que existen similitudes, tal como se observa a

CONHNUACION, wwes=-s

CHEAP SUITS G 3

Solicitud Oposicién

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una

marc/;ar,q‘ijE }itﬂiécc a un tercero, especificamente a GIORGIO ARMANI, que ya cuenta con

recgnocimiento por parte del pablico consumidor y asf mismo, que ya se encuentra instalada en

e H’lt‘l‘a‘%dﬂ hace ya| varios afios. Tal y como lo establece la prohibicién marcaria nos encontramos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA SR.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 35.

ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del piblico, cuyo registro u uso por
parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la
dilucién de su fuerza distintiva. En efecto, la reoria de la dilucion ba sido creada para defender la
relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que
coexistan con ésta otras marcas iguales, el priblico consumidor ya no sabrd el origen de los productos’.-

Que, la marca GIORGIO ARMANI c¢s una marca intensamente utilizada, de gran
difusién, que ostenta el cardcter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la
Direccién Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPL En ese sentido, tal como lo expresa el
autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la

finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer la lealtad, buena fe comercial
¥ pm:qgrr los intereses del puiblico consuemidor. Si bien es cierto, el solicitante cuenta con una

entre ambas.

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho

que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene

debidamente protegida en el pais sus marcas, asi como en el extranjero.

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente,
entendida como aquella que es ampliamente conocida por el piblico dentro del sector al que
estin destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como

notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: la antigiiedad en el uso de la

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione

s

ho de Marcas™. Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 35,

de manera destacada, te contexto, la marca o te ha logrado un amplio cimiento

do una identidad distintiva que facilita su

iblico consumidor. Este nivel de conocimiento y
reconocimiento en el mercado nacional confirma su condicién de marca notoria, lo cual le otorga
una proteccién reforzada frente a posibles riesgos de confusién o asociacién con otras
marcas. - -

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalta 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 gufa por la impresién auditiva que le genera la marca. En este
sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
“...cuando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente

de las d!ﬁ'mfgﬂ-*ﬁrﬂ que pm’fdﬂ existir”. Mkmm.a:ﬁﬂnmhumﬂaﬂmw
e =

WMMWM&W De esta manera, si Ia

pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,

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

posible. - e

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

iblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, y nos

da la pautaqueta oposicion sea declarada procedente. e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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

marca. Gl

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No padrd
regisirarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fucrza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese hecho conocido el signo”. i

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 581/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la

sida por currcspondcr asi en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.PA. CONTRA MAREA S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CHEAP SUITS E-LIQUID Y
ETIQUETA, CLASE 35.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GIORGIO ARMANI S.P.A. contra MAREA S.R.L. sobre oposicién al registro de
marca “CHEAP SUITS E-LIQUID Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 1880795
solicitada por MAREA S.R.L. -

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de I farca “CHEAP SUITS
E-LIQUID Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n:’/I 95 solicitada par MAREA
S.R.Lo——

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /?\ / J <3 /

IY1 ALV, UARFZ
Directora

Direccignde Asuntos Marcarios Litigiosos

W
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA
§.A. CONTRA EUCLIDES FERNANDO MALDONADO MEZA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FENIX BUSINESS Y ETIQUETA,
CLASE 36.

Asuncidn, 90 ENE o
VISTO:

El  expediente caratulado: GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES
NACIONAL VIDA S.A. contra EUCLIDES FERNANDO MALDONADO MEZA sobre
oposicién al registro de marca “FENIX BUSINESS Y ETIQUETA” clase 36, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “FENIX
BUSINESS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 36, en base a la marca “FENIX SEGUROS”

clase 36, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. =

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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
exclusivo de la misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gaien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro !{g:‘: que pubda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
alquiera sea la clasg 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 GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA
SA. CONTRA FEUCLIDES FERNANDO MALDONADO MEZA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FENIX BUSINESS Y ETIQUETA,
CLASE 36.

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

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas FENIX BUSINESS Y ETIQUETA
(solicitada) y FENIX SEGUROS (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.

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud “FENIX BUSINESS Y ETIQUETA"
y la oposicion "FENIX SEGUROS', lo que conlleva un alto riesgo de confusion en el piblico
censumidor. Esta confusion 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.

——

Qﬁ\:‘. la proteccién 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 GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA
S.A. CONTRA EUCLIDES FERNANDO MALDONADO MEZA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FENIX BUSINESS Y ETIQUETA,
CLASE 36.

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
FENIX BUSINESS Y ETIQUETA y FENIX SEGUROS cn el mercado afectaria

negativamente la funcién distintiva de la marca oponente.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas,
ademis debemos tener presente que Las marcas en cuestidn tienen por finalidad distingsir
los mismaos servicios de la clase 36, lo que nos da la pauta que la oposicidn sea declarada

procedente. ————-—-—rrmeeeeeeeae R P

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
FENIX BUSINESS Y ETIQUETA y FENIX SEGUROS en el mercado afectarfa negativamente
la funcién distintiva de la marca oponente.—- —

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
asociaciép7confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

o registrable yse halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
{\L"u:!-::r 2de IaL!::,"I 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 GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA
S.A. CONTRA EUCLIDES FERNANDO MALDONADO MEZA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FENIX BUSINESS Y ETIQUETA,
CLASE 36.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 443/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a 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 accién deducida por
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. contra
EUCLIDES FERNANDO MALDONADO MEZA sobre oposicién al registro de
marca “FENIX BUSINESS Y ETIQUETA” clase 36, Expediente n® 2476040 solicitada
por EUCLIDES FERNANDO MALDONADO MEZA.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “FENIX BUSINESS Y
ETIQUETA” clase 36, Expediente n® 2476040 solicitada por 1 CLIDES FERNANDO
MALDONADO MEZA. e :

N
Articulo 3 NOTIFIQUESE por cédula. / | { L /

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA LIFECARE INNOVATIONS
PVT. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FUNGISOME,
CLASE 05.-——----

Asuncién, , o ruc A
L Ll LJ:‘.EI
VISTO:
El expediente caratulado: GUAYAKI S.A. contra LIFECARE INNOVATIONS PVT,
LTD. sobre oposicion al registro de la marca FUNGISOME clase 05, ¥. e
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca FUNGISOME,
solicitada para la clase 05, en base a la marca FUNGIMEG 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. e -

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

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

' Articulo 15%- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quics’ fzsinnt:?ﬂl,xd:mchm, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro-signé que pueda indugir directa o indirectamente 2 confusién o asociacién entre los productos o servicios
gualqulera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

[
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA LIFECARE INNOVATIONS

PVT. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FUNGISOME
CLASE 05.----—--

¥

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. E——
Que, al realizar el andlisi denominaciones _en .
FUNGIMEG debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto,

COmo es en el derecho marcario, si ifici membraciones v cuyo obijeti

advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En esc orden de ideas,

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

menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las

denominaciones, ---- S—

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

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

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

mismo. R s e

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “FUNGIMEG” (registrada) y la
marca “EUNGISOME” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas,

o i

e

/f#Del a}:{!lisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera

_djfg'}r:ntc. y en E’unjuntu dcjm una impresidn muy diferente que aIejz toda posibilidad de que
"IN '|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA LIFECARE INNOVATIONS
PVT. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FUNGISOME,

CLASE 05.

exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

entre las mismas: - Lot

FUNGISOME

Solicitud

FUNGIMEG

Oposicion

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

pugna “FUNGISOME" {sohcltmt:} vs “FUNGIMEG” {npanente} w_t_{;l_tnpﬂ_{aﬂ

Wﬂw Amlmando la marca como un mdo, no

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

confusién. - ==

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 espﬂnt:inca y pre reflexiva pues, ésta r:cmugia aquien

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

entre las mismas. —

ue, de la npntrastmﬂn de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

s diferentes ernm: si en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA LIFECARE INNOVATIONS

PVT. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FUNGISOME,
CLASE 05.

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 “ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wnidad fonética y
grifica™,

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las
denominaciones FUNGISOME (solicitada), y FUNGIMEG (marca base de oposicién), existen
otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al
escrito de contestacion el solicitante manifiesta: “Cabe mencionar que existen numerosas marcas
que contienen la particula "FUNGI", en la clase 05, a nombre de distintos titulares. Y todas ellas se
encuentran coexistiendo pacificamente, simplemente consultando en la base de datos encontramos
las siguientes: FUNGICIDA BENDAZIM 80 WG, Reg. n® 500.204, FUNGIDROP, Reg. n°
491.104, FUNGIVUL, Reg. n®506.642, FUNGITOL, Reg. n®444.618, entre otras”. 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, 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 partes
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA LIFECARE INNOVATIONS
PVT. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FUNGISOME,
CLASE 05.

unes no const impedimento istro de una nuey, ca, siempre que

incluya otros 0s capaces de in I conjunto. a2

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.- -

ue, la marca solicitada redne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como:
y req

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 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 ¢l Dictamen n® 181/25 emitido porla
jefatura de Tercera 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
AKI'S.A. contra LIFECARE INNOVATIONS PVT. LTD. sobre oposicién al
istro de la"{mrca FUNGISOME clase 05, Expediente n° 2242667 solicitada p-:::r
FECP;RE INTDVJ&TIDNS PVT.LTD. wee

'llll
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA LIFECARE INNOVATIONS

PVT. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FUNGISOME,
CLASE 05.

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

marca FUNGISOME clase 05, Expediente n® 2242667 Sﬂllijlﬁdl por LIFECAR.E
INNOVATIONS PVT. LTD. s o ._z’

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

;| Directora
Direccidn de &;ﬂsunms Marcarios Litigiosos

e
=
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC.,, CONTRA GLOBAL
TRADE SERVICES, INC., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FIGURATIVA” CLASE 09.

Asuncidn, 2 0 FMF

A0
il FRErAN

VISTO:

El expediente cararulador HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC., contra
GLOBAL TRADE SERVICES, INC., sobre oposicién al registro de marca “FIGURATIVA”
clase 09 y;

CONSIDERANDO:

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

confundibles. e ettt et

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

velando siempre por el interés general.

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

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

! Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la-misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien lnsinﬁl'ﬁus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrodigno que pueda f?dudr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
quiera sea la clase en} que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC.,, CONTRA GLOBAL
TRADE SERVICES, INC., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FIGURATIVA” CLASE 09.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el 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 “FIGUR ATIVA” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion HP 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 retne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

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

de los_hechos 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 HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC., CONTRA GLOBAL
TRADE SERVICES, INC., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FIGURATIVA” CLASE 09.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro. e i 8

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reprodwccion imitacion, tradwcciin,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tereero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por ¢l eual se
bubiese hecho conocido el signo™ s

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direction considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
cstipuladas 'en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGHLR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC., CONTRA GLOBAL
TRADE SERVICES, INC., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FIGURATIVA” CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 342/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por HP
HEWLETT PACKARD GROUP LLC,, contra GLOBAL TRADE SERVICES, INC.,

sobre oposicién al registro de marca “FIGUR ATIVA” clase 09, Exp:dlcnte n°21110125
solicitada por GLOBAL TRADE SERVICES, INC. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ma,n:a “F[{}UR TIVA” clase
09, Expediente n® 21110125 solicitada por GLOBAL SERVICES, INC., ~=--eeeev

|
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. . | HL L
b

W

ALVARE G{}SUﬂR_EZ
,.«'r Diractﬂra
Direccidn de Asunrtos Marcarias Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROBERTO CANTOLI CONTRA MOCONA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FELICES LAS VACAS Y ETIQUETA”
CLASE 30.

Asuncién, 20
VISTO:

El expediente caratulado: ROBERTO CANTOLI contra MOCONA S.A. sobre
oposicién al registro de marca “FELICES LAS VACAS Y ETIQUETA” clase 30 y;-————e-rrv

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FELICES
LAS VACAS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 30, en base a la marca FELICES LAS
VACAS clase 30, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. -

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

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

velando siempre por el interés general. .

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

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 dela misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra_guien Iesiéqe sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
_otro figno que puu'!}inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios

quiera sea la clasejen 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 ROBERTO CANTOLI CONTRA MOCONA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FELICES LAS VACAS Y ETIQUETA”
CLASE 30.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
cm'rcspund: 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 “FELICES LAS
VACAS” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de oposicion FELICES LAS VACAS se percihe que entre las mismas existen elementos que

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

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

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

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

tEH&B\ 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 ROBERTO CANTOLI CONTRA MOCONA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FELICES LAS VACAS Y ETIQUETA”
CLASE 30.

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

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 falea de

interés en sustentar la oposicidn. —

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

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

irecefon considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROBERTO CANTOLI CONTRA MOCONA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FELICES LAS VACAS Y ETIQUETA”
CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 193/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la
oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ROBERTO CANTOLI contra MOCONA S.A. sobre oposicién al registro de marca
“FELICES LAS VACAS Y ETIQUETA” clase 30, Expediente n® 21105865 solicitada por
MOCONAS.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la md:ca “?ELICE'G LAS
VACAS Y ETIQUETA” clase 30, Expediente n® 21105865 s:;flr:ita:la por MDCONA

S p S
f, .lr \ :Hr

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, — -

| \ Jr
(£ ABG; mﬂ{naﬁmﬁ
\ Directora -
Direccidn de "i_isuntus Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA HASSAN AKKACH SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AL AMBRA Y ETIQUETA, CLASE
03.

Asuncidn, 6 FUE
29 ENE 20%

VISTO:

El expediente caratulado: AVON PRODUCTS, INC., contra HASSAN AKKACH
sobre oposicién al registro de marca “AL AMBRA Y ETIQUETA” clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “AL AMBRA Y
ETIQUETA?, solicitada para la clase 03, en base a la marca “ALHAMBRA” clase 03, por lo que
corresponde  a  esta  Direccion  determinar  si  las  marcas son o no
confundibles.

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

' 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

- ﬁ;ﬁ'ﬁ'lqin\?d:ms 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 AVON PRODUCTS, INC., CONTRA HASSAN AKKACH SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AL AMBRA Y ETIQUETA, CLASE
03.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, al realizar el cotejo entre las marcas AL AMBRA Y ETIQUETA (solicitada) ¥
ALHAMBRA (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 proteccidn marcaria,
viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexistencia. 5

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "AL AMBRA Y ETIQUETA" y la
oposicion "ALHAMBRA'", lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el publico
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 econOMICAMENTE, ——————rmm e e e re e e

Que, la proteccidén de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusion y asociacion indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
i6r, sinu-iho\tnién el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA HASSAN AKKACH SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AL AMBRA Y ETIQUETA, CLASE
03.

AL AMBRA 'Y ETIQUETA y ALHAMBRA en el mercado afectaria negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente. e

Que, en razén de las identidades existentes entre la marea solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 03, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
procedente. s

Que, la proteccién 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
AL AMBRA'Y ETIQUETA y ALHAMBRA en ¢l mercado afectarfa negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente. -

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la 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 "
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.

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

ipuladas 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 AVON PRODUCTS, INC., CONTRA HASSAN AKKACH SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AL AMBRA Y ETIQUETA, CLASE
03.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 214/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.— we

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por AVON
PRODUCTS, INC., contra HASSAN AKKACH sobre oposicion al registro de marca
“AL AMBRA Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n° 2432759 solicitada por HASSAN
AKKACH. - —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de lo/marca “ADl\ AMBRA Y
ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2432759 soHcil:aji?&'r ASSAN A i) (TN
Articulo 3.- NGTIHQ_UESE por cédula. / \I' —

GA SUAREZ

Directora
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. C.ELS.A. CONTRA

COMPAGNIE GERVAIS DANONE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ACTIVIA, CLASE 32.

Asuncién, 7 [ [Nf 2076
VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. C.ELS.A. contra
COMPAGNIE GERVAIS DANONE sobre oposicion al registro de marca "ACTIVIA” clase 32,

}1‘". - .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marea *ACTIVIA” ,
solicitada para la clase 32, sobre la base del registro de la marca ACTIVIT clase 05, por lo que

corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
exclusivo de Jamisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. C.ELS.A. CONTRA
COMPAGNIE GERVAIS DANONE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ACTIVIA, CLASE 32.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna “ACTIVIA” (marca solicitada) y
ACTIVIT (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las
mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético. Esta
Direccion considera que, aunque las mismas compartan letras en comin, en su conjunto son
plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la
solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacifica entre las mismas no sea

pﬂﬁiHc.—-— ................. e st g S o e

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento comiin, también es cierto que
ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningtin momento podrin
acarrear inconvenientes al piiblico interesado puesto que tanto la solicitud como la oposicién
acompafian 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, ademis es importante mencionar que ¢l solicitante en su escrito de contestacién
manifiesta: “M: mandante es titwlar de la marca ACTIVIA tanto en nuestro pais como en el
7 o dicha marca identifica wna amplia oferta de productos en diferentes

. \Si bien es cierto gue mi mandante ba solicitado recientemente la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. C.ELS.A. CONTRA
COMPAGNIE GERVAIS DANONE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ACTIVIA, CLASE 32.

Resolucion D.A.M.L n.

ACTIVIA” para cubrir productos de la dase 32, la marea ya se encuentra registrada en el pats
desde hace muchos afios a nombre de mi representada en la misma clase 32. En la base de datos de
la DINAPI se puede apreciar los siguientes registros de la marca ACTIVIA a nombre de mi
representada en diversas clases, algunas de ellas protegiendo inclusive TODOS los productos de la
clase 327, Tales afirmaciones se comprueban en la etapa probatoria.

Que, conforme a lo manifestado precedentemente es importante mencionar que la marca
ACTIVIA es conocida en el dmbito de licteos, por ende, no podria inducir a confusién o
asociacién con la marca oponente, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca ACTIVIA,

|'|1.1.!.1h;.e";"v.-'ww.au.:ti'fia.{:s ;

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

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

entre las mismas.-- S

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 elemen iferentes, ademads de considerar la exis
coMmunes no constituye un impedimento i va m siempre que esta
incluva otros elemen i I un conjunto. -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en
la prnhxfbwnqcs establecidas en el Art. 2 inc, (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
rse cnmtmrrm los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,

literacidn o thanscripcion total o parcial de signos distintivo idéntivos o similar, notoriamente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. C.ELS.A. CONTRA
COMPAGNIE GERVAIS DANONE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ACTIVIA, CLASE 32.

conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que s apligque el signo, cuando s uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacin con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo” —--m-

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n® 416/2023 de la jefarura de la Primera Sala y no hacer lugar

a la oposicién deducida por corresponder asf en derecho.--- S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.LS.A. contra COMPAGNIE GERVAIS DANONE
sobre oposicién al registro de marca “"ACTIVIA” clase 32, Expcdlcnt: n® 2017285,
solicitada por COMPAGNIE GERVAIS DANONE. e emgenen

solicitud de registro de la

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de LrirnjEps'HE
licitada por COMPAGNIE
| /

marca “ACTIVIA” clase 32, Expediente n® 20172
GERVAIS DANONE. -

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. - [ \ V - —

\ A
M
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
33.

=

Asuncién, 7 [] Fi'F 2078
VISTO:

El expediente caratulado: MAST-JAGERMEISTER SE contra BERNARDOQ
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT sobre oposicion al registro de la marca
WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA clase 33, yu-rr-ermeeeeec-

CONSIDERANDO:

ue, s¢ promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca WINE HOUSE
P P £l

CARRE PAROT Y ETIQUETA, solicitada para la clase 33, en base a la marca

JAGERMEISTER en la clase 33 por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

SON 0 NO CONFUNAIDIES wmem e

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

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

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

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

‘Articulo 15%-El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
i ¥ 4 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

opro 1gr1 q que pueda infucir directa o mdlm:mmenl:e acon Fusmn o asociacidn 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 MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
;& WO

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicicud 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 el andlisis de las denominaciones en pugna WINE HOUSE CARRE
PAROT Y ETIQUETA vs. JAGERMEISTER debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visidn de conjunto, com regla general en el

jerivo es advertr si la

asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones
analizadas se comparten letras en comiin, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser

tenidas en cuenta las coberruras y las denominaciones. -+ -

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

blos de fantasia evocan una idea diferen

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

IMUSTTID), mmmmmnansanms e o o i e mmiin e e A o e b e it e i

ué, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “JAGERMEISTER. " (registrada) y
HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA” (solicitada), y luego de haber

sucesivo de las mismas, gsta Direccién considera que la marca “WINE
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
33.

HOUSE CA PAROT Y ETIQUETA” en su conjunto n ceptible d sar
confision con ls marcs *TAGER M EIS TER - cuesvomssommsarsmimmmses s maremshssmesemioreesasmsen

Del anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

ENETE J5 IMSINAS: ~rrerrrrr st s e e i s i

Wine House l
CARRE PAROT wssdbbianbis )
Solicitud Oposicion

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

pugfia “WINE'HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA” (solicitante) vs “JAGERMEISTER”

( pc;ﬁﬁ_jmr:} po
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
e

uede norar al ichas marcas, por ende, rampoco tendrin

Analizando la marca come un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para

afirmar que existe alglin riesgo de confusiOn. 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 prirm:r
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, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

elementos diferentes entre sf en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad, -

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

nd

T B

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

ue las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada v la marca oponente
P s
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
33. i

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

articulo 2° de la Ley de marcas n 9 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
T RS BT T —

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. e A G i

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 440/25 emitido por la

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asf en
1 T : .

Por tanto,
LA DIEECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MASFJAGERMEISTER SE contra BERNARDO ALEJANDRO SEBASTIAN
NDIOLA PAROT sobre oposicion al registro de la marca WINE HOUSE CARRE
AROT Y ETIQUETA clase 33, Expediente n® 2457217 solicitada por BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT.

f
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
33 -

T
P

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
marca WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA «l

5 ediente n°
STIAN MANDIOLA
PARQOT.--eve- o i e et i . .

2457217 solicitada por BERNARDO ALEJANDRO SE

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. I SRR SOSNE_——

i \ /| Directora
\\H‘ Direccionide Asuntos Marcarios Litigiosos
s Y
L2257\

\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y WO SE HACE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO

ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
35.

i1
[k

Asuncidn, '-t 0 ENE ""25
VISTO:

El expediente caratulado: MAST-JAGERMEISTER SE contra BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT sobre oposicién al registro de la marca
WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA clase 35, Yu-re-wememememeemememmeemrmmreneee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca WINE HOUSE
CARRE PAROT Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca
JAGERMEISTER 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 ]e;.r' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

para distinguir pmducms o servicios. Sin cmbargm se encuentran reguladas en la propia

' Articulo 15"~ El registro de una marca hecho de acuerde con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
35, e

legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones 2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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. —-—mmee

esde una vision de conjunto, como es regla gen

desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser

asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones

analizadas se comparten letras en comin, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser

tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. -

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

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

vocabl evocan una idea dife ente del consumidor, que es otro punto a
tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

MUSMO, e ermrareees it e

Ers

ireccidn consider E
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE

35—

H CARRE PAROT Y TA”, en su conjunto n 5 tible de causar
confusion con la marca “JAGERMEISTER”

Del andlisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera

diferente, y en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una confusién entre dichas marcas, Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

entre las mismas: =--- e

N
h
Wine House l
CARRE PAROT | e—
Solicitud Oposicién

Que;-haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en
pugria “WINE HQUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA” (solicitante) vs “JAGERMEISTER”

- uuncntc} RiN H LIS COIMEFATiAn ICITAS C1 JH! 16} S€ JeCI]l Qe 13 MISIMTA MANErd, COMmO 5S¢
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
35.

uede notar al cotejar dichas mar r ende, tampoco tend ronunciacién semejante.
Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para

afirmar que existe algiin riesgo de confusién.- ver

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

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

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

clementos diferentes entre s en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad, - -

Que, asf 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 con
arreglo a sw vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “venpa
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 uwnidad fonética vy
grifica™, e eeee-

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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
35.

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

Que, la marca solicitada rexine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere comoy;

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

de una marea. i -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debida 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® 444/25 emitido por la

jefatura de Tercera 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
MAST-JAGERMEISTER SE contra BERNARDO ALEJANDRO SEBASTIAN
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAST-JAGERMEISTER SE CONTRA BERNARDO
ALEJANDRO SEBASTIAN MANDIOLA PAROT SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA, CLASE
35. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca WINE HOUSE CARRE PAROT Y ETIQUETA clase 35, Expediente n®
2457216 solicitada por BERNARDO ALEJANDRO- STIA DIOLA

PAROT. Y S 4

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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