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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “EPSA Y ETIQUETA”, CLASE 18, OPOSICION N° 18109274,
INTERPUESTA POR EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A, (EPESA),

Asuncién, 0 b dI'JL er.:aE

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “EPSA Y ETIQUETA”, clase 18,

oposicibn N° 18109274, interpuesta por EMPRESA PARAGUAYA DE
ELECTRIFICACION S.A. (EPESA).

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C., se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses. oo -

Que, en relacién con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la/é-pnsicidn N‘ 18109274,
deducida contra la marca “EPSA Y ETIQUETA”, clase 18, AF'(t‘ri N“ 1393245, solicitada
por EPSA S.A. Fosd \

x |
= _J'r._""l" \ ,r;

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

=== Digectora

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION

A LA MARCA “EPSA S.A. Y ETIQUETA”, CLASE 35, OPOSICION N° 18109275,
INTERPUESTA POR EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. (EPESA).

Asuncion,

06 JuL
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “EPSA S.A. Y ETIQUETA”, clase 35,
oposicion N° 18109275, interpuesta por EMPRESA PARAGUAYA DE
ELECTRIFICACION S.A. (EPESA).

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art, 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.—- .

Que, en relacién con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.~-——— oo =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la oposicién N° 18109275,
deducida contra la marca “EPSA S.A. Y E’I‘IQUETM .:lqse 35, Acta N° 1898247,
solicitada por EPSA S.A.—————-reev /

2

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. . e S -7 A—— i
L\ A A
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I ¢ [“ABG };Arkf{ ALVARENGA SUAREZ
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S Diroggién de ﬁshntus Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “ER PURO LIMPIO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ETIQUETA”,

CLASE 35, OPOSICION N° 2124928, INTERPUESTA POR GONZALO SANCHEZ
MONTERO.-----

Asuncién, | § JUL 7075

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “ER PURO LIMPIO SERVICIO DE

LIMPIEZA Y ETIQUETA”, clase 35, oposicién N° 2124928, interpuesta por
GONZALO SANCHEZ MONTERO.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art,
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses. - e

Que, en relacion con el informe de la Actuaria, en ¢l caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia. o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia d?’ﬁrupom:idn N° 2124928,
deducida contra la marca “ER PURO LIMPIO SF,KV;[CIG DE LIMPIEZA Y
ETIQUETA?, clase 35, Acta N° 2087998, solicitada por FDUARDC!lRAMﬂS ﬁEGD\-’IA.

f '1-__ I ' \ /‘
Articulo 2.- NUHF‘QUESE por cédula. - - : B S e ST

i 1 1 - ; . .J:IH" -

|| ,I(_{ b "4 Hff
". o S |

ABG. L!'mn"‘i ALVARENGA suﬁluaz
\Directora
Direccidn de ﬁ"s._untus Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “ECO-GUARDIAN", CLASE 01, OPOSICION N° 1991871,
INTERPUESTA POR. TECNOMYL S.A.

Asuncidn, 08 i e

VISTO:

El expediente de oposicidn contra la marca “ECO-GUARDIAN?, clase 01, oposicion
N® 1991871, interpuesta por TECNOMYL S.A.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses, oo

Que, en relacién con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia-——mm--emeomremeeeeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la uposicidn N° 2124928,
deducida contra la marca “ECO-GUARDIAN?, clase 01, Acm N:/IBE ZﬂzkaIGMa por
ECO TRADING §.A. '

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION

A LA MARCA “ESOZ”, CLASE 05, OPOSICION N° 1930205, INTERPUESTA POR
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A,

Asuncidn, 0§
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “ESQZ”, clase 05, oposicion N° 1930205,
interpuesta por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art,
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses. .

Que, en relacion con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia. e e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la oposicién N° 1930205,

deducida contra la marca “ESOZ”, clase 05, Acta N° 15‘23,9?4, solicitada por INSUMOS
MEDICOS S.A. (IMEDIC S.A.).

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. -

ALVAREN

Directora

i ._._-‘_/

Direccién de }gsunms Marcarios Litigiosos

i
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “ESOZ", CLASE 05, OPOSICION N°® 1947099, INTERPUESTA POR
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asuncidn, 06 Ju 2078

wti ]

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “ESOZ”, clase 05, oposicion N°® 1947099,
interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.——

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses. R

Que, en relacién con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia. ——

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de Ianﬁ;;i{:iéﬁﬂ“ 1947099,

deducida contra la marca “ESOZ”, clase 05, Acta N° 1923974; #thitada por INSUMOS
MEDICOS S.A. (IMEDIC S.A.). -

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. -

Difgc tora

Direccion de ﬂsurfl;lr:rs Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., NATURAL
INSTANT FOODS S.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BENITA
ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NATURAL” CLASE 30, --rcmemomemmeemac oo o et emaesimm e s e s

Asuncion, 07
VISTO:

El expediente caratulado: ACEITERA GENFERAL DEHEZA S.A., NATURAL
INSTANT FOQODS SA. Y CDN'I"INENTAI; GRAIN COMPANY contra BENITA
ROMERO DE CABRERA sobre oposiciones al registro de marca “NATURAL" clase 30

!I.": -----------------------------------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “NATURAL”,
solicitada para la clase 30, en base a la marca NATURA clase 29, NATURAL INSTANT
FOODS clase 30 y NATURA 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 1:::,'1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marea, se debe considerar que

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

e

velando siempre por el interés general, <o

Pigina 1 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACF LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., NATURAL
INSTANT FOODS $.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BENITA
ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NATURAL” CLASE 30. 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. -

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
opusicion; 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 “NATURA” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de
oposiciones NATURA, NATURAL INSTANT FOODS y NATURA se percibe que entre las

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

T T N — e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del

tipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en

Pigina2de 4



% GOBIERNO pgL | PIRECCION NACIONAL
4 r x
# PARAGUAY | iNreirctoar

Resolucién D.A.M.L n. Q ﬂ 7 0 4

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., NATURAL
INSTANT FOODS 5.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BENITA
ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NATURAL” CLASE 30.

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 ---seeeeeereeas S

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

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

s0liCItada Para s FOGISTIO. —rmwmmrrmmemsmeme e

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

interéds en sustentar las oposiciones.---

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

produgfos o serviik

 los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar

A Pigina 3 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., NATURAL
INSTANT FOODS S.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BENITA
ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NATURAL" CLASE 30. -

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.” 143/2025, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A, NATURAL INSTANT FOODS SA. Y
CONTINENTAL GRAIN COMPANY cohrra BENITA ROMERO DE CABRFRA
sobre oposiciones al registro de marca “NATURAL” clase 30, Expediente n® 2018305
solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA ——eromeee-e R

-

Articulo 2.- RECHAZAR. la solicitud de registro del
Expediente n® 2018305 solicitada por BENITA ROMER

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por céduba, f--eetemmsefemmeasomeme e oo

Pigina 4 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COBRA GOLF INCORPORATED CONTRA LEONARDO
VELAZQUEZ DURE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COBRA
CRIADA Y ETIQUETA” CLASE 25.

Asuncion,

JUL 2006
VISTO:

El expediente caratulado: COBRA GOLF INCORPORATED contra LEONARDO
VELAZQUEZ DURE sobre oposicién al rcg;srm de marca "COBRA CRIADA Y
ETIQUETA” clase 25 y;--eeene- - s e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “COBRA
CRIADA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 25, en base a la marca COBRA clase 25, por lo
que corresponde  a  esta  Direccion  determinar si  las marcas son o no

confundibles. —---—eeeenea- . 5 S

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

velando siempre por el interés general. e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 dela Lé;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 paratel registro de una marca; es decir, dichas

a gjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
j derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registra y al uso de cualquier
otfo sigho que pueda infucir directa o md:r:;tlmr:ntc 1 -:.unfu.ndn o asociacion entre los productos o servicios

Pigina 1 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COBRA GOLF INCORPORATED CONTRA LEONARDO
VELAZQUEZ DURE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COBRA
CRIADA Y ETIQUETA” CLASE 25.

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 puablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realifar 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. it

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “COBR A CRIADA
Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

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

hacen prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. -

Que, resulta evidente la identidad, por tinto 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, ¢l solicitante no contesto el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la

oposicién, Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

i tfrésﬁcﬁl‘

licitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

Pigina 2 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COBRA GOLF INCORPORATED CONTRA LEONARDO
VELAZQUEZ DURE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “COBRA
CRIADA Y ETIQUETA” CLASE 25,

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

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

solicitada para su registro. S e e

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

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. remean

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 reproducciin imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o simdlar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pevtencce 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
confision o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo” e -

Que, porlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Jireccidn considera'que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

y n° 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que

Pigina 3 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COBRA GOLF INCORPORATED CONTRA LEONARDO
VELAZQUEZ DURE SOBRE OPOSICION AL REGlsmﬂ DE LA MARCA “COBRA
CRIADA Y ETIQUETA” CLASE 25,

corresponde confirmar el Dictamen n.* 147/2026, de la Jefarura de la Tercera Sala v hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho,---eemeeeeu- e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
COBRA GOLF INCORPORATED contra LEONARDO VELAZQUEZ DURE
sobre oposicion al registro de marca “COBRA CRIADA Y ETIQUETA” clase 25,
Expediente n” 2504374 solicitada por LEONARDO VELAZQUEZ DURE —-rreeereeeee

‘COBRA ( Oﬁnm
\{Jur LEONARDO

|

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 2504374 Aolicit
VELAZOUEZ DURE iemsosmrsrmmsissensriispisde o

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, - frer{hoeodcec el

Direccion de Afphros Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR RORAJ TRADE LLC., Y AL FAKHAR PERFUMES
AND COMETICS TRADING LLC., CONTRA MAHER MAHMOUND SELMAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F FARIIS PARFUM Y
ETIQUETA” CLASE 39, S—

Asuncion,

07 JuL 200
VISTO:

El expediente caratulado: RORA] TRADE LLC,, Y AL FAKHAR PERFUMES AND
COMETICS TRADING LLC, contra MAHER MAHMOUND SELMAN sobre
oposiciones al registro de marca “F FARIIS PARFUM Y ETIQUETA” clase 39 y;----rrermreemees

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “F FARIIS
PARFUM Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, en base a las marcas F Y ETIQUETA clase
25 y F FARIIS PARFUM clase 39, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las

muarcas son o no confundibles e e

" n 1 - . 1" o .
Que. en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 2 esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

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

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. RORAJ TRADE LLC., Y AL FAKHAR PERFUMES
AND COMETICS TRADING LLC., CONTRA MAHER MAHMOUND SELMAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F FARIIS PARFUM Y
ETIQUETA" CLASE 39, -

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 pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar ¢l andlisis de la solicitud en trdmite y las

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

una marca previstas en la Ley de Marcas, -~ cereemmssm e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacidn solicitada “F FARIIS PARFUM
Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién F Y ETIQUETA y F FARIIS PARFUM se percibe que entre las mismas
existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual v

conceprual. s ot e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la opesicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracidn de su rebeldia, conforme 2 lo establecido en

58 ‘féé‘a CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR RORAJ TRADE LLC., Y AL FAKHAR PERFUMES
AND COMETICS TRADING LLC., CONTRA MAHER MAHMOUND SELMAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F FARIIS PARFUM Y
ETIQUETA” CLASE 39. : ——

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

Procesal - e o i

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 B . e

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

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 las oposiciones. e S

Que, en tal contexto queda com probado 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 transcripeion total o pareial de signos distintive tdénticos o similar, notoriamente

ector pertinente del publico, que pertenece a un tercers, eualesquiera que sean los
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR RORAJ TRADE LLC., Y AL FAKHAR PERFUMES
AND COMETICS TRADING LLC., CONTRA MAHER MAHMOUND SELMAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F FARIIS PARFUM Y
ETIQUETA" CLASE 39. - -

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.* 166/2026, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho. - mrreemesemmes e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
RORAJ TRADELLC., Y AL FAKHAR PERFUMES AND COMETICS TRADING
LLC., contra MAHER MAHMOUND SELMAN sobre oposiciones  al registro de
marca “F FARIIS PARFUM Y ETIQUETA” clase 39, Expediente n® 2434865 solicitada

por MAHER MAHMOUND SELMAN -ecccrromsscormmesseersesesssremsesmemeemssrreeseemmeeees

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca™F F ARFUM

Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n® 24348 g MAHER

MAHMOUND SELMAN, —--eeeeeu ’ s

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ---- e T e
¥
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. RORAJ TRADE LLC., Y AL FAKHAR PERFUMES
AND COMETICS TRADING LLC., CONTRA MAHER MAHMOUND SELMAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F FARIIS PARFUM Y
ETIQUETA” CLASE 03.

Asuncidn, 0 7 JiL Eﬂzﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: RORA] TRADE LLC., Y AL FAKHAR PERFUMES AND
COMETICS TRADING LLC., contra MAHER .MAHMOUND SELMAN sobre
oposiciones al registro de marca “F FARIIS PARFUM Y ETIQUETA” clase 03 yj--—--rmemremeeme-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “F FARIIS
PARFUM Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, en base a las marcas F Y ETIQUETA clase
25 v F FARIIS PARFUM clase 03, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las

marcas son o no confundibles. S ———

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

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

velando siempre por el interés general, «eseeeommomecmeeeeee 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

tro Signo que pueda inducir direcra o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios
1

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

-‘-\.‘
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR RORAJ TRADE LLC., Y AL FAKHAR PERFUMES
AND COMETICS TRADING LLC., CONTRA MAHER MAHMOUND SELMAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F FARIIS PARFUM Y
ETIQUETA” CLASE 03, . .

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

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

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

una marca previstas en la Ley de Marcas. oo S

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacidn solicitada “F FARIIS PARFUM
Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion F Y ETIQUETA y F FARIIS PARFUM se percibe que entre las mismas
existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonérico, visual v

cunccptuz.'l_n .......................... .

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

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

Que, adicionalmente, el solicirante 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 v 69 del CPC, La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ¢jercido su derecho
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR RORAJ TRADE LLC., Y AL FAKHAR PERFUMES
AND COMETICS TRADING LLC., CONTRA MAHER MAHMOUND SELMAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F FARIIS PARFUM Y
ETIQUETA” CLASE 03.

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

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.--- e

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

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

interés en sustentar las OPOsSiCIONEs. —mremm e e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
Yegistrarie como marcds fos signos gue mm:r'm_}-ﬂn wna repmd.r.rm’zin fmtitacton, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticas o similar, notoriamente
conocido en el sector pevtinente del publico, que pertenece a un tevcer, cualesquicra que sean los

produectos g servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso v registro fuesen susceptsbles de causar

¢ de su fuerza distintiva, cealguicra sea la manera o medio por el cual se

signo”.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR RORAJ TRADE LLC., Y AL FAKHAR PERFUMES
AND COMETICS TRADING LLC., CONTRA MAHER MAHMOUND SELMAN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F FARIIS PARFUM Y
ETIQUETA"” CLASE 03. =

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
correspande confirmar el Dictamen n.* 167/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho, -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
RORA] TRADELLC., Y AL FAKHAR PERFUMES AND COMETICS TRADING
LLC., contra MAHER MAHMOUND SELMAN sobre opuosiciones  al registro de
marca *F FARIIS PARFUM Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2434857 solicitada
por MAHER MAHMOUND SELMAN. - oy

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d
Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n' 24
MAHMOUND SELMAN. -+----ceeoeeemeeemeeezmeemrspmsofencemee

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, ol

.... e g et

Directora
suntos Marcarios Li:igiuy.u
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGSTY ETIQUETA, CLASE 03.-----

. Asuncidn, 0 e )
7 JUL 2028
VISTO:
El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra Z CORP SA sobre oposicidn al registro de
la marca BIGS 1Y ETIQUETA clase 03, y. — : =
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca BIGS 1 Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base a la marca BIGGIE EXPRESS en la clase 09 por

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

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

¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la lev re ularoria,
gn P q y reg

velando siempre por el interés T R S -

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

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

T':-\F.l registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusifo de la miyma y a ejercer ante los deganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cangfa quien lesiond sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
gno que pueda’jnducir directa o indirectamente a copfusion o asociacidn entre los productos o servicios
8ra sea la clase eh que figuren, siempre que tengan refacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGS I'Y ETIQUETA, CLASE 03.-----

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos. -----------

ue, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el
q

anilisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimire y el sigrro invocado en la oposicién, -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, e -

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

denomMiNACIiONes, ——e—e—eeercmeeceecrerremesnnnas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGS 1 Y ETIQUETA, CLASE 03—

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

L e P e S e e

P I ———

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “BIGGIE EXPRESS " (registrada) v
la marca “BIGSIYET IQUI"TH’ I::SD]ICIE;]da:I y luego de haber realizado un L'th..]{‘.l sucesivo de las

[

mismas,

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

e T —

.\ e

Solicitud _ Oposicién

.

.“"'.-.- ] L3 H " a -
Que, hatigndo un anilisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

ng\ ‘BIGS 1Y F\HQLI: TA” {suhutantc} vs "BIGGIE EXPRESS” (oponente) por mds que

ini; no se leen de | MANEra, Como & notar al cotejar dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA *"
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGS T Y ETIQUETA, CLASE 03.-—----

marcas, por ende, tampoco tendrin pronunciacién semejante. Analizando la marca como un

todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe aIgl'm riesgc:
de confusién.--------- T PRUR— emmremnee 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 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,----=-remsee-

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

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
Srecuentemente requeridas por e Tribunal supremo ¢5 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 unidad fonctica v

grifica™, - e

Que, las Directrices para el Examen de Marcay de la DINAPI establecen que el andlisis de
los signos distintivos debe efectuarse siempre desde una perspectiva de conjunto, atendiendo a la
impresion global que estos producen en el consumidor medio. En consecuencia, la apreciacién

del riesgo de confusién no debe basarse en un examen fragmentado de los elementos que integran

la mar?ﬂnﬂ tn\i\pcmepcmn integral de sus aspectos visuales, fonéticos y conceptuales,

- Bundamentos de Derecho de Marca._s. . pig. 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGSTY ETIQUETA, CLASE 03.------—

ororgando especial relevancia a aquellos elementos distintivos y dominantes que determinan su

capacidad de identificar un origen empresarial -—----eeeeeae et L PERRER

Asimismo, las Directrices disponen que, en ¢l caso de marcas compuestas o mixtas, el
examen debe recaer sobre el signo considerado en su totalidad, descartando diferencias
insignificantes o perceptibles tinicamente mediante un anilisis minucioso, por cuanto tales

particularidades no alteran la impresion general que el consumidor retiene de la marca. -—--eceeaeeee

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.-———-reeremmmee e SR -

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. - - S T

Que, esta Direccidn considera que la marea solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reiine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro; por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, mrrespund: confirmar el Dictamen n® 369/26 emitido por la

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

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A, CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGS T Y ETIQUETA, CLASE 03,

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE 5.A. contra Z CORP SA sobre oposicion al registro de la marca BIGS 1Y
ETIQUETA clase 03, Expediente n® 2543217 solicitada por Z CORP
¥ » . : . x

-~

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites.de icitud de registro de la
marca BIGS I Y ETIQUETA clase 03, Expediente n%ﬁ*ﬂﬂl “solicitada por ZYCORP  »
SA e -

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. [ ]\ i A/

| a8 m}t
' : , recrora

+ Bireccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGS 1Y ETIQUETA, CLASE 34.-—-----

Asuncion, 0 / JUL 2:25

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE 5.A. contra Z CORP SA sobre oposicidn al registro de
la marca BIGS 1Y ETIQUETA clase 34, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca BIGS 1 Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 34, en base a la marca BIGGIE EXPRESS en la clase 09 por

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

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 interds ge 3 T | eI R A Ao L Feute L et

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

gistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

" Articule™15%-
] i efercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

# derechos. Asimismo concede ¢l derecho a eponerse al registro y al uso de cualquier
dicir direcra o indirectamente a confusién o asociacidn enere los productos o servicios

Pigina 1 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGS 1 Y ETIQUETA, CLASFE 34.-----—

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre SIGOS, woeaneeesas

Que, cabe sefalar que el presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicidn.----

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

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

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

. En ese

orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en
comiln, No €5 Menos cierto que, en su conjunte, deben ser tenidas en cuenta las coberturas vy las

denominaciones. Tt e L e T A T S L ST e

Que, en’el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGS 1 Y ETIQUETA, CLASE 34.-—--—

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

LT T i g e o e e e e i o 5 o v e i e v i e e

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “BIGGIE EXPRESS " (registrada) y
la marca “BIGS 1Y ETIQUETA” (solicitada), y luego de haber realiz

ado un COLejo SUCEsivo de las

r ial

mismas,

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

entre [a5s mismas: sweesmssememmeennsmsnsnsmmiis SRS e

eXpress

Solicitud Oposicion

.

/" Que, hacigndo un anilisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugna,“BIGS [ Y ETIQUETA” (solicitante) vs “BIGGIE EXPRESS” (oponente) por mds que

cotnpartan letras en comian: no s Mismaa Mmanera, Comao se d ar dichas

y,
/ /
/ \/ Pdgina 3de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGS 1Y ETIQUETA, CLASE 34.-—----

marcas, por ¢nde, tampoco tendrin pronunciacién semejante. Analizando la marca como un

todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin riesgo

8 QORI O. emmemmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemeemmsan

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

entre las mismas, -

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

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

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

elementaos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y

grﬁ;ﬁm i e e s e i s e

Que, las Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI establecen que el anilisis de
los signos distintivos debe efectuarse siempre desde una perspectiva de conjunto, atendiendo a la
impresion global que estos producen en el consumidor medio. En consecuencia, la apreciacién

del riesefo de contuysion no debe basarse en un examen fragmentado de los elementos que integran

rca, sino en percepcion int:gral de sus aspectos visuales, fonéticos ¥ ::unceptuales.

dndez Novoa -

undamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGS I Y ETIQUETA, CLASE 34.--------

otorgando especial relevancia a aquellos elementos distintivos y dominantes que determinan su

capacidad de identificar un origen empresarial. okt 5t i e e -

Asimismo, las Directrices disponen que, en el caso de marcas compuestas o mixtas, ¢l
examen debe recaer sobre el signo considerado en su rotalidad, descartando diferencias
insignificantes o perceptibles tnicamente mediante un andlisis minucioso, por cuanto tales

particularidades no alteran la impresion general que el consumidor retiene de la marca. -

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable v 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 v

originalidad. e e e

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

de una marca. - - e S T i ey

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 retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 368/26 emitido por la

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

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA Z CORP SA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGSTY ETIQUETA, CLASE 34.--——-

RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE 5.A. contra Z CORP SA sobre oposicién al registro de la marca BIGS 1 Y

ETIQUETA clase 34, Expediente n® 2543212 soliciada por Z CORP
QA e -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucidn de trimites de la
marca BIGS [ Y ETIQUETA clase 34, Expediente n®
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DEXCO §.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC” CLASE 01.

Asancion, 09 L 2008

VISTO:

El expediente caratulado: DEXCO S.A. contra JK PI.NTUR.AS S.A. sobre oposicidn al
registro de marca “DURATEC” clase 01, y; oo .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicidn contra la solicitud de registro de la marca DURATEC,
solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca DURATEX, clase 19, por lo que

corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.—=---reeeeeo-

-
Que, en uso de las atribuciones otorgadasspor 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 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, s¢ 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 marca, —-——-—--

us derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ducir directa o indirecramente a confusion o asociacion encre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DEXCO §.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC” CLASE 01.

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta ] andlisis de la confundibilidad entre Signos, ----------

Que, cabe sefialar que el presente pronungjamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicidn.---

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo,a la defensa del interés del pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar ¢l 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. e -

Que, en primer lugar, notamos que, la denominacidén solicitada estd compuesta de una
palabra DU/RA/TEC, y la marea registrada DU/RA/TEX, ambas presentan similitudes en su

estructura y composicion, que las vuelven pricticamente idénticas.-—-—--meeemmemeomee

Que entrando 2 examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusién, conforme a
la docrrina imperante, el fin es el de evitar la confusién, tanto es asi que ya no se habla de que las
marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se
pone asi acento en la necesidad de una clara diferenciacidn de las marcas en pugna. En ese sentido

respondemos a la inquisitoria de si cabe 0 no posibilidad de confusién entre las mismas, ------------

Que, el solicitante pretende el registro para productos de la clase 01, especificamente:
“Goma liguida coma impermeabilizante de cemento; composiciones quimicas impermeabilizantes,

masillas y ptras matering de relleno en pasta”. Mientras que el oponente protege productos de la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DEXCO S.A, CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC?” CLASE 01.

para la construccion de carreteras, asfalto, pez y betiin, casas transportables, monumentos de piedra,

chimencas, chapas de fibras aglomeradas”. .

Que, en ese sentido debemos previamente analizar ¢l aspecto ortogrifico de ambas
marcas, y asi tenemos que las mismas se hallan compuestas por siete (7) letras, v que la marca
registrada se halla compuesta de la rafz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marca solicirada
tiene como raiz la silaba DURA, y como desinencia TEC, de las cuales las tinicas variables en su
conjunto son las letras X y C, lo que da una cierta similitud confusionista imposible de evitar. Por
aplicacién de la teoria de 1a preponderancia de las silabas primeras, se puede afirmar que las silabas
iniciales (raiz) idéntica o muy similares constituyen factores determinantes para generar
confusion, por tal, las desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de
evitar la confusién entre las marcas. En el caso estudiado no se verifican ninguna de estas

FaE Tt a [ (e 1T R e e o e ot et k]

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el publico consumidor,
analizando el campo ortogrifico y fonético como asi también la cobertura, notamos que existe

identidad de denominaciones y estrecha relacidn en la cobertura de productos.

Que, debemos colocarnos en el papel del pablico consumidor, a fin de determinar la
confundibilidad o no de las marcas en conflicto; al respecto, esta dependencia administrativa
considera que la denominacion solicitada DURATEC, resulea indudablemente similar a la marca

opanente DURATEX y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonérica,

debido a que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva

que geperan ambas podria causar confusidn en el pablico consumidor. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DEXCO S.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICiON
AL REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC” CLASE 01,

comprador podria caer en confusion pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema
similitud ortogrifica y fonérica, sino que podrian ser comercializadas en los mismos lugares, por
lo que se incrementada la posibilidad de confusién, sumando claramente la falta de un elemento

grifico que evite esta confusién. -

Que, shondando ain mds en el andlisis, ¢l Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido
creada para defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aqueélla implica ¢l
origen de éite. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el piblico consumidor ya no
sabrd el origen de los productos (. )" e

Que, conforme a las Directrices de Examen de Marcas, la diferencia de una tinica letra
final entre DURATEC y DURATEX genera un alto grado de similitud visual y fonética.
Asimismo, aunque los productos pertenezcan a clases diferentes (01 y 19), esto no descarca su -
similitud. Existe una evidente complementariedad directa entre los tmpermeabilizantes de
cemento’ solicitados y el cemento y materiales de construccion’ registrados, al estar destinados al
mismo publico y compartir canales de distribucién. En consccuencia, por el principio de
interdependencia de factores, la alta similirud de los signos sumada a la estrecha vinculacién de
los productos configura de pleno derecho el riesgo de confusion y asociacion prohibido por el art,
2inc. f) dela Ley n° 1294, e r s as s -

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

Direccién copsidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro esfpuladas en la\Ley 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
_‘_,-.r"_ _.

* OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina, 2012,
fva. Ed/Pag, 458
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DEXCO §.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC” CLASE 01.

corresponde revocar el Dictamen n.” 314/2026, de la Jefatura de la Primera Sala v hacer lugar a la

opasicion 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
DEXCO 5.A. contra JK PINTURAS S.A.  sobre oposicién al registro de marca

“DURATEC" clase 01, Expediente n® 2499787, solicitada po PINTURAS
A e T -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de l¢'mé " clase 01,
Expediente n® 2499797, solicitada por JK PINTURAS §lA frrrreerereeprececmmsmaceataemacencnees

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. Y S b
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DEXCO S.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC” CLASE 17,

Asuncion, -
07 JUL 206
VISTO:
El expediente caratulado: DEXCO S.A. contra JK PINTURAS S.A. sobre oposicién al
registro de marca “DURATEC” clase 17, y;
CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca DURATEC,
solicitada para la clase 17, en base al registro de la marca DURATEX, clase 19, por lo que

curr:spund: detcnﬂinar si las marcas son o no cunﬁmdiblci.----

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. «----eemmreeenee- - -

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 ¢l derecho a constituir una marca, —--—--
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos, --------

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en el

anlisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trdmite y ¢l signo invocado en la oposicién.----

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

marca previstas cn la Ley de Marcas.-—--eereeee

Que, en primer lugar, notamos que, la denominacién solicitada estd compuesta de una
palabra DU/RA/TEC, y la marca registrada DU/RA/TEX, ambas presentan similitudes en su

estructura y composicion, que las vuelven pricticamente idénticas. .

Que entrando 2 examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusion, conforme a
la doctrina imperante, ¢l fin es el de evitar la confusién, tanto es asf que ya no se habla de que las
marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se
pone asi acento en la necesidad de una clara diferenciacion de las marcas en pugna. En ese sentido

res pnndcrnas a la inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusidn entre las mismas. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DEXCO S.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC” CLASE 17.

para la construccion de carreteras, asfalto, pez y bettin, casas transportables, monumentos de piedra,
chimeneas, chapas de fibras aglomeradas”. . -

Que, en ese sentido debemos previamente analizar el aspecto ortogrdfico de ambas
marcas, v asi tenemos que las mismas se hallan compuestas por sicte (7) letras, y que la marca
registrada se halla compuesta de la raiz DURA, v desinencia TEX, en tanto, la marca solicitada
ticne como raiz la silaba DURA, y como desinencia TEC, de las cuales las tinicas variables en su
conjunto son las letras X y C, lo que da una cierta similitud confusionista imposible de evitar. Por
aplicacién de la teoria de la preponderancia de las silabas primeras, se puede afirmar que las silabas
iniciales (rafz) idéntica o muy similares constituyen factores determinantes para generar
confusidn, por tal, las desinencias (rerminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de
evitar la confusién entre las marcas. En el caso estudiado no se verifican ninguna de estas

condiciones, -———--—cmceemm e -

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el publico consumidor,
analizando el campo ortogrifico y fonético como asi también la cobertura, notamos que existe

identidad de denominaciones y estrecha relacin en la cobertura de productos.

Que, debemos colocarnos en el papel del piiblico consumidor, a fin de determinar la
confundibilidad o no de las marcas en conflicto; al respecto, esta dependencia administrativa

considera que la denominacidn solicitada DUR ATEC, resulta indudablemente similar a la marca

oponente DUR
debida.

quegeneran ambas pod

X ¥ que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonéica,

que al pront

ciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresién auditiva

2 causar confusidn en el piiblico consumidor.

Jue, 1 este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusién en la mente del
fndsj la solicitante registrar la marca “DURATEC". En rtal sentido, el
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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AL REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC” CLASE 17.

comprador podria caer en confusién pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema
similitud orrogrifica y fonética, sino que podrian ser comercializadas en los mismos lugares, por

lo que se incrementada la posibilidad de confusién, sumando claramente la falta de un elemento

grifico que evite esta confusion. «e-ee-eeeme .

Que, ahondando ain mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teorda de la dilucion ha sidoe
creada para defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aguella implica el
origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otvas marcas iguales, el priblico consumidor ya no

sabrd el origen de los productos (...)."* R

Que, conforme a las Directrices para el Examen de:Marcas en Paraguay, el hecho de que
los productos solicitados pertenezcan a la Clase 17 y los de la oponente a la Clase 19 no es un
obstdculo para considerarlos similares, dado que la Clasificacién de Niza tiene fines puramente
administrativos. Al realizar el andlisis comparativo, se advierte una evidente vinculacién y
complementariedad técnica entre ambos; la ‘goma liguida como sellantes impermeabilizante’ es
un producto destinado a aplicarse directamente sobre los ‘materiales de construccion, cementa,
tuberias y mortero” para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad. Ademds, ambos
productos comparten los mismos canales de distribucién (ferreterias y tiendas de materiales de
construccién) y se dirigen al mismo publico consumidor (profesionales de la construccion y
publico en general). En consecuencia, existe una alta similitud comercial entre los productos en

pugna, lo que

asociacidn previsto en el

do a la semejanza de los signos, configura el riesgo de confusién y de
iculo 2, inciso f) de la Ley n® 1294.

 OTAMENDIorge. DERECHO OE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012.
Bya. Ed[Pag. 458,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR DEXCO S.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC” CLASE 17.-

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley 1,294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que corresponde
revocar el Dictamen n.* 315/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la opesicién

deducida por corresponder asi en derecho.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
DEXCO S.A. contra JK PINTURAS S.A. sobre oposicién al registro de marca

“DURATEC™ clase 17, Expediente n" 2499793, solicitada por JK PINTURAS
Sl et e e meeeepnnnn

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora

Directidn de\Asuntos Marcarios Litigiosos

-~

S
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAIDOS S.A. CONTRA BANCO BRANDESCO S/A SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
36.

Asuncidn, I R
07 JUL 206
VISTO:
El expediente caratulado: RAIDOS §.A. contra BRANDESCO S/A sobre oposicién al
registro de marca “BRANDESCO Y ETIQUETA” clase 36, yjme-rsremeemsemememreemre e
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BRANDESCO
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 36, en base a solicitada con anterioridad BRANDESCO,
en la clase 36, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.-- - y

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

' Articulo 15°.« El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
¥y a ejercer ante los drganos ju.ris.d.iccjon::]es las acciones y medidas que correspondan
us derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
ducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos, --------—

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

*
andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trdmite y el signo invocado en la oposicién. ----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e e et i

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente andlisis de la coexistencia o no entre “BRANDESCO Y
ETIQUETA™ (marca extranjera solicitada en clase 36) y “BRANDESCO”, (solicitada con

anterioridad clase 35).-- S — _—

Que, conforme a la documentacién aportada durante la etapa probatoria, se ha
corroborado que la solicitud de registro cuenta con registros concedidos en el extranjero,

circunstancia que constituye un antecedente relevante y un elemento de valoracién dentro del
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Que, ¢n dicho contexto, corresponde destacar que la Repuiblica del Paraguay es Estado

Parte del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, instrumento

internacional que integra el ordenamiento juridico nacional y cuyos principios resultan
™ "

plenamente aplicables al caso de autos. En tal sentido, el articulo 6 bis del citado Convenio

dispone que los Estados miembros se comprometen, ya sea de oficio o a_instancia de parte, a
denegar o invalidar el registro y a prohibi de una marca que i reproduccidn

cuando esta tldm

Que, la proteccion conferida por el articulo 6 bis del Convenio de Paris constituye una
excepeion al principio de territorialidad propio del derecho marcario, en atencién a que rutela
aquellas marcas cuyo elevado grado de conocimiento y difusién trasciende las fronteras del pais
de origen, evitando que terceros se apropien o intenten registrar signos idénticos o semejantes con
el propdsito de aprovechar indebidamente el prestigio, la reputacion y el valor comercial
construides por su legitimo titular. En consecuencia, el reconocimiento de una marca notoria
responde no solamente a la proteccién de los derechos del titular, sino también a la necesidad de
preservar la transparencia del mercado, la lealtad comercial y el derecho del consumidor a

identificar correctamente ¢l origen empresarial de los servicios que le son ofrecidos.------—----ceeeees

Que, en igual sentido, la doctrina especializada ha sostenido reiteradamente que ¢l

confundibilidad debe realizarse con un mayor rigor cuando la marca invocada posee
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riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor,”

Que, dicho criterio doctrinario encuentra sustento en uno de los principios
fundamentales del derecho marcario, segtin el cual resulta altamente improbable que la eleccién
de un signo idéntico o sustancialmente semejante a una marca de amplia difusion responda a una
mera coincidencia fortuita. Por el contrario, la adopcién de un signo con tales caracteristicas
constituye un indicio objetivo de la intencidn de beneficiarse del poder distintivo, prestigio o
reputacion adquiridos por la marca preexistente, circunstancia que incrementa el riesgo de

asociacién o confusidn en la mente del consumidor medio, ===

Que, asi las cosas, tal como acontece en el caso de autos, notamos que la solicitud de
registro es una marca utilizada, de gran difusién o goza del cardcrer de notoria, el criterio que se
aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del
prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del publico

consumidor®, --- B R R e

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n © 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. =
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAIDOS S.A. CONTRA BANCO BRANDESCO S/A SOBRE

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

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

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

de UNA MANCA, ~eeremmrmmessmessnemisasncsmmmerirannsasmsannns ==

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada redne los elementos
diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 05/26 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y NO HACER LUGAR a la accidn
deducida por RAIDOS §S.A. contra BRANDESCO S/A sobre oposicién al registro de

marca “BRANDESCO Y ETIQUETA” clase 36, Expcdn:nh: n/21£6133 solicitada por
BRANDESCO SIA ~siiciicsiciinisiivmsimemsimrrmrsremrmeesermageifoersssmsommpmekemsesssmmss

Articulo 2.- DISPONER la prosccucion de trimdres d o
marca “BRANDESCO Y ETIQUETA” clase 3¢, E 466133, solicitada por
BRANDESCO §/. - i

Articulo 3. NOTIFICAR por cédul. -

ALVARENGA SUAREZ
Directora

W
L\

s Direceitn dd Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAIDOS S.A. CONTRA BANCO BRANDESCO S/A SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
35.

 Asuncién, 07 JuL 7008
VISTO:

El expediente caratulado: RAIDOS S.A. contra BRANDESCO §/A sobre oposicién al
registro de marca “BRANDESCO Y ETIQUETA” clase 35, yje--wmwereeremeemmremmrscnnanas e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitut de registro de la marca “BRANDESCO
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a solicitada con anterioridad BRANDESCO,
en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. i -

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

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

velando siempre por el interés general. e S S

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

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el megistro 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 isa v a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gufen lesione $ys derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

o .. - .
ual uf?.‘r,g sea la clase en que ﬁguren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
| ‘
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAIDOS S.A. CONTRA BANCO BRANDESCO S/A SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
35. i

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos. -

L
Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en el

anilisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trdmite y el signo invocado en la oposicién.-—

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente andlisis de la coexistencia o no entre “BRANDESCO Y
ETIQUETA”® (marca extranjera solicitada en clase 36) y “BRANDESCO™, (solicitada con

anterioridad clase 35). B ——

Que, contorme a la documentacién aportada durante la etapa probatoria, se ha
corroborado que la solicitud de registro cuenta cop registros concedidos en el extranjero,
circunstancia que constituye un antecedente relevante y un elemento de valoracién dentro del
presente anilisis, en tanto evidencia que el signo ha obtenido proteccidn en otras jurisdicciones y

puede se

r de fundamento para que su titular pretenda la proteccién registral en el pais, de

conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPR.D-CEDEN;I'E Y SE HACE A LA ACCION
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35.

Que, en dicho contexto, corresponde destacar que la Repiblica del Paraguay es Estado
Parte del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, instrumento
internacional que integra el ordenamiento juridico nacional y cuyos principios resultan
plenamente aplicables al caso de autos. En ral sentido, el articulo 6 bis del citado Convenio

dispone que los Estados miembros se comprometen, ya sea de oficio o 2 instancia de parte, a

dcn:gar o invalidar el registro y a ibi uso de una mare it la reproduccidn

imitacidn o traduccién de otra marca susceptible dé generar confusién, cuando esta tiltima sea

Que, la proteccién conferida por el articulo 6 bis del Convenio de Paris constituye una
excepeion al principio de territorialidad propio del derecho marcario, en atencién a que tutela
aquellas marcas cuyo elevado grado de conocimiento y difusién trasciende las fronteras del pais
de origen, evitando que terceros se apropien o intenten registrar signos idénticos o semejantes con
el propésito de aprovechar indebidamente el prestigio, la reputacién y el valor comercial
construidos por su legitimo titular. En consecuencia, el reconocimiento de una marca notoria
responde no solamente a la proteccién de los derechos del titular, sino también a la necesidad de
preservar la transparencia del mercado, la lealtad comercial y el derecho del consumidor a

identificar correctamente el origen empresarial de los servicios que le son ofrecidos.-—---—--rr-—e--- -

Que, en igual sentido, la doctrina especializada ha sostenido reiteradamente que el

examen de confundibilidad debe realizarse con yn mayor rigor cuando la marca invocada posee

o grado de¢ conocimiento en el mercado. Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa en

r.‘l.‘)SS:rba de
utllizada, de gran di,

arcas que: "Cuando la marea base del rechazo es una marca intensamente

sion o goza del cavdcter de notoria, el criterio gue se aplica en el corejo es
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAIDOS S.A. CONTRA BANCO BRANDESCO S/A SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
3%

riguroso o mas estricto, con la finalidad de evitar el aprivechamiento del prestigio ajeno, hacer valer

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del priblico consumidor, "~

Que, dicho criterio doctrinario encuentra sustento en uno de los principios
fundamentales del derecho marcario, segiin el cual resulta altamente improbable que la eleccion
de un signo idéntico o sustancialmente semejante a una marca de amplia difusién responda a una
mera coincidencia forruita. Por el contrario, la adopcidn de un signo con rales caracterfsticas
constituye un indicio objetivo de la intencidn de beneficiarse del poder distintive, prestigio o

reputacion adquiridos por la marca preexistente, circunstancia que incrementa el riesgo de

asociacion o confusion en la mente del cc:n_f.umid?r Medio, e s ermnaaaa

Que, asf las cosas, tal como acontece en el gaso de auros, notamos que la solicitud de
registro es una marca utilizada, de gran difusion o goza del cardcrer de notoria, el criterio que se
aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del

prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del publico

Ly 3
consumidor”, e ———

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
-

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

articulo 2° de la Ley de marcas n © 1.294/98, v que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.------ecemeee.
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35.

r
.

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 N2 Marca, =seeessessemeese e

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada retine los elementos
diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 04/26 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la 6posicidn deducida por corresponder asi en

derecho. —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y NO HACER LUGAR i la accién

deducida por RAIDOS §.A. contra BRANDESCO S/A sobre opesicitiral registro de
marca “BRANDESCO Y ETIQUETA” clase 35, Exp-ﬁd:r:nm ,F/:'?.Tgﬁll? soligitada por
BRANDESCO §/A. —— S

B R L T T rer——

.l'

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdfmites d¢ la solicitud de regisgro de la
marca “BRANDESCO Y ETIQUETA” clase- 35, Expedichte n° 2465127
BRANDESCO §/.--rerrremeree- - e SV

Articulo 3.-  NOTIFICAR por cc’dullz-’.x"i ' l‘ s

Directora
e Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina § de 5



GOBIERNOpgr | PIRECCION NACIONAL
(} PARAGUAY | Nriscron

A

Resolucién D.A.M;L'ig,“!' [i J ﬁ f’g 1 4

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
36.

. Asuncién, 07 UL 2008

VISTO:
El expediente caratulado: BRANDESCO S/A contra RAIDOS S.A. sobre oposicidn al
registro de marca “BRANDESCO Y ETIQUETA” clase 36, v; .
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicimd de registro de la marca “BRANDESCO
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 36, en |::|r‘.1.5f.t 4 la marca extranjera BRANDESCO, en la
clase 36, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles.———merrmeeemm

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. - g

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
#

fopitra quien lesione stis derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ofro signovgue pucda inHucir directa o indircctamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA I‘R{}CEi'lENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO 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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre SIENOS, ~-=reeeeee

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trdmire y el signo invocado en la oposicion.--—
e

Que, en ese orden de ideas, v attndjrndt.lrﬁ la detensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la

L] i = - . =
oposicion; y determinar si la misma se encuadra den'tro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcag —--—eemo- R

Que, corr::spcrndt a csta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente andlisis de la coexistencia o no entre “BRANDESCO Y
ETIQUETA” (solicitada en clase 35) y “BRANDESCO?, (con registro ¢n el extranjero clase
3 PO e

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusién existente entre los
signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de

forma tva y no simultinea y, el resultado que arroje la visidn en conjunto es ¢l criterio que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
36.

BRANDESCO (oposicién)

Que, de esta comparacién en los mnpnr-;irwgﬁ'ﬁm y fonético entre la solicitante y la
marca oponente, se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita se reproduce en todas
las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica
secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ‘ello se suma el hecho de que la marca

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

lo cual podria generar confusién en el piiblico consumidor, - ereee -

Que, la identidad exacta entre el signo solicitado y el signo extranjero hace altamente
inverosimil que se trate de una creacién coincidente y fortuita, lo cual constituye un facror
objetivo de mala fe. La Ley n® 1294 en su arriculo 2, inciso i), prohibe registrar signos solicitados

por quien no tenga legitimo interés o "por quien conocia o debiera conocer que el signo

pertenecia 4 Un tercero” , --———---cecoeeeee e = P

En ese sentido, tanto la jurisprudencia y 1a-doctrina sobre la materia, han establecido
que las marcas deben ser distinguibles, condicion esencial para la registrabilidad de un signo es

que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, --eeeeeseememeeecens

Que, por otra parte, el oponente manifiesta’ que su marca, es una marca registrada

previamente en el extranjero y que la misma adetnds de contar registros concedidos en diversos

S ————

Pigina 3de 6




GOBIERNOQ pgyr | PIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | DerhORIEDAD

Resolucion DAMLn.° (] [ [] 7 1 4

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
36.

lo permite, bien a instancia del interesado, a rebusar o invalidar ol registro y a probibir el uso de
una marca de fdbrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la antoridad com petente del pais del registro o del
wio estimare ser alli notoriamente conocida conto :zerzd-:r ya marca de una persona gue pueda

beneficiarse del presente Convenio y utilizada para p:rwfmrm idénticos o similares (..,)" ~—seeereern

Que, ahondando aiin mds en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: * Las Hamadas marcas notorias .../..

territorialidad) y con respecto a pma’urmr o servicios no pmr:g:dm por su registro y con los cuales no
haya relactin (excepeion al principio de especialidad)?

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacion a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
wtilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, ol criterin gue se aplica en el cotefo e
Lguroso o mds citricio, con la finalidad de evitar él aprovechamiento del prestigio ajens, hacer valer

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir. i ¥ R s s

En conclusion, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un
clemento novedoso y distintivo que permita la  diferenciacién de otros comerciantes y/o

prestadores de servicios relacionados al rubro. Ademds, encontrindose registrada una marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
36.

idéntica a la solicitud presentada en la misma clase, esta Direccion es de la tesitura que no es

posible autorizar su registro en estas condiciones.

4 N 'I
Que, asi las cosas, tal como acontece en ¢l caso de autos, cuando la marca base de la
objecién es una marca intensamente utilizada, de‘gran difusién o goza del cardcrer de notoria, el
criterio que se aplica en el cotejo es riguroso © mis estricto, con la finalidad de evirar ¢l

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

intereses del publico consumidor®, —oeeeeeeeeceee el

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

novedad, especialidad y originalidad, requisitos iri'dispmsal;-les para el registro de una marca, -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
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 1:.|ue la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o simélar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertertece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su'wso y registro fuesen susceptibles de causar

confrsrdi o @k riesgo deégsociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

“Dierecholde Marcas”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, 8va. Fd. Pg. 245,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
36,

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

bubiese becho conocido el signo”. s i i

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 07/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho, eseeemesacenoereee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedentes v hacer lugar a las acciones deducidas por
BRANDESCO S/A contra RAIDOS S.A. sobre oposicién al registro de marca
“BRANDESCO Y ETIQUETA” cias:: 36, Expediente n® 2498847 Itcrtada por
RAIDOS S.A. --

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de.l regist
ETIQUETA” clase 36, Expediente n® 2448847 solici e -y

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

Direccion de ASuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
35. -

A i i . !
‘[STD.,

El mrpndiente caratulado: BRANDESCO 5/A contra RAIDOS S.A. sobre oposicidn al
registro de marca “BRANDESCO Y ETIQUETA” clase 35, v;

cumsmmhp#nﬂ;

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca *“BRANDESCO
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera BRANDESCO, en la
clase 35, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles. . [

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

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

velando siempre por el interés general. = e

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

Iegislad:idn marcaria, ciertas restricciones pam‘p!_rcgjs‘tm de una marca; es decir, dichas
"
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
35.

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOS, ----nreneen

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicion,-—

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

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

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

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con ¢l consecuente andlisis de la coexistencia o no entre “BRANDESCO Y
ETIQUETA™ (solicitada en clase 35) y "BRANDESCO”, (con registro en el extranjero clase

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusién existente entre los
signos marcarios es que sean analizados en forma conjunra, sin artificiales desmembraciones, de

forma sucesiva v no simultinea y, el resultado qﬁe arroje la vision en conjunto es el criterio que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
35.

BRANDESCO (oposicién)

Que, de esta comparacién en los campos nﬁogriﬁca v fonético entre la solicitante yla
marca oponente, se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita se reproduce en todas
las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras v en idéntica
secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma ¢l hecho de que la marca
solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior,

lo cual podria generar confusién en el pablico consumidor, e

Que, la idenridad exacra entre el signo sdlicitado y el signo extranjero hace altamente

L3
inverosimil que se trate de una creacion coinddente y fortuita, lo cual constituye un factor
objetivo de mala fe. La Ley n® 1294 en su articulo 2, inciso i), prohibe registrar signos solicitados

por quien no tenga legitimo interés o "por quizn conocia o debiera conocer que el signo

pertenecia a un tercero” - e S e e e S R

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

-
que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. «eseseeessreeeees -

Que, por otra parte, ¢l oponente manifiesta que su marca, es una marca registrada
previamente en el extranjero y que la misma ademds de contar registros concedidos en diversos

paises, es uaa-marca notoria y como tal debe ser protegida y priorizada en relacién a la marea

!
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
35.

lo permite, bien a instancia del interesado, a rebusar o invalidar el registro y a probibir el uso de
wna marca de fibrica o de comercio que constituva la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la astoridad competente del pais del registro o del
use estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda

beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (..)", -—--mvememems

Que, ahondando aiin mds en el anilisis respecto 4 las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Mddica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas"_. dice: “Las llamadas mareas notorias .../...

mm&dﬂj ¥ ton respecto a pmdm'r.::_r 0 SEFVICios no pmﬁfgm’a.r por iu registro y con !ﬂ; cuales no

haya relacion (excepcidn al principio de especialidad)’

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacion a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo e
Liguroso o mds estricio, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del priblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir. = ze

En conclusidn, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita a diferenciacién  de otros comerciantes y/o

prestadores de servicios relacionados al rubro. Ademds, encontrindose registrada una marca

o 1
Vil L9 -
* BERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” - Carinelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193.
“DERECHY DE hlhlﬂﬁﬂﬁ“ — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
35.

§

idéntica a la solicitud presentada en la misma clase, esta Direccion es de la tesitura que no es

posible autorizar su registro en estas condiciones.

1

Que, asi las cosas, tal como acontece en ¢l caso de autos, cuando la marca base de la
objecion es una marca intensamente utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el
criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar ¢l

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial v proteger los

intereses del publico consumidor”. t TP —

Que, resulta evidente la identidad, por tantb 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, tﬁ?ﬁ-Dir&ccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal pmhibitiva de registro estipulada en el inciso “i"
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 Die Marcas. ----—-s-escsemaee e crmermrreemsmrmemssmsessensasssass

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 SIEROs que famm:{:.l.—m‘ ena mpmdum’dn fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el » pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cnalesquiera gue sean los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR BANCO BRANDESCO S/A CONTRA RAIDOS S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDESCO Y ETIQUETA, CLASE
35.

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

hacbiese hecho conocido el signo” —-e-eeeemeceeceecenes oy

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 llos requisitos para su registro, por lo que *
corresponde confirmar el Dictamen n.” 06/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.- —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
BRANDESCO S/A contra RAIDOS $.A. sobre oposicion al registro de marca

“BRANDESCO Y ETIQUETA” clase 35, Expediente %&Mulicitada por
RAIDOS S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registré dd la marca “BRANDESCO Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2448846 i s DTS

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, [t oo M

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 38. -

| Asuncién, 1 7 I 2026
VISTO:

¥ '

El expediente caratulado: DC COMIES, A GENERAL PARTNERSHIP

ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK

contra TALISMAN $.A. sobre oposicién al registro de la marca SUPER 7 Y ETIQUETA, clase
B ; rmmrmmanmanean

CONSIDERANDO:

Que, se promueve opasicién contra la solicitud ‘de registro de la marca “SUPER 7 Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 38, en base a la marca de MARCA FIGURATIVA clase 14,

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

confundibles.---- . i A A Ay e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lt‘}’] 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 interds Etneml, : S s S

qualquikra sea la clase £n que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7Y
ETIQUETA, CLASBE 3B, mrorsmanmmiiaasmsaamrrrms s emer e ae s s s s -

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

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

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.-meemesmsssss s

Que, a los efectos de una mejor apreciacién se cotejan la solicitud v la oposicién en

CUESTIOL — e e e e e e

Oposicidn Solicitud

N\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 38,

Que, al realizar ¢l cotejo entre las marcas SUPER 7 Y ETIQUETA (solicitada) y
MARCA FIGURATIVA (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el anilisis comparativo puede atender a los
clementos 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. s 2
Que, aunque las marcas tengan diferencias (como el color verde en lugar de rojo/amarillo, °
o ¢l texto "SUPER 7" en lugar de una *S"), las directrices establecen que la similitud visual puede )
producirse si el disefio general, las proporciones y la eleccion del conjunto hacen que los
signos tengan un aspecto similar. Al comparar signos mixtos (que combinan elementos
figurativos y denominativos), es posible encontrar similitud visual incluso si sus elementos
denominativos son diferentes, si coinciden en el estilo, estructura y disefio del conjunto. El
escudo pentagonal es un elemento figurativo dominante y caracteristico que impacta vi:-ualmente‘_

de inmediato, S A P ——

Que, si bien el solicitante invoca la existencia de un derecho adquirido, corresponde
seflalar que los registros nros. 540371 y 537749 amparan marcas de caricter denominativo. En

consecuencia, dichos antecedentes no resultan pertinentes para el andlisis de la presente oposicién

¥, por tanto, no pueden ser considerados a tales efectos. -

Que, el’¢scudo de Superman es un icono reconocido mundialmente, La legislacion
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 38.---—caeecmncoemecocneoecceeccaa -

distintivo notoriamente conocido pertencciente a un tercero, ambos signos exhiben un
notorio aire de familia debido a la identidad visual, tanto de la solicitud "SUPER 7 Y
ETIQUETA" y la oposicion "MARCA FIGURATIVA", lo que conlleva un alto riesgo de

confusion en el piiblico consumidor.---—--- s i b L i :

Que, el uso de una estructura tan emblemdtica como la de Superman para albergar la
palabra "SUPER 7" sugiere una intencién de evocar la marca original. Las directrices prohiben el
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucién de su fuerza distintiva. El uso
no autorizado de una marca que evoque a un signo notorio puede debilitar su capacidad para
indicar una procedencia empresarial dnica (dilucidn) o permitir que un tercero se aproveche

indebidamente del prestigio o valor comercial ya construido por la marea original.-----ceeeeeeeeen

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signas gue constitwyan wna rrpmdmrfo’n o Imitaciin de un signe notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suusoy
registro fuesen susceptibles de causar confusion, riesgo de asociacion, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccion se aplicard a bienes

0 servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexidn con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus INTereses, -«--—ceesseemes e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7Y
ETIQUETA, CLASE 38. -

SUPER 7 Y ETIQUETA y MARCA FIGURATIVA en el mercado afectaria negativamente la
funcién distintiva de la marca oponente.— —

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

corresponde confirmar el Dictamen n.* 119/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.- R .

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por DC
ENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND EXISTING
WS OF THE STATE DF NEW YORK contra T:\LISME.N 8. P.

46 solicitada por TALISMAN S.A. b b emrere
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA A SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 38, S

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regisfro de/ la\ marca SUPER 7 Y
ETIQUETA, clase 38, Expediente n* 2422796 solici

Articulo 3- NOTIFIQUESE por cédula, — -\t LT | A
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 4l1.. s

Asuncion, 07 JUL 208
VISTO:
El expediente caratulado: DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP

ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK

contra TALISMAN §.A. sobre oposicién al registro de la marca SUPER 7 Y ETIQUETA, clase
4l,y; - e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “SUPER 7 Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 41, en base a la marca de MARCA FIGURATIVA clase 14,
por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si Jas marcas son o no

confundibles.———reeemereen e s S e

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

velando siempre por el interés general. -

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION -
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7Y
ETIQUETA, CLASE 41.. e -

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.—-—eememsmmcmecccac e S

Que, a los efectos de una mejor apreciacion se cotejan la solicitud y la oposicién en

CUESHON: mmmmmmmen s smmns E N N P L L), RIS TR P L il b b b b i

Solicitud
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 41.. -

Que, al realizar ¢l cotejo entre las marcas SUPER 7 Y ETIQUETA (solicitada) y
MARCA FIGURATIVA (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa 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 proteccion

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia - e =

Que, aunque las marcas tengan diferencias (como el color verde en lugar de rojo/amarillo,
o el texto "SUPER 7" en lugar de una "S"), las directrices establecen que la similicud visual puede
producirse si el disefio general, las proporciones y la eleccidn del conjunto hacen que los
signos tengan un aspecto similar. Al comparar signos mixtos (que combinan elementos
figurativos y denominativos), es posible encontrar similitud visual incluso si sus elementos
denominativos son diferentes, si coinciden en el estilo, estructura y disefio del conjunto. El
escudo pentagonal es un elemento figurativo dominante y caracteristico que impacta visualmente

T T L R — S —

Que, si bien el solicitante invoca la existencia de un derecho adquirido, corresponde
sefialar que los registros nros. 540371 y 537749 amparan marcas de cardcter denominativo. En

consecuencia, dichos antecedentes no resultan pertinentes para el andlisis de la presente oposicidn
P !

Tho pﬁé’:ten ser considerados a tales efectos, -

\

Que, el escu
aguaya (Ley 1294,
produccion, imi

de Superman es un icono reconocido mundialmente. La Icgisiacic':-n

1

t. 2 inc. g) prohibe expresamente registrar signos que constituyan una

6n, traduccién o transcripcion total o parcial de un signo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 41., S—

distintivo notoriamente conocido perteneciente a un tercero, ambos signos exhiben un
notorio aire de familia debido a la identidad visual, tanto de la solicitud "SUPER. 7 Y
ETIQUETA" y la oposicion "MARCA FIGURATIVA®, lo que conlleva un alto riesgo de

confusion en el plblico consUMIdor. -eseree e

Que, el uso de una estructura tan emblemitica como la de Superman para albergar la
palabra "SUPER 7" sugiere una intencién de evocar la marca original. Las directrices prohfben el
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucién de su fuerza distintiva. El uso
no autorizado de una marca que evoque a un signo notorio puede debilitar su capacidad para
indicar una procedencia empresarial tnica (dilucién) o permitir que un tercero se aproveche

indebidamente del prestigio o valor comercial ya construido por la marca original.--eeeemeeeeceee

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g): probibe expresamente registrar
signos que constituyan una reproduccion o imitacion de wun signo notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si su uso y
registro fuesen suscepribles de causar confusion, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccitn se aplicard a bienes

0 servicios que no sean similares a los registrados, siempre que ¢l uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

Que, laproteccidn de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
coftusion y asociacion indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
apiterior, sino tambi¢n el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

[}
gl origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 41..

SUPER 7 Y ETIQUETA y MARCA FIGURATIVA en el mercado afectarfa negativamente la

funcién distintiva de la marca oponente. S -

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

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

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

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 reline los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.® 117/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Arti 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por DC
GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND EXISTING
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 41.. - <o

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de r isrr‘ de la marca PER. 7 Y

Directora
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 6 de 6



4 GOBIERNO pgr | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | wrarcruar

Resolucién D.A.M.L n. "M E] ? 1! 8

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 16. -

Asuncidn,

07 JUL 20%
VISTO:

El expediente caratulado: DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP
ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK

contra TALISMAN $.A. sobre oposicidn al registro de la marca SUPER 7 Y ETIQUETA, clase
16, v; - gl e AP e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marea “SUPER 7 Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 16, en base a la marca de MARCA FIGURATIVA clase 14,
por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles. e e S o R

. . 1 £ e .
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al

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

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

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

" Arviculo 15°- Efregittrg de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de J mi /a4 gjdreer ante ]us orgmuﬁ- jurisdiccionales las acciones v Fl'iﬂd.'ldi.b que mrrcspclndan

Piginaldes
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 16. e

Que, tal como lo expresa el Arr. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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 trémite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para ¢l registro de una

marca previstasen la Ley de Marcas - meommomnse .

Que, a los efectos de una mejor apreciacion se cotejan la solicitud y la oposicién en

cuestion:

Solicitud
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENFRAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 16.-

Que, al realizar ¢l cotejo entre las marcas SUPER 7 Y ETIQUETA (solicitada) y
MARCA FIGURATIVA (oponente), s advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa 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 ¢sta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia. - .

Que, aunque las marcas tengan diferencias (como el color verde en lugar de rojo/amarillo,
o el texto "SUPER 77 en lugar de una "S"), las directrices establecen que la similitud visual puede
producirse si el disefio general, las proporciones y la eleccién del conjunto hacen que los
signos tengan un aspecto similar. Al comparar signos mixtos (que combinan elementos
figurativos y denominativos), es posible encontrar similitud visual incluso si sus elementos
denominativos son diferentes, si coinciden en el estilo, estructura y disefio del conjunto. El
escudo pentagonal ¢s un elemento figurativo dominante y caracteristico que impacta visualmente

de inmediato.—------- e e e T

Que, si bien el solicitante invoca la existencia de un derecho adquirido, corresponde
sefialar que los registros nros. 540371 y 537749 amparan marcas de caricter denominativo. En
consecuencia, dichos antecedentes no resultan pertinentes para el andlisis de la presente oposicidn

apueden ser considerados a tales efecros,

¥ por tant

Que, el escudo de Superman es un icono reconocido mundialmente. La legislacion

pafaguayy (Ley 1294, Art. 2 inc. g) prohibe expresamente registrar signos que constituyan una

ion, traduccién o transcripcién rtotal o parcial de un signo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN $.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 16.-—--

distintivo notoriamente conocido pertencciente a un tercero, ambos signos exhiben un
notorio aire de familia debido a la identidad visual, tanto de la solicitud "SUPER 7 Y
ETIQUETA" y la oposicion "MARCA FIGURATIVA', lo que conlleva un alto riesgo de

contusidn en el piiblico consumidor. R

Que, el uso de una estrucrura tan emblemdtica como la de Superman para albergar la
palabra "SUPER 7" sugiere una intencién de evocar la marca original. Las directrices prohiben el
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucién de su fuerza distintiva. El uso
no autorizado de una marca que evoque a un signo notorio puede debilitar su capacidad para
indicar una procedencia empresarial tinica (dilucidn) o permitir que un tercero se aproveche

indebidamente del prestigio o valor comercial ya construido por la marca original.-----ceeeeve

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos que constituyan wuna reproduccion o imitacion de wn signo notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signa”, si suusoy
registro fuesen suscepribles de causar confusion, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccidn se aplicard a bienes

o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

Que,

confusién’y asociacid

proteccion de las marcas tiene prf:cisamcnn: como finalidad evitar estos ritsgu.-s de
indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho

i interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

anteripy, sino también &
los productas o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA

TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 16.

SUPER 7Y ETIQUETA y MARCA FIGURATIVA en el mercado afectarfa negativamente la

funcidn distintiva de la marca oponente.—-

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

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

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

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.” 118/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derech, - e e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

slo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por DC,
COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND EXISTING
IE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK contra TALISMAN S.A.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK CONTRA
TALISMAN S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE ca UPER 7 Y
ETIQUETA, CLASE 16,

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud istrog dr: marca SUPER. 7 Y
ETIQUETA, clase 16, Expediente n® 2422786650lici por T}[‘EM e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ Y
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA HASSAN AHMAD SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “THE BLACK BULL Y ETIQUETA"” CLASE 34,

Asuncidn,

10 JUL 2006
VISTO:

El expediente caratulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ
Y RENATO AMIGO LOPEZ contra HASSAN AHMAD sobre oposicion al registro de marca
“THE BLACK BULL Y ETIQUETA” clase 34 y;----sremresressesasasssescrmsncncs

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicirud de registro de la marca “THE BLACK
BULL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base a la marca THE BLACK SHEEP
VAPING E-LIQUID (SLOGAN] clase 34, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si

las marcas son o no confundibles.—-----sseeevena- —mmssmnemsnnee e

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

el signo no se encuentre inmerso dentro de las pmh':l.\ia:iunﬂ que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interds general. e

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

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

Pigmaldea
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ Y
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA HASSAN AHMAD SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “THE BLACK BULL 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 constiruir una marca. —---— o

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

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

marca previstas en [z Ley de Marcas s e

Que, realizado ¢l cotejo marcario entre la denominacién solicitada “THE BLACK BULL
Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién THE BLACK SHEEP VAPING E-LIQUID (SLOGAN) se percibe que

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

Visual ¥ CONEEPIUAl wmreemrm e,

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no 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 desvirrud los argumentos planteados en la

oposicidn, Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

S .. . _— o .
un desfnterés d?kiuj:cuanw en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

hechos

egados por la parte conrraria, tal como lo dispone la normativa

it T O T —— - i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ Y
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA HASSAN AHMAD SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “THE BLACK BULL Y ETIQUETA” CLASE 34,--cccueex -

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

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

solicitada para su registro,---

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

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

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

interds en sustentar la upnsicidn_ ...............................................

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 comstitwyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conoctdo en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cnalesquicra que sean los
products 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 _fuerza distintiva, cualgquiera sea la manera o medio por el cual se

huabiese becho conocido el signo” —meeeeemm e -

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

2 - i v . T J
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

/ Estiﬁgladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ Y
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA HASSAN AHMAD SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “THE BLACK BULL Y ETIQUETA” CLASE 34—

Resolucion DLAML n, °

corresponde confirmar el Dictamen n.” 502/2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposicidn 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 YAMIL
ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ Y RENATO AMIGO LOPEZ
contra HASSAN AHMAD sobre opaosicion al registro de marca “THE BLACK BULL
Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2186101 solicitada por HASSAN

FN S 0.7 7.1 0 P

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de n:gn-.tm de la - BLACK BULL
Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n® 21861 }l%}i:[;da r HASSAN
AHMAD e

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CIMIENTO TUPI, S.A. CONTRA LERYN DAHIANA FRANCO
STENERI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TULIP Y
ETIQUETA” CLASE 37.

Asuncién, 10 UL 2078
VISTO:

El expediente caratulado: CIMIENTO TUPL S.A. contra LERYN DAHIANA
FRANCO STENERI sobre oposicion al registro de marca “TULIP Y ETIQUETA” clase 37 y;---

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TULIP Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base a la marca T CIMIENTO TUPI clase 37, por lo
que corresponde a2 esta  Direccidn  determinar  si las marcas son o no

confundibles.------ s

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

" Argi€ulo 15 h&' registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ntra quien lesione jus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
tro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
cualgui & sg{ﬂtd@se £n que figuren, siempre que tengan relacidn entre cllos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CIMIENTO TUPI, S.A. CONTRA LERYN DAHIANA FRANCO
STENERI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TULIP Y
ETIQUETA” CLASE 37.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.—--n-eeceee- wes

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

que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual -—eereremeemeceees

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

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

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

P

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

/ pag\eg;] ........... Lo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CIMIENTO TUPI, §.A. CONTRA LERYN DAHIANA FRANCO
STENERI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TULIP Y
ETIQUETA” CLASE 37.

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

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

solicitada para su registro. s 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 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.-=-seemees e

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

interés en sustentar la oposicion. R e R PR

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso v registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociaciin con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese bechioconperdo of signo”. T ——

\

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

- IDircecidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CIMIENTO TUPI, S.A. CONTRA LERYN DAHIANA FRANCO
STENERI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TULIP Y
ETIQUETA” CLASE 37.

corresponde revocar el Dictamen n.” 145/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho, e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CIMIENTO TUPIL, S.A. contra LERYN DAHIANA FRANCO STENERI sobre
oposicion al registro de marca “TULIP Y ETIQUETA” clase 37, Expediente n® 2126142
solicitada por LERYN DAHIANA FRANCO STENERL——rerremmmemmeeeeeceeceeceee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
ETIQUETA” clase 37, Expediente n® 2126142 so/ljcifi'
FRANCO STENERI. - / J

la mared\ “TULIP Y
_por LERYN DAHIANA
ht

A ! o
i | \\./ 1 - . -
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, - >
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR STEARLING PERFUMES INDUSTRIES LLC., CONTRA
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TAG-HIM Y ETIQUETA” CLASE 03.

Asuncién, 1 JUL 2076
VISTO:

El expediente caratulado: STEARLING PERFUMES INDUSTRIES LLC.. contra
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES sobre oposicién al registro de marca “TAG-HIM Y
ETIQUETA” clase 03 y;-----

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TAG-HIM Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, en base a la marca TAG-HIM clase 03, por lo que
corresponde 2 esta  Direccidn  determinar  si  las  marcas son o no

confundibles ----ee .

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

velando siempre por el interés T £ | — -

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

lcgisiacic’rn marcaria, clertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

" Artjetilo 15.° .- E registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular el derecho al uso

\isma v a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR STEARLING PERFUMES INDUSTRIES LLC,, CONTRA
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TAG-HIM Y ETIQUETA” CLASE 03.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. i o o A £ i i b e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “TAG-HIM Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicion TAG-HIM se percibe que entre las mismas existen elementos que las

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

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

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

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

oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente v evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR STEARLING PERFUMES INDUSTRIES LLC., CONTRA
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TAG-HIM Y ETIQUETA” CLASE 03.-

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

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

solicitada para su registro. A T R AT A2 o P FI D

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. —-------eeee=: -

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 e g

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
regutrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitaciin, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertencce a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando s wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercern, 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 -ﬁeﬁm conocido el signo”. e ER— S

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

n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACF LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR STEARLING PERFUMES INDUSTRIES LLC., CONTRA
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “TAG-HIM Y ETIQUETA” CLASE 03,

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.” 248/2024, de la Jefarura de la Tercera Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
STEARLING PERFUMES INDUSTRIES LLC. contra SEIDHOM SAAD
SEIDHOM MORKES sobre oposicién al registro de marea “TAG-HIM Y ETIQUETA”
clase 03, Expediente n® 2284472 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHOM
MORKES..--- S S

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de A4 marca G-HIM Y
ETIQUETA" clase 03, Expediente n® 2284472 51::]/'(1/ a por SEIDH b’l SAAD
SEIDHOM MOERKES, —----—cceamnau- |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, frrereedretocmncenes /

i ALVARENGA SUARFZ
VR Directora
\ \ iarde Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JORGE
LUIS NUNEZ MEFFERT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA N
NUGAR Y ETIQUETA, CLASE 39.

10 JUL 20%

Asuncidn,
VISTO:

El  expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra JORGE LUIS
NUNEZ MEFFERT sobre oposicién al registro de la marca N NUGAR Y ETIQUETA clase 39,

R s s bt
.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca N NUGAR Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca NOGAL en la clase 20 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, s¢ debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prrz}hibicinncs que establece la |¢}r n:guiqtc-n'a,

velando siempre por el interés general, —eeme T

Que, tal como lo expresa ¢l 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

.~ 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 drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contry’ quien lesione sus|derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ro ig\% que pueda intucir directa o indirecramente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JORGE
LUIS NUNEZ MEFFERT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA N
NUGAR Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos., ---------—

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trimire y el signo invocado en la oposicién.---

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

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

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

Que,

I0G resen i reali na visi i COin

regia general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones v jetivo es advergr si
la_percepcidn 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, ——————
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAFCA CONTRA JORGE

LUIS NUNEZ MEFFERT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA N
NUGAR Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “NOGAL" (registrada) y la marca
“N NUGAR" (solicitada), y luego

de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, gsta
cidn conside i

% LI & LN 0o es ' r
confusid a ™ BT e o e e e e

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
p P

Entre [as MiSmas: e

(\ugar

Solicitud Oposicion

Que, haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en
pugna "N NUGAR" (solicitante) vs “NOGAL” (oponente) por mds que compartan letras en

omitips no se leen de manera, como se¢ puede notar al cotejar dichas

or ende

5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JORGE
LUIS NUNEZ MEFFERT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA N
NUGAR Y ETIQUETA, CLASE 39, .

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

las percibe, de una sensacién de semejanza, Al respecto, vemos que existe suficiente discrepmcia
BT L P R e e e i e S P L S R

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

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

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “acupa
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 unidad fonética v

gm_}&'m"z, ------

Que, evaluadas en su conjunto las marcas en conflicto conforme a las Directrices de
Examen de la DINAPI, se advierte que los signos N NUGAR' y ' NOGAL presentan diferencias
visuales y ritmicas suficientes, sumadas a una clara ruptura conceptual en sus significados.
Asimismo, los servicios de transporte y almacenamiento (Clase 39) v los productos tales como
muebles v articulos de madera (Clase 20) poseen una naruraleza, finalidad y canales de
conlﬂrcialiﬁgghin. diametralmente distintos, descartindose cualquier tipo de complementariedad

o vinculdcion competitiva. En virtud del principio de apreciacion global, la falva de similitud de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JORGE
LUIS NUNEZ MEFFERT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA N
NUGAR Y ETIQUETA, CLASE 39.

los signos y la absoluta divergencia comercial de las coberturas desvirtian de plano la posibilidad

de que el piiblico incurra en un riesgo de confusion o de asociacién -r------enea-

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

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

tenen el c i i 1nsi a existencia de

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

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

originalidad.------seerreameec = A

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

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

NI I, i i

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 oposicion deducida deviene
imp dredente, cnnsét__ucntcmente, corresponde confirmar el Dictamen n® 44/26 emitido por la

jefatura de Primera Slllla y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JORGE
LUIS NUNEZ MEFFERT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA N
NUGAR Y ETIQUETA, CLASE 39.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra JORGE LUIS NUNEZ MEFFERT
sabre oposicion al registro de la marca N NUGAR Y ETIQUETA clase 39, Expediente
n® 2522183 solicitada por JORGE LUIS NUNEZ MEFFERT -4 wemreeresigemeeecncaneanees

Fa

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de Lf'solicitud de reﬁ'isrm de la
marca N NUGAR Y ETIQUETA clase 39, I:x‘?cdn.ntt " 2522183 mﬁjmda por
JORGE LUIS NUNEZ MEFFERT. eweapeisacnscna _.J . .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA., CONTRA ALZ
NUTRIENTES S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

NUTRILIQ Y ETIQUETA, CLASE 31. ;

Asuncidn, 1 0 JUL 2025
VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA., contra ALZ
NUTRIENTES 5.A. sobre oposicion al registro de marca *“NUTRILIQ Y ETIQUETA” clase

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “NUTRILIQ Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 31, en base a la marca “NUTRIL" clase 01, por lo que
corresponde a2 esta  Direccidn  determinar si  las  marcas son o no *

PR TR R 10101 [ e S 1

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 12}" a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar [a 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. -oeercermeececcnce.

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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA. CONTRA ALZ
NUTRIENTES S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
NUTRILIQ Y ETIQUETA, CLASE 31. -

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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.——--—-meeeememececenn S—

Que, al realizar ¢l cotejo entre las marcas NUTRILIQ Y ETIQUETA (solicitada) y
NUTRIL (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 proteccion marcaria,
viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

COEXISIENCIa, ~mrmmmrmrem e mrnmea e - cae

Que, se advierte que la marca solicitada NUTRILIQ' reproduce en su totalidad a la
marca oponente 'NUTRIL, difiriendo dnicamente en la adicién del sufijo '1Q". Evaluadas en su
conjunto, conforme lo establecen las Directrices de Examen de la DINAPI, esta minima variacién
final resulta insuficiente para otorgar la debida distancia fonética y visual, generando una

impresion general casi Idéntica, ——ememsmeee e

Que, dr;.ﬂf: una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
) {dn ala icicntic}ﬁd fonética y visual, tanto de la solicitud "NUTRILIQ Y ETIQUETA" v la
oposicion "NUTR

!

", lo que conlleva un alto riesgo de confusién en ¢l puiblico consumidor.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA., CONTRA ALZ
NUTRIENTES S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
NUTRILIQ Y ETIQUETA, CLASE 31 coeosomncosimmaannnoa s commss s oot e

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

2CoNOMicaMEente, —-—-———reecmesmmmm——-

Que, la proteccion de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusion y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también ¢l interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los producros o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
NUTRILIQ Y ETIQUETA y NUTRIL en el mercado afectarfa negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente. —---—-meeeeemeeeeeenn :

Que, respecto a los productos amparados, si bien la solicitud pretende la Clase 31
(productos agricolas, semillas, granos) y la oponente protege productos de la Clase 01 (qusmicos
para la agricultura, abonos, fertilizantes), cabe recordar que la Clasificacion de Niza tiene fines
puramente administrativos y no determina por sf sola la disimilitud de los productos. Al realizar
el andlisis de vinculacion, se constata una estrecha e innegable complementariedad técnica v
comercial: los fertilizantes y agroquimicos de la Clase 01 estin destinados a aplicarse directamente
sobre los cultivos, semillas y plantas de la Clase 31. Ambos productos comparten canales de
distribucién (tiendas de insumos agricolas) y van dirigidos exactamente al mismo publico

COMSUIMIAOE, ~emeemmemnessemrmesstsmseeewres e s e s e s s s s o e o e o i

—

.'"'-' Rt o A A L =
Que, en razgn de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el

ico consumidor \ialuer:le verse inducido a error, vy causar una confusidn entre las mismas,
II # # " - . -
aflemis debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
\
\ J
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA., CONTRA ALZ
NUTRIENTES S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
NUTRILIQ Y ETIQUETA, CLASE 31, L E

productos similares, lo que nos da la pauta  que la oposicién sea declarada

procedente. SR

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacion indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interds general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
¢l origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
NUTRILIQ Y ETIQUETA y NUTRIL en el mercado afecraria 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
asociacion/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del arciculo 2 de a Ley n® 1.294/98 D& Marcas.-———--eeseesmemeeereememee e

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 207/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.-----e-eeeercensnuces

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA. CONTRA ALZ
NUTRIENTES S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
NUTRILIQ Y ETIQUETA, CLASE 31. s

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidén deducida por
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA., contra ALZ NUTRIENTES S.A.
sobre oposicidn al registro de marca “NUTRILIQ Y E fIQU[.TN' clase 31, hxpedmnt::
n® 2392517 solicitada por ALZ NUTRIENTES S.A et e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro/de |
ETIQUETA?” clase 31, Expediente n® 2392517 solicira

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,. R S T

A
Directora
Asuntos Marcarios Litigiusas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LORENA
NOELIA ROMERO GUERIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SISPY SMART INVEST PARAGUAY - CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO
(SLOGAN), CLASE 36.

Asuncion, .
10 JUL 208
VISTO:
El expediente caratulado: INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra LORENA
NOELIA ROMERO GUERIN sobre oposicion al registro de la marca SISPY SMART
INVEST PARAGUAY - CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO (SLOGAN) clase 36, |

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SISPY SMART
INVEST PARAGUAY - CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO (SLOGAN), solicitada
para la clase 36, en base a la marca INVESTOR INVERSORES INTELIGENTES (SLOGAN)
en la clase 36 por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. - s .

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

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

velando siempre por el interés general, —e-eereceren- emmemmmm s e
‘A rtth.iﬂ"dii”f-- | registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al user

Jor f'&;igml que pucd inducir dirccta o indircctamente a confusion o asociacidn entre los Flru_'.-ducms O SeTvicios

{

cyalqulera sea la clasefen que ﬁgur:n, siempre que tengan relacidn entre ellos,

V.7
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LORENA"
NOELIA ROMERO GUERIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SISPY SMART INVEST PARAGUAY - CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO
(SLOGAN), CLASE 3.

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, dic]ms:
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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre si R

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién.-—

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

: "
marca Pl‘iﬁ‘u’lﬁ[ﬂ.‘i enla I_.{:'!r' dl’.‘ Marcas ----meseaes e

Que, al realizar ¢l andlisis de las denominaciones ¢n pugna SISPY SMART INVEST
PARAGUAY - CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO (SLOGAN) Y ETIQUETA v

puede ser asociada con la orra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las

den

inacibpes analizadas se comparten letras en comiin, no es menos cierto que, en su )

A . . LT
jtinto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas v las denominaciones. «--eeremmmeereeecnes -
\ } )

N ) Pigina 2 de 6



X GOBIFERNO prr | PIRECCION NACIONAL
# PARAGUAY | hraiecroar

Resolucion D.A.M.L n. ° 0 [] E:; ? 2 4-

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LORENA
NOELIA ROMERO GUERIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SISPY SMART INVEST PARAGUAY - CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO
(SLOGAN), CLASE 36.

Que, en el campo tonético, 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 evitardi que se llegue a producir confusion directa o indirecta en él

TTHSITIC). e mnmmmimn i S S O A Y

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “INVESTOR INVERSORES
INTELIGENTES (SLOGAN)” (registrada) y la marca “SISPY SMART INVEST PARAGUAY
- CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO (SLOGAN) Y ETIQUETA” (solicitada), y luego-

de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Direccién considera que la solicitud’

" 1

Que, haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en
pugna “TERRAFORTE" (solicitante) vs “CAMPOFORTE” (oponente) por mds gque

compartan letras en comuiin: no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas

marcas ende, tampoco tendrin pronunciacidn semejante. Analizando la marca como un

todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algl'm riesgo

decanfisin -cssnenunnnnnsnnergams i i

Del anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
dii:f( , ¥ en mnjuntu dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una ccntusui:n entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

J (1L TP B — wrtanmeerrenenene e ne e enr e e et e e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LORENA
NOELIA ROMERO GUERIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SISPY SMART INVEST PARAGUAY - CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO
(SLOGAN), CLASE 36.---reoemeeomeemee- :

DENOMINATIVA
Solicitud Oposicion
Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra s 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

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

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

Que, asi también el Dr. Fernindezr Novoa, menciona: “Una de las rrga".:?f PIES
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremao es que las marcas han de ser analizadas con
J:"rt:-g'fu @ s visionen su .r'.-uﬂ,r'r:m.::". ¥ que... para la cumparnciﬁﬂ de dos marcas en conflicto 'bﬁ'::ﬁd

wn _ﬁcgiir preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
i

| -
X /
| e : - 4
e . - _|'l \ /
y \F A St =
e e
z .a_E:_-,j‘\ .
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LORENA
NOELIA ROMERO GUERIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

SISPY SMART INVEST PARAGUAY - CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO

(SLOGAN), CLASE 36. .

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

grifica™ —

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

qu-a: las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

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

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

originalidad. e e

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

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

de una marca. -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusidn 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, ::ﬂn.iu::ntcm:ntc, corresponde confirmar el Dictamen n® 249/24 emitido por la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LORENA
NOELIA ROMERO GUERIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SISPY SMART INVEST PARAGUAY - CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO
(SLOGAN), CLASE 36.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE;

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra LORENA NOFLIA ROMERO
GUERIN sobre oposicion al registro de la marca SISPY SMART INVEST PAR AGUAY
- CUIDANDO TU EXITO FINANCIERO (SLOGAN) clase 36, Expediente n°
2382711 solicitada por LORENA NOELIA ROMERQ GUERIN ----eeeieeee

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de | s;nlicimd de registro de la".
marca  SISPY SMART INVEST PARAGUAY IDANDO \TU EXITO
FINANCIERO {SLD{:J'H"J} clase 36, Expediente n® 27’,(8 11 §¢||Li|:ad1 por LORENA

irectora
idn.dk Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.
CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEMATIDE SIEGFRIED Y
ETIQUETA, CLASE 05.

Asuncién, T [ ] L 2006
VISTO:
El expediente caratulado: LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.

contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre
oposicion al registro de la marca SEMATIDE SIEGFRIED Y ETIQUETA clase 05, y. -<ee-sreesrms _

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SEMATIDE
SIEGFRIED Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SEMAT en

la clase 05, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no
confundibles, - e

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

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

velando siempre por el interés general. oo

" Articulo 15°- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su dtalar ¢l derechio al uso
exclusivo.deé Timisma y a e¢jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien |1!Hi-:f!:__c sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
stroysigno que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion enrre los productos o servicios

cu qtﬁsm sea la cl:s::'lr:n que figuren, sicmpre que rengan relacion entre ellos,
1
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.
CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED §.A.)
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEMATIDE SIEGFRIED Y
ETIQUETA, CLASE 05.

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos. -

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién.-—-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-eeeemmsmemem e

SIEGFRIED ¥ ETIQUETA” vy la marca oponente “*SEMAT”, notamos que, entre las mismas es

p&sihle una coexjstencia pacn’ﬁca en el mercado, tomando en cuenta que las mismas producen una
%
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.
CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEMATIDE SIEGFRIED Y
ETIQUETA, CLASE 05.

vision de conjunto distintas entre sf, por lo que no habri asociacion entre ellas. Por lo ranto, se
puede apreciar que todas se diferencian entre s, va sea grifica, ortogrifica como fonéticamente,
contribuyendo con ellos a generar una impresion general distinta ¢ inequivoca de cada una de las

TT TS o et 8 e o o e e B 0 0 - 2 - e e e

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

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su
CONJUNLo ¥ no por sus clementos aislados. ~—ceromscesremmsmmereremanm———n .

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

CONSUMIAOr, —=r-eremmanmnmsnnnan R CAT Tt

Que, asimismo, se observa que ambas marcas (SEMATIDE SIEGFRIED Y ETIQUETA'

v 'SEMAT") introducen elementos distintivos adicionales que resultan ficilmente identificables *

por ¢l consumidor medio, quien estd acostumbrado a diferenciar pruducms farmacéuticos en

funcion de pequefias variaciones fonéticas y graficas, —— oo -

~JUE; €n base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas 'SEMATIDE
SIEGFRJED Y E{IQ_ULT& y 'SEMAT" no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo

que su m:msttnmahnﬂ representa nIIlEIJI'l inconveniente ].LE‘HI

\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.
CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEMATIDE SIEGFRIED Y
ETIQUETA, CLASE 05.

Que, el solicitante en su escrito de contestacion manifiesta: * 4 continnacion, citamos
algunas de las marcas registradas en la dase 05 que estdn utilizando la particula SEMA gue la
oponente y que coexisten pacificamente: SEMAGLIX Reg. n® 545666, SEMANAR Reg. n° 537233,
SEMAZIC Reg. 0 4784 0 e reernssanrsas s e s

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

necesidades dindmicas de la industria, -« --ceeeeerermeeen - e

Que, al profundizar en las diferencias entre ‘SEMATIDE SIEGFRIED Y ETIQUETA' y
'SEMAT, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como

auditivo. La doctrina

Que, en.el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
1 & o T, i : i g .
existe/una suhciente carga diferenciadora a la marca solicitada, en ¢l caso en estudio; ambos

onsumidor, que ¢s otro punto a
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.
CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED 5.A.)
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEMATIDE SIEGFRIED Y
ETIQUETA, CLASE 05.

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

Que, respecto al publico consumidor, las Directrices vigentes establecen que el nivel de
atencion de los consumidores varia segun el tipo de producto, y que las compras de
medicamentos y afines conllevan por lo general un alto grado de cuidado y atencién, En
consecuencia, este consumidor medio atento v circunspecto percibe v diferencia con mayor

facilidad las variaciones fonéticas y grificas entre los productos farmacéuticos-——-—--—-weormee-

Que, por consiguiente, el alto grado de atencién del pablico pertinente sumado a las
marcadas diferencias estructurales aportadas por el vocablo “SIEGFRIED” vy la etiquera,
desvirtian cualquier riesgo de que el consumidor asuma erréncamente un vinculo o

procedencia empresarial comtin, e

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

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

/ Que, st puede notar que la solicitud de registro e¢s un signo registrable y totalmente
¢ ks

djéi:inguib]& de 1:1 marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.
CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEMATIDE SIEGFRIED Y
ETIQUETA, CLASE 05.

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

Que, la marca solicitada redne las condiciones basicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
€ UNE MENC, e s e e et s

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 446/26 emitido por la

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

derechQ,-meeeememr e e et eiae e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Ll

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. contra LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED §.A.) sobre oposicidn al registro
“de la warca SEMATIDE SIEGFRIED Y ETIQUETA clase 05, Expediente n® 2406009
solicitads  por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SILGFF&FD . AL e et
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA

ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.EIS.A. *

CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SEMATIDE SIEGFRIED Y
ETIQUETA, CLASE 05.

Articulo 2.- DISPONER L1 prosecucion de tramites de la soliciud de registro de la
marca SEMATIDE SIEGFRIED Y ETIQUETA clase 05 Eypediente n° 2406009

solicitada  por LABORATORIOS SIEGFRIED ASOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED $.A.)-rereremmeeene /
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAEL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY'Y ETIQUETA, CLASE 35.-----eesn

Asuncién, 10 JUL 2078
VISTO:

El expediente caratulado: PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY conrra RAFAEL RAMOS CAMILO sobre oposicion al regisero de
la marca UPY Y ETIQUETA clase 35, Vimremrennenncencas B L

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca UPY Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca UP y 7 UP en la clase 29, 30 y 32 por.

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

Que, en uso de las arribuciones ororgadas por la Iuc:},rl a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la opoesicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general, e e e e

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

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

" Articulo 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
de la misia v a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

4 quien lesione sys derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier |
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacidn entre los productos o servicios
alquicra sea la clase enjque figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAEL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUETA, CLASE 35,

|t:g:'s|acic'm 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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOS, ---roreeees

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento dg esta Direccién se fundamenraen el

anilisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trimite y el signo invacado en la oposicién.—

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

ion ; i 4. 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. ---eeeseeeees

Que;en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
exigié/:ma suficierte carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos
%

qulL' €5 Ofro punio a
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAFL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUETA, CLASE 35,

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

DL SN, s s ittt o o e i i b i i e i

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “7 UP " (registrada) v la marca
“UPY Y ETIQUETA” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas,

esta Direccidn Lﬂﬂild{'.'l'd. que la solicitud “UPY Y FTIQUETA”, en su conjunto no s susceptible

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

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

ENILTE |28 MUSIIAS: oo

Solicitud Oposicion

Que, hae l“&ﬂdu un andlisis extensivo del caso Fu_:._{r_m.;,.s discriminar que, las marcas en
/ pugna Ul“i ¢ LTIQUI'TA. (solicitante) vs “UP y 7 UP” (oponente) por mids -ompartan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAEL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUETA, CLASE 35, -

COmn; no s i1 maner ede nortar al cotejar di Ic

por ende, tampoco tendrin pronunciacidén semejante. Analizando la marca como un todo, no

existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin riesgo de
A TRTT VIS T4 s TSR e i e

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

BIITE |as SRS e

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
Srecuentemente requeridas por el Trcbunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su visidn en su confunto”, y que... parala comparacion de dos marcas en conflicto “oeupa
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 v

gmfﬁm"z. """"""

Que, en concordancia con las Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI, el
andlisis del riesgo de confusién exige una apreciacion global basada en la impresién de conjunto
que los signos producen en el consumidor medio. Al realizar ¢l cotejo de los signos en los planos
visual y fonético, se constata la existencia de diferencias estructurales insalvables entre los

signos co mﬂh}{:---- T S — . A

' rquc? Novoa - F}ndm:ntus de Derecho de Marcas - pdg. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAFL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUETA, CLASE 35—

En primer lugar, respecto a la marca opositora "UP", esta constituye un signo
denominativo cuya expresion fonética difiere sustancialmente de la del signo solicitado ("UPY" y
etiqueta), circunstancia que excluye la posibilidad de confusién desde el punto de vista auditivo y

visual, al estar el signo solicitado acompafiado de elementos figurativos propios de una marca

En segundo lugar, respecto a la denominacién "7 UP" invocada por la oponente, se
advierte que la misma se encuentra dominada por una composicién alfanumérica distintiva,
mientras que la marca solicitada es un signo mixto conformado por el vocablo “UPY”
acompafiado de una eriquera. Fonéticamente, la pronunciacién de ambos signos difiere de

manera radical: la opositora se pronuncia extendidamente (“Siete up” o “Seven up”), frente a la

diccidn breve de la solicitada (*U-pi”). . e

Asimismo, conforme a los criterios de examen, al tratarse de elementos denominativos
cortos, ¢l consumidor percibe con mayor facilidad las variaciones morfolégicas, norando
de inmediato la adicién de la letra “Y” y la ausencia del niimero “7”, Por consiguiente, la mera

resencia compartida de las lecras “UP™ en los signos es insuficiente para generar un nexo,---------—
P =

Que, en conclusion, evaluadas en su conjunto, las divergencias grificas, ritmicas y
auditivas son lo suficientemente contundentes para descartar cualquier riesgo de
confusién directa o de asociacion empresarial, resultando inaplicable al presente caso la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAEL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUETA, CLASE 35,

insignificantes o perceptibles tnicamente mediante un andlisis minucioso, por cuanto tales

particularidades no alteran la impresion general que el consumidor retiene de la marca.---seeeeeeee- -H

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

e R e L e rr——
i

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin :
crear riesgo de confusidn al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 504/25 emitido por la

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

derecho,«--emmeeees ; S —— -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY contra
RAFAEL RAMOS CAMILO sobre oposicion al registro de la marca UPY Y
ETIQUETA clase 35 Expediente n® 2524695 solicitada por RAFAEL RAMOS
CAMILO, - e e et et oo e -

A lo 2.- . DISPONER la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la
rca UPY Y ETIQUETA clase 35 Expediente n® 2524695 solicitada por RAFAEL

----------
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA*
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCEN 1 SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAFL RAMOS /CAMILO | SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUE A, CLASE 35—

Fi " |'I 1

\ =% Directora
.+ “Direcciénde Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAEL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY'Y ETIQUETA, CLASE 32—

Asuncion, ‘ID JU.'- 2”75
VISTO:
El expediente caratulado: PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS

UNLIMITED COMPANY contra RAFAEL RAMOS CAMILO sobre oposicién al registro de
la marca UPY Y ETIQUETA clase 32, y.---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca UPY Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 32, en base a la marca UP y 7 UP en la clase 29, 30 v 32 por

lo que corresponde a esta Direccidén 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 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. — wean

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 marea hecho de acuerdo con osta ley, concede a su titular el derecho al uso
" ™ B . . r ] 0 C

exclusivp“de 1a misma v a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan

contrg quien lesiohe sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier

ro/signo que puedy inducir direcra o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

cu quiéﬁ;a sca [@m que figuren, siempre que te ngan relacidn entre ellos.
|

)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAEL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUETA, CLASE 32, --

l:gisl:u:if.\n 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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos, ---ee--

Que, cabe sefalar que el presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en erimite y el signo invocado en la oposicidn.-—

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trmite y 1§
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una®

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

Il n v
la percepcion de una de las marcas puede ser gsociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es

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

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

e, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notames que
P ; ; s :
¢ una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

quec €5 0o punto 4
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAEL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUETA, CLASE 32,-—--------

7 4

£

[

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

TN ot s i 45 gt e S o oo s e e i iy

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “7 UP " (registrada) v la marca

“"UPY Y ETIQUETA” {':Dliutﬂ.iia]' ¥ |u:.gn de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas,

esta Direccid

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

L R T 4 T

Solicitud Oposicién

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

na S UPY Y LIIQUI TA” (solicitante) vs “UP y 7 UP” {oponente) por mds que compartan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAEL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUETA, CLASE 32, =

de la mism

por ende, [ampoco tendrdn prgngg;jigiﬁgg semejante. Analizando la marca como un todo, no

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

confusion. . e B i

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

entre las mismas.-——--—-rermeeenns e R R A SR T

Que, asi también el Dr. Ferndndez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas'
[recuensemente vequeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con .
arreglo a su visign en sw conjunto”, ¥ que... parala comparacién de dos marcas en conflicto “oenpa |
wun lugar preferente el que propugna wna vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de fos

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética ¥

gmﬁm”.

Que, en concordancia con las Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI, el
andlisis del riesgo de confusion exige una apreciacién global basada en la impresién de conjunto
que los signos producen en el consumidor medio. Al realizar el cotejo de los signos en los planos

visual y fonético, se constata la existencia de diferencias estructurales insalvables entre los

signos co nntadﬁi‘.‘f-- AN ———
\
".I ¥

Pigina 4de 7




" GOBIERNOper | MRECCION NACIONAIL
.# PARAGUAY | Rirsiecron

Resolucion D.AM.L n. “_S_{.:_ﬁ 7 2 7

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS
UNLIMITED COMPANY CONTRA RAFAEL RAMOS CAMILO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA UPY Y ETIQUETA, CLASE 32, -ceeev

En primer lugar, respecto a la marca opositora "UP", esta constituye un signo
denominativo cuya expresion fonérica difiere sustancialmente de la del signo solicitado ("UPY" y
etiquerta), circunstancia que excluye la posibilidad de confusion desde el punto de vista auditivo y
visual, al estar el signo solicitado acompafiado de elementos figurativos propios de una marca

1 110,1 1 TP T —— - -

En segundo lugar, respecto a la denominacién "7 UP” invocada por la oponente, s
advierre que la misma se encuentra dominada por una composicion alfanumérica distintiva,
mientras que la marca solicitada es un signo mixto conformado por el vocablo “UPY?
acompafiado de una eriqueta. Fonéticamente, la pronunciacién de ambos signos difiere de

manera radical: la opositora se pronuncia extendidamente (“Siete up” o “Seven up”), frente a la

diccion breve de la solicitada (“U-pi"). e e

Asimismo, conforme a los criterios de examen, al tratarse de elementos denominativos
cortos, el consumidor percibe con mayor facilidad las variaciones morfolégicas, notando
de inmediaro la adicidn de la letra “Y" y la ausencia del niimero “77, Por consiguiente, la mera

presencia compartida de las letras “UP” en los signos es insuficiente para generar un nexo, -

Que, en conclusion, evaluadas en su conjunto, las divergencias grificas, ritmicas y
auditivas son lo suficientemente contundentes para descartar cualquier riesgo de
confusion directa o de asociacion empresarial, resultando inaplicable al presente caso la

prohibicién contenida en el articulo 2, inciso f) de la Ley n® 1294 - rmemrmecmmmecc e

/ .
- * b . . a "
ﬁumlsnm\ las Directrices disponen que, en ¢l caso de marcas compuestas o mixtas, ¢l

Y . . . L .
exgomen, debe rcc:m{ sobre el signo considerado en su totalidad, descartando diferencias

A
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insignificantes o percepribles tnicamente mediante un andlisis minucioso, por cuanto tales
F'

particularidades no alteran [a impresion general que el consumidor retiene de la marca, -

Que, la marca solicitada redine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere comoy
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de LN MAMCA. oottt eenamareesnnanen

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar ¢l Dictamen n® 503/25 emitido por la

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

8 [ 1 T ————— et s S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY contra !
RAFAEL RAMOS CAMILO sobre oposicién al registro de la marca UPY Y

ETIQUETA clase 32 Expediente n® 2524694 solicitada por RAFAEL RAMOS
AT somrsmsmsmpomsmnmessoisimsnsiossioss i s s

_—arca UPY ¥ ETIQUETA clase 32 Expediente n® 2524694 solicitada por RAFAEL
/ H_?\{wos CAMILO. e S
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B
-

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, ——tocftecd b

[Ea . =t |Directora .
[}.mc-::mn JAsuntos Marcarios Litigiosos

N i, i
RS Mgy 1 LD
e T e \
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