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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS
TECNOINDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TECNO” CLASE 05.

Asuncin, 0 1 JUN 106
VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS. S.A. contra LABORATORIOS
TECNOINDUSTRIAL 5.A. sobre oposicion al registro de marca “TECNO” clase 05, yj-----—

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TECNO”,
solicitada para la clase 05, en base a la marca extranjera TECNO en la clase 01 respectivamente,
por lo que com:spundc a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

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

velando siempre por el interés general, ~—---ermmm e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
ara distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran repuladas en la propia
p gur p arg cgu prop

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

wculo 15“:;\!‘1 registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su dtular el derecho al uso
kclusivo de la mi\!ma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
/" [contra quien lesionk sus derechos. Asimismo concede el derecho 1 oponerse al registro v al uso de cualquier
4 inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

\ Pigina1de 4



Gu ﬂ I F RN{] DEL HRECCION NACION Al
PARAGUAY | DEFLOPIEDAD

Resolucién D.AM.L n. ° 0C [ 4 (0

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS
TECNOINDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TECNO” CLASE 05.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas oo

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

TECNO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. S

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, cspccs'alidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marea. ——

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd ¢l traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un t;*simr:ré.s dvg] solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

los hechos', alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
1

remsseressssaas L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS
TECNOINDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TECNO” CLASE 05.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién 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,-—---- SRR S A S

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

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

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

resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de
interds en sustentar la oposicién.-

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan una veproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive ideénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de cassar
confision o un riesgo de asociaciin con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocida el signa” veeseeeoeeeereeer e - -

"

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

‘Dlﬁcctdn mns:dcra,quc la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas en la I,aey n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS

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

corresponde confirmar el Dictamen n.* 309/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
opasicion deducida por corresponder asi en derecho,-——eeeeee oo -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SCAVONE HNOS. SA. contra LABORATORIOS TECNOINDUSTRIAL S.A.
sobre oposicion al registro de marca “TECNO” clase 05, Expediente n° 2038418
solicitada por LABOR ATORIOS TECNOINDUSTRIAL §.A ~-enosie

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la-mayta “TECNO™ clase 05,
Expediente n” 2038418 solicitada por ALAMO S A - e A ST —— s S—

N
Articulo 3.- NUTIFJ['QUESE por cédula, - ,,,J,f"—h o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCHOLASTIC INC CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “SCHOLE” CLASE 16.

Asuncién, ] T Jp 2026
VISTO:

El expediente caratulado: SCHOLASTIC INC contra ALAMO S.A. sobre oposicién al
registro de marca “SCHOLE” clase 16, y; i e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SCHOLE”,
solicitada para la clase 16, en base a la marca extranjera SCHOLASTIC en la clase 16

respectivamente, por lo que corr:spcndx: a esta Direccion determinar si las marcas son o no
confundibles. —--—- e R

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicitn 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 genfral. e e wim s m i

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

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

signo que pueda) inducir till‘cf:ﬁ. o indirectamente a confusion o asociacidn entre los pruducms o servicios
!Ep@wrﬂ sea la clase pn que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCHOLASTIC INC CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “SCHOLE” CLASE 16.

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

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

marca prevism enla LC}" de Marcas. — e

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

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

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

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

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

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

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

procesal.-——---errmeeenn . S,

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

3 b » g - .
_validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCHOLASTIC INC CONTRA ALAMO S.A, SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “SCHOLE” CLASE 16.

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

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

huebiese hecho conacido el signo”. 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 redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde-confirmar ¢l Dictamen n.” 375/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCHOLASTIC INC CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “SCHOLE” CLASE 16.-

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SCHOLASTIC INC contra ALAMO S.A. sobre oposicidn al registro de marca
“SCHOLE?” clase 16, Expediente n* 2467047 solicitada por :U_ﬁ/MDS Aspreaeanconeees -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regmtrufd:_ la :m:a “SCI—IDE,E" clase 16,
Expediente n° 2467047 solicitada por ALAMO S.A.-/-

Articulo 3.- NUTIF[Q_UESE por cédula. g b Lo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA”, CLASE 30,

Asuncién, 07 JUN 2008
VISTO:

El expediente caratulado: MIGUEL GALLEGOS S.A. contra ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE sobre oposicién al registro de la marca LA MASIA clase 30, y. —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “LA MASIA”,
solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca extranjera LA MASIA en la clase 30, por

lo que cnrrtspunde a esta Direceidn determinar si las marcas son o no confundibles, —————eeeeeeeee.

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

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

velando siempre por el interés general. o 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

Pigina 1de §




GOBIERNOpEL | PIRECCION NACIONAI
(2 PARAGURY | Borieny

Resolucion D.AM.L n. ° ﬁ [] U 5 I:I- 2

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA”, CLASE 30.

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

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

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

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre SIENOS, ---nmreeeee

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

andlisis del riesgo de confusién 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 piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.ceoeeeemeemeeme

Que, al cotejar las marcas solicitada LA MASIA y LA MASIA oponente, se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una

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

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marea en varios paises,
la marc@g,.atnﬁcitidi pretende registrar su marca en la clase 30 productos muy relacionados con la

regisada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién de las

125, - pues los pr-ﬂ'iﬁiuctos que desean identificar se dirigirin al mismo sector del puablico

G nsumldﬁr.u-a:_--;: e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA”, CLASE 30,

Que, realizando un andlisis integral y de conjunto de las marcas LA MASIA Y LA
MASIA, cabe mencionar que el oponente extranjero se encuentra vinculado a la firma espafiola
Miguel Gallego S.A. (MIGASA), empresa de reconocida trayectoria dentro del sector
agroalimentario, dedicada principalmente a la produccion, elaboracidn y comercializacién de
aceites comestibles y otros productos alimenticios. En tal sentido, dicha firma actiia como titular
del referido signo marcario, el cual integra su estrategia de identificacién empresarial en ¢l
mercado. Del mismo modo, la referida denominacion cuenta con una trayectoria comercial
consolidada, evidenciada a través de sucesivos registros, renovaciones y extensiones marcarias
efectuadas por su titular. Asimismo, el desarrollo de variantes o extensiones de la marca refuerza
su cardcter de familia marcaria, lo que contribuye a fortalecer su presencia y distintividad dentro

del sector alimenticio. ———

Que por dltimo corresponde destacar que la marca oponente LA MASIA constituye un
signo distintivo de reconocida notoriedad y amplia trayectoria dentro del sector agroalimentario,
en razon de su prolongado uso en el mercado, su consolidacién comercial y su presencia sostenida
a nivel internacional. A lo largo del tiempo, ha logrado un alto grado de reconocimiento por parte
del pablico consumidor, asocidndose de manera directa a productos alimenticios de calidad
provenientes de un origen empresarial determinado, Esta continuidad en su explotacién, sumada
a su posicionamiento en diversos mercados y a la expansion de su cartera de productos bajo la
misma denamjnarldn permite afirmar que se trata de una marca consolidada, con fuerza

dutmnv:a reforzada y y<en aptitud para ser identificada inmediatamente por ¢l consumidor medio,

e emglenua su cariqt:r notorio dentro del rubro agroalimentario, -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA”, CLASE 30,

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos muy relacionados de la clase 30, lo que nos da la pauta que la oposicion sea declarada

procedente, - eeeeeee

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

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

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

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

interds en sustentar la oposicion.-- =

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
regustrarse como mareas fos ﬂ:gna.r que mmﬂ'ﬂ{mn Kna ﬂpmdnrrfo’n imitacion, traduccion,
translitepiciin o rrammpcrﬁn total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
congcdo en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los

P

i
¢t mmﬂl,n un riesgo de asociacion con ese tevcero, o signifigue un a provechamiento de la notoriedad

umrhr o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA”, CLASE 30.

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

buebiese becho conocido el signa”. b £ 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.* 169/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la aposicién 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
MIGUEL GALLEGOS S.A. contra ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA
RECALDE sobre oposicién al registro de marca “LA MASIA” elase 30, Expediente n°
2374672 solicitada por ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA R.ECH:LDE. -------

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de rcgisr;d de I;}.ma;ﬁg *LA MASIA” clase 30,
Expediente n® 2374672 solicitada por ALEj.r'LlTﬂDRD | DANIEL FRONTANILLA

RECALDE .-----eeeeemecmea - ""'Ir‘r' Ff"\ /Zi/ s e
3 - . s

|
|
bl
- ABG muvmme@ﬁm:z

Directora

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -

e Asuntos Marcarios Li[igiﬂsus
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO'T LAGOON”, CLASE 35.

Asuncion, 0 1 JUN 2076
VISTO:

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE
REAL ESTATE S.A. sobre oposicién al registro de la marca, CHACO'I LAGOON, clase 35,

Y mmom oo 2 S i o T

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CHACO'I
LAGOON solicitada para la clase 35, en base a la marca RIVERSIDE DEL CHACO y otros en
la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. e A -

Que, en uso de las atribuciones ororgadas por la Icy' 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 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

= =
! Hr‘ticuln)}ﬁ".- El registso de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo tle la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

cantra-guicn lesione sus deréchos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
by » & & i - = T F s
o, que pucda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacidn entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO'T LAGOON™, CLASE 35.

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

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

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

Resolucidn n® 2592025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIENOS, ==eeeenas e

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 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite yla

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - rrrmemmeems e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada CHACO'I LAGOON y la marca oponente RIVERSIDE DEL
CHACO gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes

maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismag.————eeeeceemeoecce

Que, conforme al principio de apreciacion integral de las marcas, el anglisis de
confundibilidad debe efectuarse considerando los signos en su conjunto y atendiendo 2 la
impresién global que producen en el consumidor medio, sin descomponer artificialmente sus
elementos; que, realizado el cotejo entre las denominaciones “CHACO'l LAGOON” v
“RIVE
desde

i
y,
{ mcntrﬁs que la mgur’da contiene la expresion “RIVERSIDE”, tambié¢n de idioma inglés,

DE DEL CHACOQ?", se advierte que las mismas presentan diferencias sustanciales
punto de vii{a grifico, fonético e ideoldgico, toda vez que la primera incorpora el vocablo

DUN de tdm{na inglés, evocando la idea de laguna o desarrollo acudtico tipo resort,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO’I LAGOON”, CLASE 35.

asociada conceptualmente a ribera o zona costera junto al rio; que ambas marcas poseen distinta
estructura compositiva, diferente orden de palabras, pronunciacién y sonoridad claramente
diferenciables, asi como evocaciones comerciales aurénomas: que el elemento compartido
vinculado al término “CHACO” o “CHACO’I” reviste caricter geogrifico y, por ende, débil
fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, no siendo suficiente por si solo para generar
semejanza confundible; y que, en consecuencia, apreciadas globalmente, las denominaciones
confrontadas resultan suficientemente diferenciables, no configurindose riesgo de confusién,

error 0 asociacion indebida respecto del origen empresarial de los servicios o productos

distinguidos. e -

Que, las diferencias son apreciabies tanto grifica o auditivamente, tal como enseria la

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

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposicion), las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su
posibilidad de confusion entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, Jorge\Otamendi sefala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
4 l'l-' ¥ i * - ' F
" impacto general quc la denominacion produce en el consumidor medio. s crucial considerar la

talidad de los ::;gn'J:.r, sin detenerse en elementos atilados, ya gue los prefijos o sufijos comunes a
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S5.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO'T LAGOON", CLASE 35.

VAFIAS MArcas no som, en principio, sufictentes pava generar confusion, El consumidor tiene la

capacidad de discriminar entre signos que, aun ompartiende una rafz comuin, presentan

suficientes diferencias grificas, foneticas o conceptuales. — -

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 s a e s st n et e

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 175/26 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
"f'IfRMlNﬁL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre
x oposicién al | regtstm de la marca CHACO'I LAGOON, clase 35, Expediente 2460798,
solicitada por| PETEORUE REAL BSTRTE Bl oot mssemrpesssees

| s
4
- /
o) e Vi \__
5 rd -\"\ 4
. & "\\\ -
\'. [ \"-.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO’I LAGOON™, CLASE 35,

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de La salicitdl de rcg;;'t‘r.% de la
marca CHACO'I LAGOON clase 35, Expediente ;‘n“ 2464 98 solicitada  por
PETROHUE REAL ESTATE S.A. enmren

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO’T LAGOON", CLASE 37.

Asuncién, 07 JUN 2098
VISTO:

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE
REAL ESTATE S.A. sobre oposicidn al registro de la marca, CHACO'I LAGOON, clase 37,

T e S e e e s -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca CHACO'I
LAGOON solicitada para la clase 37, en base a la marca DELCHACO y otros en la clase 36, por

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

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

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

velando siempre por el interés general. S —

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

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

" Articulo 15' El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
Exclus/}(’d:: la n‘n.sma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan

_Conpra quien Iumm: sus derechos. Asimismo concede el derecho a aponerse al registro y al uso de cualquier
otfdhsigno que '[JUEdi' inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios
cualqujera sea la clase ﬁn que figuren, siempre que tengan relacion enere ellos.

""'\-\_._\_\_\__\-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR ‘TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO’I LAGOON”, 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, 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, -—--m---

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

andlisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trimite v el signo invocado en la oposicidn.-——
i P

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada CHACO'l LAGOON vy la marca oponente DELCHACO
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. --ee-eeeeeeeseeeeeeee

Que, las marcas CHACOT LAGOON y DELCHACO presentan  diferencias
sustanciales en los planos denominativo, fonético, visual y conceprual, las cuales permiten
distinguirlas claramente dentro del mercado consumidor. En primer lugar, la marca solicitada
CHACQTLAGOON se compone de dos vocablos, uno de ellos acompafiado por un apéstrofe
caragteristico (CHACO'T) y otro término adicional en idioma inglés (LAGOON), conformando

~~astfuna expresion mas extensa, compleja y distintiva. Por su parte, DELCHACO constituye una
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO'l LAGOON", CLASE 37.

Que, podemos también mencionar la diferencia en cuanto a la estructura distintiva y
fuerza individualizante de cada signo. En ese sentido, si bien ambas marcas contienen la expresién
CHACQ, dicho término posee un caricter evocativo v de uso frecuente por encontrarse
vinculado a una regién geogrifica ampliamente conocida, razén por la cual no puede considerarse
de apropiacién exclusiva ni absoluta por una sola parte. En consecuencia, el elemento
verdaderamente distintivo de cada signo recae en la conformacién integral de las marcas. Asf, en
CHACO'T LAGOON adquieren relevancia los términos adicionales, la combinacién bilingiie y
la construccién particular del signo, mientras que DELCHACO presenta una composicién

completamente diferente, breve y unificada. Ello provoca que el consumidor perciba ambas

marcas como expresiones independientes y con distinta identidad comercial. -

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

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

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

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

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

[ e Th ltado que

posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

dichas tﬁiﬁ:a"ﬁ‘.-ﬁf puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, —--eeeeee

\
[~ Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del

:‘mpa?hi general q;T: la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
o \

>
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO'I LAGOON”, CLASE 37.

totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aéslados, ya gue los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para genevar confusiin. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan

sufictentes diferencias grdficas, foneticas o conceptuales, —weeeeecooeeooeee..

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHACO'I
LAGOON vs. DELCHACO no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ningin inconveniente legal. e

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

originalidad. e AR i e

Que, esta Direccién considera que la marea solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reiine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 176/26 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho. e

Por tanto,
— I:.ﬂLDIR.ECTDM DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
' RESUELVE:

™
Articulo 1.- hECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO’'I LAGOON", CLASE 37.

oposicion al registro de la marca CHACO'I LAGOON, clase 37, Expediente 2460782,
solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A—e-esemmmeamioe o

marca CHACO'l LAGOON clase 37, Expediente n’- 2460782 mfi-;.itau:la por

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la s;z?ul-d:\regiﬂm de la
PETROHUE REAL ESTATE S.A. st i \

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. — i

& Directora

suntos Marcarios Lio giosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO’I LAGOON?”, CLASE 41.

Asuncién, 07 JUN 2026
VISTO:

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE
REAL ESTATE S.A. sobre oposicion al registro de la marca, CHACO'l LAGOON, clase 41,

A orrmmas wrraaa —— B e e LT T e i S T T

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CHACO'I
LAGOON solicitada para la clase 41, en base a la marca LA ISLA DELCHACO y otros en la
clase 39, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. R

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

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

velando siempre por el interés general, smsemesmss 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

" Artjealo T5%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exgtusivo de la mis

4y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
pntra quicn lesiong sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
'[;h.ksigm'l que puedd inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
‘u:]q'u[:m sea la clasg en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

anilisis del riesgo de confusién 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 publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada CHACO'l LAGOON y la marca oponente LA ISLA
DELCHACO gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes

mancras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas, seeseeeeeemmee e

Que, del examen integral de los signos “CHACO'T LAGOON" y “LA ISLA DEL
CHACO?", se desprende que los mismos presentan diferencias sustanciales desde el punto de
vista grifico, fonético ¢ ideoldgico, toda vez que la primera denominacién se encuentra
compuesta por una combinacién de vocablos en guarani ¢ inglés, destacindose el término

Lagmn que evoca la idea de laguna o desarrollo acudtico de estilo moderno e internacional,

ras qur: T s:gunda se halla mtcgrada integramente pur pa]abras en 1dmma fsp:u’mi de
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impresion de conjunto, por lo que, aun compartiendo una referencia geogrdfica vinculada al
Chaco o Chaco'i, dicho elemento no resulea suficiente para configurar semejanza confundible ni

riesgo de error o asociacién indebida en el publico consumidor respecto del origen empresarial de

los signos confrontados. e

Que, conforme a los principios que rigen el derecho marcario, el andlisis de
confundibilidad debe realizarse sobre la impresion de conjunto que producen los signos
enfrentados y no mediante ¢l examen aislado o fragmentado de alguno de sus elementos
componentes, atendiendo a que ¢l consumidor medio percibe las marcas de manera global ¢
inmediata; que, efectuado dicho andlisis integral entre las denominaciones “CHACO']
LAGOON" y “LA ISLA DEL CHACOQ?”, se advierte que las mismas presentan diferencias
sustanciales en su estructura gramatical, composicién denominariva, pronunciacién, sonoridad y
contenido conceptual, generando evocaciones comerciales claramente distintas; que el elemento
coincidente vinculado a *CHACO” o “CHACO'T" posee cardcter geogrifico y débil fuerza
distintiva dentro del conjunto marcario, por lo que no resulta suficiente para desvirtuar las
notorias diferencias existentes entre ambos signos; y que, en consecuencia, apreciadas las marcas
en su totalidad y conforme a la percepcién global del consumidor medio, no se configura riesgo

de confusién ni de asociacién indebida respecto del origen empresarial de los servicios o

productos identificados por las mismas.------- S

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

- f- . . ..\ + L - 1 -
doctrina’y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual

posibilidad de confusion entre ambas

SED Or 5115 ele 08,
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Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la porencial marca con la

marca ya existente (base de upos:nﬁn} las_marcas en cuestion deben ser analizadas en su

nto, sin i membr as v, simultinea ue

imar a la b

g con mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, Jorge Otamendi senala que: "La confusiin de marcas debe analizarse en_funciin del
impacto geneval que la denominacion produce en el conswmidor medio, Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detencrse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la

capacidad de discriminar entre signos quee, aun compartiendo wuna raic comsn, presentan

suficientes diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. 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, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad oo

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

Esg-.:-l' de confusidn al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
ginentos difﬁré:{ciadares necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

mprocedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 174/26 emitido por la
P
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jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. . g

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por
TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre
oposicién al registro de la marca CHACQO'I LAGOON, clase 41, Expediente 2460787,
solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A - -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de la spK ltud de registro de la
marca CHACO'l LAGOON clase 41, Expediente —n? E’Z%U?H'? mIklmda por

PETROHUE REAL ESTATE §.A.— e,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. 7/ [

3G, Jat mh;wwsﬁsuﬁm

Directora L.»
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Asuncion, [ 7 JUN EBEE
VISTO:

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE
REAL ESTATE S.A. sobre oposicién al registro de la marca, CHACO'I LAGOON, clase 39,

W o s s aaa e B 0 e e O e e
o

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CHACO'I
LAGOON solicitada para la clase 39, en base a la marca LA ISLA DELCHACO y otros en la
clase 39, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. o - 2

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

velando siempre por el interés general, e wes

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

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

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

exchsivo de- ‘14 misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

coftra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 4 oponerse al registro y al uso de cualgquier
“gtra signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
ualdquiera sea la clage en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, 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 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 publico consumidaor,
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.——errrremeeeee e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada CHACO'l LAGOON y la marca oponente LA ISLA
DELCHACO gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes

maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.————ooeeeeee -

Que, del examen integral de los signos “CHACO'T LAGOON" y “LA ISLA DEL
CHACO?, se desprende que los mismos presentan diferencias sustanciales desde el punto de
vista grifico, fonético e ideoldgico, toda vez que la primera denominacién se encuentra
compuesta por una combinacion de vocablos en guarani ¢ inglés, destacindose el término
“Lq,gnup:. que evoca la idea de laguna o desarrollo acudtico de estilo moderno ¢ internacional,

tras a:i'ﬁé\lﬁa segunda se halla integrada integramente por palabras en idioma espafiol de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO’I LAGOON”, CLASE 39.

impresion de conjunto, por lo que, aun compartiendo una referencia geogrifica vinculada al
Chaco o Chaco’, dicho elemento no resulta suficiente para configurar semejanza confundible ni

riesgo de error o asociacién indebida en el piiblico consumidor respecto del origen empresarial de

los signos confrontados,—————— e

Que, conforme a los principios que rigen el derecho marcario, el andlisis de
confundibilidad debe realizarse sobre la impresion de conjunto que producen los signos
enfrentados y no mediante el examen aislado o fragmentado de alguno de sus elementos
componentes, atendiendo a que el consumidor medio percibe las marcas de manera global ¢
inmediata; que, efecruado dicho anilisis integral entre las denominaciones “CHACO'
LAGOON" y "LA ISLA DEL CHACO?", se advierte que las mismas presentan diferencias
sustanciales en su estructura gramatical, composicion denominativa, pronunciacion, sonoridad v
contenido conceptual, generando evocaciones comerciales claramente distintas; que el elemento
coincidente vinculado a “CHACO” o “CHACO'T" posee cardcter geogrifico y débil fuerza
distintiva dentro del conjunto marcario, por lo que no resulta suficiente para desvirtuar las
notorias diferencias existentes entre ambos signos; y que, en consecuencia, apreciadas las marcas
en su totalidad y conforme a la percepcidn global del consumidor medio, no se configura riesgo
de confusion ni de asociacién indebida respecto del origen empresarial de los servicios o

productos identificados por las mismas.—-esesemssecsmssmse

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

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

ibilidad de confusion entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su
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Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la porencial marca con la

marca ya existente (base de upumcmn} las marcas en cuestién dLhCE ser_analizadas en sy

posibilidad de ;ggfus:én entre |;§ mismas. IJtI andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confision de marcas debe analizarse en funciin del
impacto general que la denominaciin produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefifos o sufijos comunes a
Varias marcas ne son, en principio, suficientes para genevar confusion. Fl consumidor tiene la

faJMcfddd de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comun, presentan

suficientes diferencias grificas, fonéticas o conceptuales. — - weeee

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

Que, esta Direccidén considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear ;jesgm de c’mnfusidn al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

erlre(u{enms dlferenc.ltadnres necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
P

rocedente, mnm:ucntemen{e, corresponde confirmar el Dictamen n® 177/26 emitido por la
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jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en

4 [ e o —— - B e T

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
FESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre
aposicién al registro de la marca CHACO'T LAGOON, clase 39, Expediente n® 2460793,
solicitada por PETROHUE REAL ESTATE §.A— e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de I;-Eﬁliaitud de registro de la
marca CHACO'l LAGOON clase 39, J:xpedn:nl:-: ?’( 2460793 solicitada por

PETROHUE REAL ESTATES. Aot ;.:.rr, ...... =
/ || ., [ '.III = : :I \
Articulo 3.- NGHHQUESE por cédula, —dena-d b ! | cpoi V - -
/ \ NV /
., 5____;,..’-" { f
IYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
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Asuncion, 0?2 JUN 2@25
VISTO:

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE
REAL ESTATE S.A. sobre oposicion al registro de la marca, CHACO'l LAGOON, clase 36,

T e e =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca CHACO']
LAGOON solicitada para la clase 36, en base a la marca LA ISLA DELCHACO vy otros en la

clase 37, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. emerane - R

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 sie mpre por el interds gcncm]_ e e S B 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 encucntran reguladas en la propia

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

- Arsienla 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
lusivo de Ta misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
~jeontra quien lesipne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrg signo que ;\S\d

cualquiera sea la clafe en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

cda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios

\\-/ Pigina 1 de §
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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

Resolucién n’ 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos, ------- -

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 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 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,ceeeesemeommeceee e rerrans

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada CHACOT LAGOON y la marca oponente LA ISLA
DELCHACO gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes

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

Que, del examen integral de los signos “CHACO'T LAGOON" y “LA ISLA DEL
CHACO?, se desprende que los mismos presentan diferencias sustanciales desde el punto de
vista grifico, fonético e ideoldgico, toda vez que la primera denominacién se encuentra
compuesta por una combinacién de vocablos en guarani e inglés, destacindose el término

- que evoca la idea de laguna o desarrollo acudtico de estilo moderno e internacional,

7
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impresion de conjunto, por lo que, aun compartiendo una referencia geogrifica vinculada al
Chaco o Chaco'i, dicho elemento no resulta suficiente para configurar semejanza confundible ni

riesgo de error o asociacion indebida en el piblico consumidor respecto del origen empresarial de

los signos confrontados. e e e R

Que, conforme a los principios que rigen el derecho marcario, el andlisis de
confundibilidad debe realizarse sobre la impresion de conjunto que producen los signos
enfrentados y no mediante el examen aislado o fragmentado de alguno de sus clementos
componentes, atendiendo a que el consumidor medio percibe las marcas de manera global e
inmediata; que, efectuado dicho andlisis integral entre las denominaciones “CHACO']
LAGOON" y “LA ISLA DEL CHACO?", se advierte que las mismas presentan diferencias
sustanciales en su estructura gramatical, composicién denominativa, pronunciacién, sonoridad y
contenido conceptual, generando evocaciones comerciales claramente distintas; que el elemento
coincidente vinculado a “CHACO" o “CHACOQ'T" posee cardcter geogrifico y débil fuerza
distintiva dentro del conjunto marcario, por lo que no resulta suficiente para desvirtuar las
notorias diferencias existentes entre ambos signos; y que, en consecuencia, apreciadas las mareas
en su totalidad y conforme a la percepcion global del consumidor medio, no se configura riesgo
de confusién ni de asociacidn indebida respecto del origen empresarial de los servicios o

productos identificados por las mismas.-———-ee e

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
doctrina )r,h' jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
s b
sibilidad de ion entre ambas r i : 1
po b]}\f confusion

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

marca ya existente (base de oposicion), marcas ¢n cuestion deben ser a

posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en Suncidn del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
VAFIAS marcas no fom, en principio, suficientes para genevar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo wna raiz comsn, presentan

suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales, —

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 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 ¥

ﬂriginzlidad, ---------- S b e

:s:;a Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear fiesgo de cnnfusjﬁn al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

&lementos djferem:i dores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
]
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA
PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CHACO'TLAGOON?”, CLASE 36.

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

derecho. i e S e B D

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre
oposicién al registro de la marca CHACO'I LAGOON, clase 36, Expediente n” 2460796,
solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A—-—rerev

—

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites clg la s6licitud de r‘;ﬁstm de la
marca CHACO'l LAGOON clase 36, Expedien/[p" n’ iﬁéﬂ?% solici
PETROHUE REAL ESTATE 8. A.—meeeee B - T8

irada por
|
]

Articulo 3.-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FREAK”, CLASE

05.
Asuncion, 0 2 JUN 2026
VISTO:
El expediente caratulado: PHARMAFREAK HOLDINGS, INC contra TECNOMYL
5.A. sobre oposicidn al registro de la marca FREAK clase 05, y, ——-eeeeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “FREAK”,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca PHARMAFREAK en la clase 05, por lo

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

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

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

velando siempre por el interds general. s es

Que, 1al 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. -

o "'
' Articyfo 15°.- ET‘{Egis:m de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular o derecho al uso
s W, 5 P i . i i . 5
exclusivo de la misma, v a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
3 quicn lesione sﬁe derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FREAK”, CLASE
05.

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 SIENOS, ~rmeeeeees

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

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimire y el signa invocado en la oposicion.-—

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.—- —

Que, al cotejar las marcas solicitada FREAK y PHARMAFREAK oponente, se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusidn directa (tomar una

marca por otra) como a la indirecta (considerar gue ambas tienen un mismo origen de produccion).-

Que, del examen integral de los signos enfrentados FREAK v PHARMAFREAK, se
observa que ambos comparten de manera integra el elemento denominativo FREAK, el cual
constituye la rotalidad de la marca anterior y se encuentra reproducido dentro de la marca
solicitada. Esta coincidencia genera una importante aproximacién visual y fonética entre los
signos, ya que el consumidor percibird inmediatamente la presencia del mismo vocablo distintive

en ambas denominaciones. Si bien la marca oponente incorpora el prefijo PHARMA, ello no

elimina completamente la proximidad auditiva existente entre los signos, va que el consumidor
suele’ retener en su, memoria los elementos coincidentes y distintivos de las marcas, pudiendo

a;éi‘ar la denominacion PHARMAFREAK con una extensién, linea de productos o variante
|

& m:l}ial de la mar
L '

- /\ \ ~ .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FREAK”, CLASE
05.

Que, en consecuencia, valoradas las marcas en su conjunto y conforme al criterio de
apreciacion global que rige en marteria marcaria, se advierte la existencia de relevantes
coincidencias visuales, fonéticas y concepruales derivadas de la reproduccién integra del término
FREAK dentro de la denominacion PHARMAFREAK, situacién que puede llevar al
consumidor medio a presumir erréneamente que los productos distinguidos por ambos signos
provienen de una misma empresa o de empresas econdmicamente vinculadas. Por ello, las
semejanzas existentes revisten entidad suficiente para generar riesgo de confusidn o asociacion en

el mercado. e

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir

productos muy relacionados de la dase 05 (productos farmacéuticos entre otros), lo que nos da la

pauta que la oposicidn sea declarada procedente. oo

Que, ademis el oponente PHARMAFREAK ya es una marca registrada en nuestro pais
con Registro n°/452592 en la clases 05, este registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo

que refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de FREAK, clase 05, ----r-memmmeermeeen-

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

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

Que; por-las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociy&énfmnfusidn 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"
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FREAK”, CLASE
05.

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

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

interds en sustentar la oposicion.--

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

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, calguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conoctdo el 5igno™ e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 622/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho. oo

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

"Articulo 1.- DEC[ARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
 PHARMAFREAK HOLDINGS, INC contra TECNOMYL S.A. sobre oposicién al
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A.

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

registro de marca “FREAK™ clase 05, Expediente n® 1615385 solicitada por
TECIOMYL B A ciaiimsirsironsgisiiasis . =

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro/de I3

arca “FR.EE&" clase 05,
Expediente n® 1615385, solicitada por TECNOMYL S.A - e

i ¥
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -r A

Y1 GAS
Direcrora

REZ

untos Marcarios Liri giosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED
CONTRA YASSER MOHAMAD EL HAJ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA "BOLT Y ETIQUETA”, CLASE 42.

Asuncién, ] 7 JUN 7078
VISTO:

El expediente caratulado: BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED contra
YASSER MOHAMAD EL HAJ sobre oposiciones al registro de la marca BOLT Y ETIQUETA
clase 42,y — B SRR -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BOLT Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 42, en base al registro de las marcas BOLT y VOLT en la
clase 36, 09, 32 y otros respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles. = e e LIy et .

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 e st 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
cxy;lu.s_i#:; de la !?ﬂ:&\ma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesionk sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
0 signcl que pue inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los producros o servicios
lﬁ\fl:ﬁ sea la clase 4n que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

\

—~ =S

ol
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED
CONTRA YASSER MOHAMAD EL HAJ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “BOLT Y ETIQUETA”", CLASE 42.

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, 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 ¢l presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en el
P P

anilisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trdmirte v el signo invocado en la oposicidn,----
go y el sign P

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

marca previstas en la Ley de Marcas oo

Que, al cotejar las marcas solicitada BOLT Y ETIQUETA y BOLT - VOLT oponentes,
se observa a simple vista que las mismas son indefectiblemente confundibles con las marcas base
de las oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénricas en los planos fonético, visual ¥ conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién

directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considenar que ambas tienen un mismo

origen de produccion), T I ——

Que, asimismo, corresponde sefialar que, si bien las marcas se encuentran solicitadas y
registradas en clases diferentes 42, 36, 32, el oponente BOLT cuenta también con registro n®
565756 en la d;qe 09 (productos tecnoldgicos, softwarve y dispositivos) y la solicitante

e 42 (servicios ﬁ;uoidgimr, desarrollo de software y soluciones informditicas) guardan
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACFE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED
CONTRA YASSER. MOHAMAD EL HAJ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “BOLT Y ETIQUETA”, CLASE 42,

una relacion estrecha y complementaria dentro del dmbito tecnolégico, dado que los productos
de una frecuentemente se vinculan o son necesarios para la prestacion de los servicios de la otra.
En consecuencia, ambas clases se encuentran funcionalmente conectadas dentro del mismo

SECTOF de MEECAA0 e e s e

Que, en este contexto, la coincidencia del elemento principal BOLT (solicitante) BOLT -
VOLT (oponentes), sumada a la estrecha vinculacién existente entre los productos de la clase 09 y
los servicios de la clase 42, puede generar en el consumidor medio una percepcion de origen
empresarial comin o, al menos, una asociacién econdmica entre los signos. Por tanto, el anilisis
integral de las marcas evidencia semejanzas relevantes que deben ser consideradas en conjunto,

atendiendo a la interrelacién del rubro tecnoldgico en ¢l que ambas se desarrollan.————eeeeeeee

Que, en razon de las identidades existentes entre la marea solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos y servicios muy relacionados de la clase 42, 09, entre otros, lo que nos da la pauta que las

oposiciones sean declaradas procedentes.—-—---—-reeemeeccacacs T E PP PS——

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

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

_Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de

acién/confusién de marcas. La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen

an signo rtgiﬂ;‘ﬁblc y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en ¢l inciso “i”
del'articulo 2 de kzLﬂ:u % 1.294/98 D Marosi i e
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED
CONTRA YASSER MOHAMAD FL HAJ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DFE
LA MARCA “BOLT Y ETIQUETA", CLASE 42,

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 rveproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripoion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, eualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se ;zp:' ique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el S

Que, por lo exprtszdﬂ ¥ 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.* 130/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara las

oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho.sssesse e

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
LT TEC{\IN{]LDGY OU Y ACAVA LIMITED contra YASSER MOHAMAD EL
HA] sobre up«pmmén al registro de marca “BOLT Y ETIQUETA” clase 42, Expediente
nf 2082857 snhd\}tada por YASSER MOHAMAD EL HA]J.-- -

\
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED

CONTRA YASSER MOHAMAD EL HAJ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “BOLT Y ETIQUETA”, CLASE 42,

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro drf.x”i;{ nurcn"'xi“BDLT x

ETIQUETA” clase 42, Expediente n° 2082857, sulici?ﬂa pﬂf}'&lSSER MOHAMAD EL
HA]J. R G .

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, [ ]{\ [ ] e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA QUIMICA ARISTON S.A.LC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TETRAZIC Y ETIQUETA” CLASE
05.

Asuncidn, UE JUN Pmﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: GUAYAKI S.A. contra QUIMICA ARISTON S.A.LC sobre
oposicion al registro de marca “TETRAZIC Y ETIQUETA” clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TETRAZIC
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 05, en base a la marca TETRALGIN en la clase 05

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

(8 g ] e e e A L e A g e OO s L

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, ---rmeemeeeeeee- s e s 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

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

' Articule-15°- Fi egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivt de la misma\y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contfa quien lesione suy derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier

Pigina 1 de 4




GGE[ERNU DEL | ﬁlill.l':l'.]i".IN NACHYMNAL
PARAGUAY | iNretectiar

Resolucion DAMLa ([} 1 0 5 5 ()

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA QUIMICA ARISTON S.A.LC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TETRAZIC Y ETIQUETA" CLASE
0s.

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

prm:aul:ciar orros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, —-—--- --

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “TETRAZIC” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicién TETRALGIN, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planes fonético, visual v conceptual. o

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd ¢l traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracian de su rebeldfa, 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

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

B B B i R
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA QUIMICA ARISTON S.A.LI.C. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TETRAZIC Y ETIQUETA” CLASE
05.

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

solicitada para su registro. e

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. e R

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos gue constituyan wna reproduccion imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo” meeeeeaeeeeeeeeeeee e o

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

n® 1294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA QUIMICA ARISTON S.A.LC. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TETRAZIC Y ETIQUETA" CLASE
05.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 308/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho, -~ eme oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
GUAYAKI S.A. contra QUIMICA ARISTON S.A.LC. sobre oposicién al registro de
marca “TETRAZIC Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n* 2030146 solicitada por
QUIMICA ARISTON S.ALLC.

Articulo 2.- RECHAZAR |3 solicitud de registro dr?{a/ﬁn';rca “TETRAZIC Y

ETIQUETA” clase 05, Expediente n” 2030146 solicitada por QUIMICFLI'}:?R,ISTDN
39, 10 G TS . .

7 AN S J """"""""

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -ttt
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S5.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARADONA" CLASE
33.

Asuncion, 0 9 JUN 2028
VISTO:

El expediente caratulado: SATTVICA S.A. contra PELUSA SPORT GROUP PSG
E.A.S. sobre oposicion al registro de marca “MARADONA” clase 33, yjeeenee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
*MARADONA”, solicitada para la clase 33, en base a la marca MARADONA en la clase 35
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.---

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la |c}f' 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 gener:].

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

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

cir directa o indirectamente 4 confusion o asociacion entre los productos o servicios
1 ﬁgun:n. siempre que tengan relacién entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARADONA” CLASE
33.

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

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

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

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

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

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

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. e

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

un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARADONA" CLASE
33.

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

miicitada para su [EgiSIl'D. .........

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

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

interés en sustentar la oposicion.-

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

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

bubiese becho conocido el signo” .-

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

Stipﬁhdas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.ASS.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARADONA" CLASE
33.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 263/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR prm:cdr:nte ¥ hacer lugar a la accidén deducida por
SATTVICA S.A. contra PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS. sobre oposicién al

registro de marca "MARADONA" clase 33, Expediente n® 2262288 solicitada por
PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la : H“MﬁR.ﬂﬁUNﬁ" clase
33, Expediente n® 2262288 solicitada por PELU?_SI:ETR GROUP PSG l:}?;b-—
“y ,‘n'll || /

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asuncion, 03 JUN ZUEE
VISTO:

El expediente caratulado: CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposicion al registro de la marca,
AKAKUA Y ETIQUETA, clase 35, y.mrrrrresrmsssscascaasm s memmer s resm e nnns

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AKAKUA Y
ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca CRECI Y PERD] en la clase 35, por lo

que corresponde a2  esta Direccién  determinar  si  las marcas son o no

confundibles, -—eeeremmeeasae S

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrariva, 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 A ki bbb et 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

] ﬁlﬂiwlg, 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esa ley, concede a su titular el derecho al uso
emfui/m de la m:!ma y 4 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

—contra quien lesione, sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrh signo que pmﬂ:\nduur dirccta o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase ¢h que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING ITDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA 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

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

anilisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimire v el 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 trimite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Lev de Marcas,————--—-eeee- - e R ———
o

Que, efectuando un andlisis minucioso e integral de las marcas en controversia, se
advierre que la marca solicitada AKAKUA y ETIQUETA y la marca opuesta CRECI Y PERDS
presentan diferencias sustanciales desde los puntos de vista gramatical, grifico, fonético y
conceptual. En efecto, al primer golpe de vista, ambas expresiones se encuentran estructuradas de
manera claramente distinta, circunstancia que les confiere una identidad propia y perfectamente

diferenciable ante el pablico consumidor, -« T

Que, el oponente sostiene que la marca mixta solicitada AKAKUA reproducirfa el mismo
concepto esencial de los términos CRECI y CRESCI, afirmando que la solicitante pretende
apropiarse de kjdea de crecimiento o desarrollo personal que constituira el niicleo distintivo de
SUS  marcas. ASilil*i%IISmﬂ, invoca antecedentes administrativos relacionados con solicitudes

; nregiur:s de la m:i';ca YO CRECI y hace referencia a una denuncia penal promovida en su

"' . 4 - T @
,f’, oportanidad por suﬂucsms actos de imitacién fraudulenta, e —

!II l|| s i | _r'll
|
\

|/ {
A 27
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Sin embargo, corresponde sefialar que cada solicitud de registro marcario debe ser
analizada de manera auténoma ¢ independiente, atendiendo exclusivamente a las caracteristicas
particulares del signo cuyo registro se pretende. En consecuencia, los antecedentes invocados por
la contraparte no resultan determinantes para la resolucién del presente expediente, la evaluacion
de registrabilidad debe recaer sobre la marca especificamente solicitada y las circunstancias

concretas que la rodean.

Asimismo, cabe sefialar que la solicitante ha desistido oportunamente de las solicitudes de
registro mencionadas por la contraparte. Del mismo modo, la documentacién obrante en autos
acredita que la denuncia penal invocada por el oponente se encuentra extinguida y, ademds,
resulta ajena a la presente solicitud de registro, por cuanto aquella versaba sobre solicitudes

marcarias distintas de las que constituyen objeto de andlisis en esta resolucién, ----

Que, conforme a la doctrina y jurisprudencia marcaria pacificamente aceptadas, la

eventual confundibilidad entre signos debe determinarse medianre un examen integral v de

i impresion

Por ello, no resulta juridicamente correcto efectuar comparaciones fragmentarias o basadas en
elementos aislados, puesto que el consumidor no analiza minuciosamente cada componente de

una marca, sino que la percibe globalmente y conserva de ella un recuerdo im pertecto, ——---—--m

En tal sentido, al realizar el estudio de coexistencia entre la marca solicitada y la marca

base de oposicidn, corresponde analizar los signos en su conjunto, sin artificiales

bli idor, Aplicado dicho criterio al presente caso, resulta

LY
idente que las marcas enfrentadas proyectan percepciones claramente diferenciadas, alejando
N 1

toda posibilidad r

az?umblt de confusién, error o asociacién respecto de su origen empresarial -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA, CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, efectuando un andlisis comparativo de los signos en los planos grifico, fonético y

conceptual, se observa que las diferencias predominan ampliamente sobre s:uanuicr eventual

coincidencia. — e
(D AKAKUA
CRECI Y PERDI
Solicitud Oposicién

Desde el punto de vista grifico, la marca solicitada se encuentra integrada por la
denominacién AKAKUA acompaniada de una etiqueta y clementos grificos distintivos propios,
los cuales conforman un conjunto visual singular. Por su parte, la marca opuesta CRECI Y
PERDI presenta una estructura denominativa completamente diferente. La configuracién visual,
composicidn, disefio, disposicion de los elementos, tipografia y recursos ornamentales presentes
en la marca solicitada generan una impresién estética claramente diferenciada de la producida por

la marca opuesta.-----reeremrmeeaaee e —

Corresponde destacar que, tratdndose de signos mixtos, los elementos grificos adquieren
especial relevancia en la percepcidn del consumidor. Mientras los elementos denominativos son
leidos y asociades a una determinada secuencia de letras o palabras, los elementos figurativos son
apreciados por susH caracteristicas visuales, contribuyendo de manera significativa a la

indiyidualizacién del signo. En consecuencia, la etiqueta que integra la marca solicitada

o Pigina 4 de 7




“ GOBIERNO prr m_nr.cl_'fn_;f NACIONAI
# PARAGUAY | irmiicroa

ResolucionDAMLn.>_ [} (1 {1 5§ F 9

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 35,

constituye un elemento distintivo adicional que refuerza su capacidad diferenciadora frente a la

marca invocada por la contraparte. e

Desde el punto de vista fonético, las expresiones confrontadas generan una sonoridad
claramente diferenciada al momento de su pronunciacion. En efecto, AKAKUA presenta una
estructura silibica, una secuencia fonética y una acentuacién completamente distintas de la
expresion CRECI Y PERDI. Asimismo, la longitud de las expresiones, su ritmo, cadencia ¥

entonacion difieren sustancialmente, circunstancias que excluyen cualquier posibilidad razonable

de confusién auditiva por parte del piiblico consumidor, «-—--srsrareena- -

En el plano conceptual, tampoco se verifica una coincidencia relevante que permita
concluir la existencia de riesgo de confusidn. Mientras AKAKUA constituye una denominacién
de fantasia con identidad propia y significado auténomo para el consumidor, CRECI Y PERDI
transmite una idea especifica derivada de los vocablos que la integran. Por ello, la pretendida
asociacion conceptual alegada porla contraparte resulta insuficiente para neutralizar las evidentes

diferencias grdficas y fonéticas que caracterizan a ambos signos, -

En este sentido, resulta pertinente recordar lo sefalado por Jorge Otamendi, guien

ro midor i i las m talidad v no
elementos aislados. Asimismo, destaca que la existencia de vocablos, raices, prefijos o sufijos
eventualmente coincidentes no resulta suficiente para generar confundibilidad cuando los signos

prcs::nty;rdifere ncia.*i“aﬂprcciihlcs desde los puntos de vista grifico, fonético o conceptual ----emeeo-
! \
f'/ Por consiguiente, las diferencias existentes entre AKAKUA y ETIQUETA y CRECI Y

,J'FEADI son claramente i)ercepl:ihlcs tanto visual como auditivamente. La impresién de conjunto
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING ITDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 35,

que cada signo proyecta en el mercado es sustancialmente diversa, permitiendo al consumidor
medio identificar y distinguir sin dificultad el origen empresarial de los productos o servicios
respectivos. En consecuencia, no existe riesgo de confusion directa, indirecta ni de asociacién

entre las marcas confrontadas, por lo que la oposicién planteada carece de fundamento suficiente

para impedir el registro solicitado,

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. - B

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacfficamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n°® 327/26 emitido por la
jefatura de Priemra Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho.------ s —————

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

~Articule 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por

/ CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra TASSIANE CRISTINA DINIZ
/ DOS SANTDS sobre oposicidon al registro de la marca, AKAKUA Y ETIQUETA, clase
35, E.Ipl‘:d!tht{: n® 2564296 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS

\ qmms ! . - -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de rrimites de la soficitud de registro de la
marca AKAKUA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n:f 2564296 soligitada por
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS. oot -

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 25,

Asuncion, ) 7 JUN 7078
VISTO:

El expediente caratulado: CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposicion al registro de la marca,
AKAKUA Y ETIQUETA, clase 25, y.-----eerememeems e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AKAKUA Y
ETIQUETA solicitada para la clase 25, en base a la marca CRECI Y PERD{ ¢n la clase 25, por lo
que currﬁspundc a esta Direccion determinar si  las marcas son o no

confundibles. - i 3

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

velando siempre por el interés general. --sceceeee 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, s¢ encuentran reguladas en la propia

|egis]ar:i:5n 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
exclusio de la misa y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contfa quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier

preg signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusicn o asociacion entre los productos o servicios
cu lql.:ig_r: sea la clase er] que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

Piginalde?
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 25.--——

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

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

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

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIGMOS, wsmmemeans

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

anilisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trimire y €l signo invocado en la oposicitn,----

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. - —

Que, efectuando un andlisis minucioso e integral de las marcas en controversia, se
advierte que la marca solicitada AKAKUA y ETIQUETA y la marca opuesta CRECI Y PERDI
presentan diferencias sustanciales desde los puntos de vista gramarical, grifico, fonético y
conceptual. En efecto, al primer golpe de vista, ambas expresiones se encuentran estructuradas de

manera claramente distinta, circunstancia que les confiere una identidad propia y perfectamente

diferenciable ante ¢l priblico consumidor. S M

Que, el oponente sostiene que la marca mixta solicitada AKAKUA reproducirfa el mismo
concepto esencial de los términos CRECT y CRESCI, afirmando que la solicitante pretende
apropiarse dela idea de crecimiento o desarrollo personal que constituirfa el niicleo distintivo de

sus mdreas. Asimigmo, invoca antecedentes administrativos relacionados con  solicitudes
\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 25.

Sin embargo, corresponde sefialar que cada solicitud de registro marcario debe ser
analizada de manera autdnoma e independiente, atendiendo exclusivamente a las caracteristicas
particulares del signo cuyo registro se pretende. En consecuencia, los antecedentes invocados por
la contraparte no resultan determinantes para la resolucién del presente expediente, la evaluacién
de registrabilidad debe recaer sobre la marca especificamente solicitada v las circunstancias

concretas que la rodean.

Asimismo, cabe sefalar que la solicitante ha desistido oportunamente de las solicitudes de
registro mencionadas por la contraparte. Del mismo modo, la documentacion obrante en autos
acredita que la denuncia penal invocada por el oponente se encuentra extinguida v, ademis,
resulta ajena a la presente solicitud de registro, por cuanto aquella versaba sobre solicitudes

marcarias distintas de las que constituyen objeto de andlisis en esta resolucion,-——---r-r-sreme-mme- -

Que, conforme a la doctrina y jurisprudencia marcaria pacificamente aceptadas, la

n ibilidad entre si determi jante un i de
junto, consider impresién general arcas pro umidor medio.
Por ello, no resulta juridicamente correcto efectuar comparaciones fragmentarias o basadas en
elementos aislados, puesto que el consumidor no analiza minuciosamente cada componente de

una marca, sino que la percibe globalmente y conserva de ella un recuerdo imperfecto, - - -

En ral sentido, al realizar el estudio de coexistencia entre la marca solicitada y la marca

base de oposicidn, i i n i [ ifici

dllos gen ] ibli idor, Aplicado dicho criterio al presente caso, resulta
idente que las m&'ﬁcas enfrentadas proyectan percepciones claramente diferenciadas, alejando

toda posibilidad razopable de confusién, error o asociacién respecto de su origen empresarial.—--
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA, CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 25,

Que, efectuando un anilisis comparativo de los signos en los planos grifico, fonético v
conceptual, se observa que las diferencias predominan ampliamente sobre cualquier eventual

eoimcideniof, —secsiraii i L =

(DAKAKUA

Solicitud Oposicién

CRECI Y PERDI

Desde el punto de vista grifico, la marca solicitada se encuentra integrada por la
denominacién AKAKUA acompafiada de una etiqueta y elementos grificos distintivos propios,
los cuales conforman un conjunto visual singular. Por su parte, la marca opuesta CRECI Y
PERDI presenta una estructura denominativa completamente diferente. La configuracién visual,
compaosicidn, disefio, disposicion de los elementos, tipografia y recursos ornamentales presentes

en la marea solicitada generan una impresién estética claramente diferenciada de la producida por

la marca opuesta. et

Corresponde destacar que, tratindose de signos mixtos, los elementos grificos adquieren
especial relevancia en la percepcién del consumidor. Mientras los elementos denominativos son

leidos y a;&ciﬁﬂos a'una determinada secuencia de letras o palabras, los elementos figurativos son
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 25.

constituye un elemento distintivo adicional que refuerza su capacidad diferenciadora frente a la

marca invocada por la CONEraparte, ----- SEEES - s

Desde el punto de vista fonético, las expresiones confrontadas generan una sonoridad
claramente diferenciada al momento de su pronunciacién. En efecto, AKAKUA presenta una
estructura sildbica, una secuencia fonética y una acentuacién completamente distintas de la
expresion CRECI Y PERDI. Asimismo, la longitud de las expresiones, su ritmo, cadencia vy

entonacidn difieren sustancialmente, circunstancias que Exc[uyen cualquicr posibiiidad razonable

de confusidén auditiva por parte del piblico consumidor. —»-seeseessemocacesea e

En el plano conceptual, tampoco se verifica una coincidencia relevante que permita
concluir la existencia de riesgo de confusién. Mientras AKAKUA constituye una denominacién
de fantasia con identidad propia y significado auténomo para ¢l consumidor, CRECI Y PERDI
transmite una idea especifica derivada de los vocablos que la integran. Por ello, la pretendida
asociacidn conceprual alegada por la contraparte resulta insuficiente para neurralizar las evidentes

diferencias grificas y fonéticas que caracterizan a ambos Signos,—------<eeeeeescesemeocmsramsma e

En este sentido, resulta pertinente recordar lo seialado por Jorge Otamendi, guien

ue |

ign 1cen en on i medio siderando 135 marcas en su totalidad v nio
elementos aislados, Asimismo, destaca que la existencia de vocablos, raices, preﬁjns o sufijos

eventualmente coincidentes no resulta suficiente para generar confundibilidad cuando los signas

presentan diferencias apreciables desde los puntos de vista grifico, fonético o conceptual.—---------

Por c-.:n\n{iguitnl:c’ las diferencias existentes entre AKAKUA y ETIQUETA y CRECIY

/PBRDI'son claramente perceptibles tanto visual como auditivamente. La impresién de conjunto
f , perecp P |
|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 25,

que cada signo proyecta en el mercado es sustancialmente diversa, permitiendo al consumidor
medio identificar y distinguir sin dificultad el origen empresarial de los productos o servicios
respectivos. En consecuencia, no existe riesgo de confusion directa, indirecta ni de asociacidn

entre las marcas confrontadas, por lo que la oposicién planteada carece de fundamento suficiente

para impedir el registro solicitado, 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 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
OrigiNAlidad, e

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 326/26 emitido porla
jefatura de Priemra Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

o L T R e S OSSN P TP e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

&ftil:uh 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accidn deducida por
~ CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra TASSIANE CRISTINA DINIZ
DOS SANT(JS sobre oposicidn al registro de la marca, AKAKUA Y ETIQUETA, clase
Eﬁ, Exptd:cntd, n® 2564299 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS
w;\rms S
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA”, CLASE 25,

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de tramirtes de las 'tc'i-tﬁd'iiﬁ‘rcgistm de la
marca AKAKUA Y ETIQUETA, clase 25, Exp-r:dj:?{éf 2564299 solicitada por
TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS - ‘7( ) J

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, --—-f---mro-! e
" I '

f
| AT
Y Direccidn dely -aries Litigiosos

e R
LAl e s
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR J & P COATS, LIMITED CONTRA EMAP S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANCORE”, CLASE 23.

Asuncién, 0 3 JUN 2028
VISTO:

El expediente caratulado: | & P COATS, LIMITED contra EMAP S.A. sobre oposicién
al registro de la marca, ANCORE, clase 23, yi-eeemereromcas -

CONSIDERANDO:

Que, se¢ promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ANCORE
solicitada para la clase 23, en base a la marca extranjera ANCHOR en la clase 23, por lo que

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

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

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

" Articalo 15°.- Eh‘ﬁg]stm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

divo de la rmsm:; ¥ & cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione s\l:s. derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
e

/ utfo 'qgno que pueda |;dur::r directa o mdlrm::mlente a wnFUsmn 0 asociacidn entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR J & P COATS, LIMITED CONTRA EMAP S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANCORE”, CLASE 23 .--———ceeeeemee.

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

Resolucidén n® 259/2025,en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIENOS, ---eeemmee

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--- — i s S i,

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

hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, entre las marcas en pugna: AN/CORE (solicitada) vs. AN/CHOR (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacion y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada ¥
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y
efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la paura que las mismas

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

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

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

/pasibilidad de confusién entre ambas debe estarse 3 la representacion de las mismas en su
T T o — P
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ] & P COATS, LIMITED CONTRA EMAP S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANCORE”, CLASE 23.

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

conSUmidOr, ~ i S —

Que, del andlisis comparativo de las denominaciones ANCORE y ANCHOR, se advierte
quee no obstante la eventual consideracion del cardcter extranjero del términe ANCHOR, no existe
posibilidad de confision entre los signos en estudio. Fn cfecto, aun tratdndose de un vocablo del
tdioma inglés con significado conacido como “andla’, ello no resulta suficiente para generar riesgo de
asoctacion con la marca ANCORE, en la medida en que el examen debe realizarse en forma global

) atendiendo a la impresion general que generan las denominaciones en el consumidor

medio.

Que, asimismo, corresponde sefalar que la coincidencia parcial en el inicio *AN" no
resulta suficiente para generar confundibilidad, dado que dicho elemento es de baja fuerza
distintiva en el conjunto marcario. En consecuencia, del anilisis integral de las marcas se concluye
que las diferencias existentes superan ampliamente cualquier similitud inicial, descartando la
posibilidad de confusion o asociacién empresarial entre ANCORE y ANCHOR <-ceemeeeevee

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

marca ya existente (base de oposicién), las i : i
-0 . & * Ces, Ol . : L] - - . =

ATLIICTS Oesn Dracione: 10 1" allsd J1Ldiied o

. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

dichas

rarcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, -
Que, al pmfuﬁdizar en las diferencias entre ANCORE (solicitada) vs. ANCHOR

s\

¥ | 1 " &
/ lop nen:#h?preﬁa;q“ las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANCORE”, CLASE 23,

auditivo. La doctrin

otali v el im i £ gene midore ir
de elementos aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las

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

general claramente diferenciada. -emesessssssse e

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

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

diferencias grdficas, foneticas 0 CORCEPUALES. ~-rrrreerrewrerasressrerssssaneminssmeiasems s emseeansssssnsssessesas

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ANCORE vs,

ANCHOR no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no

representa ningun inconveniente legal. - rerrmeemcecreeaneas

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear ;iﬁsga.dE confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los

elémentos diferénciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

improcedente, ::mirccuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 536/23 emitido por la
N\ —
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR J & P COATS, LIMITED CONTRA EMAP S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANCORE", CLASE 23.

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

- 1 T B e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por
J & P COATS, LIMITED contra EMAP S.A. sobre oposiciénal r:glsrm de la marca
ANCORE, clase 23, Expediente n® 2269203 solicitada i

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de tra.mwes
marca ANCORE, clase 23, Expediente n ® 22692073 dliutTl -------------

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MCLEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
29.

Asuncién, [ 3 JUN 2026
VISTO:
El expediente caratulado: ELISEU CLOVIS MUHL contra ALEJANDRO ZACARIAS

MC'LEOD sobre oposicién al registro de la marca CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO
PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 29, Yo —mmememaenaae

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CHORIZO
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada para
la clase 29, en base al registro de la marca O GAUCHO en la clase 29, por lo que corresponde a

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

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

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

velando siempre por el interés general. —eeeeemeesc o

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

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

" Arri

0 15%- Ll registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
ivo de la mJ‘Sma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
tra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
0 signo gue puﬂ%ndunr directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
n que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MCLEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE
29,

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, —-----r--

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 Direccién se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y ¢l signo invocado en la oposicion, -

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde 4 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo,

Que, al cotejar las marcas solicitada CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO
PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA y O GAUCHO oponente, se observa a simple
vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe
que entre las mismas existen ¢lementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos
fonérico, visual y conceprual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca

porotra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccidn ).--------

Que,-..cﬁ:l__ andlisis comparativo entre los signos “CHORIZO CASERO ESTILO
GAUCHO PROBANOMAS” y “O GAUCHO", s advierte gue la palabra preponderante,

“refaltante y de mayor Sfuerza distintiva en ambos casos es el vocablo "GAUCHO", ¢l cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MC'LEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
29,

posicion, carga conceptual y capacidad evocativa dentro del confunto marcario; gue dicho término
resulta el componente que capta principalmente la atencion del consumidor medio, al ser el sinico
elemento daramente distintive y no meramente descriptive dentro de la solicitud mds extensa, en la
que los demds vocablos (chorizo casero, estilo) cumplen una funcién descriptiva del producto;
que, en consecuencia, la coincidencia en el elemento “GAUCHO" genera una semejanza
relevante desde el punto de vista ideolégico y comercial, pudiendo inducir a una asociacién entre
los signos en el mercado pertinente, especialmente considerando que ambos se vinculan a
productos alimenticios del mismo rubro; y que, por tanto, el elemento “GAUCHO” debe ser
considerado como el niicleo distintivo determinante en el anilisis de confundibilidad

I T g ] L O — o

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicirada y la oponente, ¢l
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos muy relacionados de la clase 29 (productos alimenticios entre otros), lo que nos da la

pauta que la oposicion sea declarada pruccd:ntc. R s e e =

Que, ademis ¢l oponente O GAUCHO ya ¢5 una marca registrada en nuestro pais con
Registro n®/429512 en la clase 29, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que
refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de CHORIZO CASERO ESTILO
GAUCHO PROBANOMAS | clase 29, et e e e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MC'LEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO

CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE
29,

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

del articulo 2 de la Ley 1" 1.294/98 Die MArcas. eooreereememsmncsn e msnsssssssmssssasssmms i iminismassiass s

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

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

interés en SUSTENTar |a OPosiCION — s

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Dirﬂcciép{ﬁ;:—s-iﬂqm que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
cstipyladas en la.\"\ll_gy n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corfesponde confirmar el Dictamen n.” 359/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MC'LEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO

CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
29, - -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por ELISEU
CLOVIS MUHL contra ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD sobre oposicion al
registro de marca “CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS

(SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 29, l:xpcdu:ntc n® 2499722 solicitada por
ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD--- -

HORIZO

" clase 29,

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro  de
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SI ]

Directora
c}e Asunros Marcarios Litigiosos

":If 5
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MC’LEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
35. -

Asuncidn,

03 JUN 2026
VISTO:
El expediente caratulado: ELISEU CLOVIS MUHL contra ALEJANDRO ZACARIAS
MC’LEOD sobre oposicidn al registro de la marca CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO
PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y. —----ermereasmsaauce

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CHORIZO
CASEROQ ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada para
la clase 35, en base al registro de la marca O GAUCHO en la clase 29, por lo que corresponde a

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

. . 1 . i .
(Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrariva, 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 grm:ral, et A S B A AR

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 drular ¢l derecho al uso
exclysivo de la n?k(ma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cofitra quicn lesiond, sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
¢ ufrdrgigno que pueda\inducir direcra o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
Iqﬂigra sea la clase :,1 que higuren, siempre que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MC'LEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
35, -

legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar fa 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 signos, -

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

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trdmite y el signo invocado en la oposicidn,—

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. ---ecee- - R -

Que, al cotejar las marcas solicitada CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO
PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA y O GAUCHO oponente, se observa a simple
vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién, se percibe
que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos
fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una marca

porotra) como a la indirecta (considerar gue ambas tienen un mismo origen de produccion).-—--——

/,--Q'ue{ del anilisis comparativo entre los signos “CHORIZO CASERO ESTILO
UCHO NLDBANDM&S” y “O GAUCHO”, s¢ advierte gue la palabra preponderante,
ltante y de\mayor fuerza distintiva en ambos casos es el vocablo “GAUCHQ", ¢ cual se

constituye como el elemento central de las demominaciones confrontadas, destacandose por u
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MCLEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
35.

pasicion, carga mucfpmmf ¥ mpﬂ-:‘:'d'ﬂcf evocativa dentro del confunto marcario; que dicho término
reswlta el componente que capta principalmente la atencion del conswemidor medio, al ser el sinico
elemento dlaramente distintive y no meramente descriptive dentro de la solcitud mds extensa, en la
que los demds vocablos (chorizo casero, estilo) cumplen una funcién descriptiva del producto;
que, en consecuencia, la coincidencia en el elemento “GAUCHO” genera una semejanza
relevante desde el punto de vista ideoldgico y comercial, pudiendo inducir a una asociacién entre
los signos en el mercado pertinente, especialmente considerando que ambos se vinculan a
productos alimenticios del mismo rubro; ¥ que, por tanto, el elemento *“GAUCHO" debe ser

considerado como el nicleo distintivo determinante en el andlisis de confundibilidad

1B L | B

Que, en razdn de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, €l
ptiblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos v servicios muy relacionados de la dase 29 y 35 (wmercializacidn de productos
alimenticios entre otros), lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada procedente.---------

Que, ademds ¢l oponente O GAUCHO ya ¢s una marca registrada en nuestro pais con
Registro n°/429512 en la clase 29, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que
refuerza su posicién en la oposicion contra la solicitud de CHORIZO CASERO ESTILO
GAUCHO PROBANOMAS | clase 35—

-~

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MC'LEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO

CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
35.

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

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

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

interds en sustentar la oposicion.

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

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

hubiese hecho conacido el R e e e

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

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

adas 'l?.‘n. la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
cgrresponde confirmar el Dictamen n.* 358/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

posicjon dcducic\h; por corresponder asi en derecho.—--—--—eoreeeeceeee -
\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS
MC'LEOD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHORIZO
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
3 e -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por ELISEU
CLOVIS MUHL contra ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD sobre oposicién al
registro de marca “CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS
(SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2499719 solicitada por
ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD-— e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d¢/Ta mares “CHORIZO
CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOG
Expediente n° 2499719 solicitada por ALEJANDRO ZAC

—— |

Articulo 3.  NOTIFIQUESE por cédula, —---
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA GENESSE, CLASE 05.

Asuncion, 03 JUN 1026
VISTO:

El expediente caratulado: DALLAS 5.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS
ETICOS C.EILSA. sobre oposicion al registro de la marca GENESSE, clase 05,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca GENESSE
solicitada para la clase 05, en base a la marca GENESIL en la clase 05, por lo que corresponde a

esta Direccidin determinar si las marcas son o no confundibles.-----reeeemcemeee- i i

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

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

velando siempre por el interés general. e e

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

dr.-.lz misma y & ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cqritra quien l-hq\mnt sus derechos. Asimismo concede el derecho a aponerse al registro y al uso de cualquicr
_gro signo que pyeda inducir direcra o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
iera sea la %‘: en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA GENESSE, CLASE 05.

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

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

Que, 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

anilisis 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 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 i e i 2 e e e e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada GENESSE y la marca GENESIL oponente gramaticalmente al

primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

muarcada diferencia entre las mismas ——----eeeceeeean

Que, entre las marcas en pugna: GENE/SSE (solicitada) vs. GENE/SIL {oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas v
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién v aplicacién de
ambas déﬁémiﬁac{pnes. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y

especifica de cada tétmino en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y
\
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efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

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

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

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

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse 2 la representacién de las mismas en
conjunto y no por sus elementos aislados, «eseseseaemseme e

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

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

rtificiales desmembraci forma sucesiva v no simul v, el resultado que

ra de determinar si exi

posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, las marcas GENESSE y GENESIL presentan diferencias suficientes para ser
distinguidas por el puiblico consumidor. Si bien ambas comparten la secuencia inicial GENES,
sus terminaciones son claramente distintas, ya que una concluye en SE y la otra en SIL,
generando una pronunciacién diferente tanto en su sonoridad como en su ritmo fonético. Desde
el aspecto visual, la presencia de las letras finales IL en GENESIL le confiere una estructura
grifica mis extensa y diferenciada respecto de GENESSE. Asimismo, en su apreciacion global,
cada signo-proyecta una impresion de conjunto particular e independiente, permitiendo al

consumidor id‘hg\uiﬁcar ¥ recordar cada marca sin riesgo de confusion o asociacién indebida sobre

---------------------------
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Que, asf también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “ Una de las reglas mds frecuentemente
requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con arreglo a su vision
en su conjunto”, y que.. para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa wn lugar
preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos
integrados de cada mavrea confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica™ —-—e—eemv

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

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

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

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

nuevos productos y tecnologias. et
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE
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Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no
presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin

inconveniente legal. e e i

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

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 161/26 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en

Ay e L L S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo'l,- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ALLAS S:‘AXY\:&ntra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.

sobre oposicidn al registro de la marca GENESSE, clase 05, Expediente n° 2308148

solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. <werreemerencas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA GENESSE, CLASE 05. e -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de Iisullclmd de registro de la
marca GENESSE, clase 05, Expediente n°® 2308148 sCﬁlut ]::ur L&BDR‘H 'ORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. ____..,’__, : Ir'
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA.
CONTRA AGROHOLDING S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA” CLASE 29.

Asuncion,
03 JUN 20
VISTO: &
El expediente caratulado: ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA.
contra AGROHOLDING §.A. sobre oposiciones al registro de marca “POLPANORTE ACAI
Y ETIQUETA” clase 29, yimrmrmsmsssmsemsnesacnmsimessessmm s e ssnassnssm s s e ee s emem e samnn anenee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“POLPANORTE ACAIY ETIQUETA”, solicitada para la clase 29, en base a las marcas NORTE
y POLPANORTE, POLPANORTE POLPA DE FRUTAS INTEGRAL, en la clase 29

respectivamente, por lo que cnrrs:spunde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles. S s

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

velando siempre por el interés general. e

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encucntran reguladas en la propia
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA.
CONTRA AGROHOLDING S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA” CLASE 29,

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “POLPANORTE
ACAT'Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con las marcas base de oposiciones POLPANORTE, POLPANORTE POLPA DE FRUTAS

INTEGRAL , se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual yeonceptual e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
¢l 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
oposicitn:-Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente v evidencia

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

‘de Tos hechos ‘alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normartiva
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA.
CONTRA AGROHOLDING S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA” CLASE 29,

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez 2 los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada e R R o (R e —

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

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

interés en sustentar la oposicidn. -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarie como marcas los signas que constituyan wna reproduccion imitacion, tradsuccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando s uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el eual sc

huebiese hecho conocido el signo”. s

_—Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
ccién consjdera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
Ley n” 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA.
CONTRA AGROHOLDING S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA” CLASE 29,---

corresponde confirmar el Dictamen n.” 400/22, de la Jefatura de la Tercera 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 procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA. contra AGROHOLDING
S.A. sobre oposiciones al registro de marca “POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA”
clase 29, Expediente n® 1786782 solicitada por AGROHOLDING /E'}.ﬁ._:; -----------------

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la sharca “POLPANORTE
ACALY ETIQUETA” clase 29, Expediente n® l?EG??ZSDli tada por PDLP%NGRTE
ACAIYETIQUETA. —-eeoer " )
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A.
CONTRA DTH SERCO S$.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“QUALY TV Y ETIQUETA”, CLASE 38,

Asuncion, ﬂ3 JUN fﬂfﬁ
VISTO:
El expediente caratulado: CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y

QUALITY 5.A. contra DTH SERCO S.A. sobre oposicion al registro de la marca QUALY TV
Y ETIQUETA clase 38, y. —-ceecemeeememmem e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “QUALY TV Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 38, en base al registgo de la marca QUALITY CENTER y
QUALITY IMPORT y otros en la clase 35 y otros, 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' 2 esta dependencia administrativa, al
momento de analizar l2 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, <o

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

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

. .r’a..rticulg 15' EI :rcgis:m d:: una marca h:-.h-u de auuerdu con esta ley, mnctdc asu I:l[LI]:lI‘ el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR 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

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIGNOS, ~---meeeees

Que, cabe sefialar que ¢l presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusidn 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 puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-osssessossssiomisn

Que, al cotejar las marcas solicitada QUALITY TV y QUALITY CENTER -
QUALITY IMPORT oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos
que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede
llevar tanto a la confusion directa (tomar wna marca por otra) como a la indirecta (considerar que

ambas tienen un mismo origen de produccion). -es e

Que del andlisis comparativo de las denominaciones QUALITY TV y QUALITY
CENTER - QUALITY IMPORT, se advierte que ambas marcas comparten como elemento
predominante el término QUALITY, el cual constituye el nicleo distintivo coman en los signos
en estudio, En t:ﬂ"ﬁenudc, it bien cada denominacion incorpora terminos secundarios adicionales
pnte. TV, CENTE]
cqrecichdo de la suficiente fuerza distintiva para desplazar la relevancia del elemento principal
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compartido. En efecto, dichos agregados no logran generar una diferenciacion sustancial en la
impresion global de las marcas, ya que el consumidor medio tiende a fijar su atencién en el
componente dominante “QUALITY”, el cual permanece idéntico en ambas denominaciones, lo
que puede generar una percepcion de vinculacion o asociacién empresarial entre los signos en

conficto,------

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir servicios
muy relacionacos de la clase 38, 35, entre otros, lo que nos da la pauta que la oposicidn sea
declarada procedente.

Que, ademds el oponente QUALITY CENTER - QUALITY IMPORT ya es una marca
registrada en nuestro pafs con Registros n°/444410 - 521457 en la clases 35 y otros, este

registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo que refuerza su posicién en la oposicién contra

l2 solicitud de QUALITY TV, tlake 38 rerem—rreeermacrrrermensomen e

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

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

Q_ue por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de

asociaciépfConfusién dc marcas. La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen

[T ]

‘I':E:glstl‘ll:llt: y se hz]la incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i

culo'2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas. R o
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Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicion.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como mareas los signos que constitwyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencee a un tercero, cnalesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo” e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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.” 427/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.-ereeeeseescaees

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

Articulo 1\- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
. CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A. contra DTH

h P
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A.
CONTRA DTH SERCO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“QUALY TV Y ETIQUETA”, CLASE 38.--

SERCO §.A. sobre oposicidn al registro de marca “QUALITY TV Y ETIQUETA” clase
38, Expediente n® 1317119 solicitada por DTH SERCO S.A. :

~

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mafca “QUALITY TV Y
ETIQUETA" clase 38, Expediente n°® 1317119, solici da por DTH SERCO

S,A. """""""""""""""""""" "f I/ % P o
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. --- / ’?(\ T ,-’I / 1 I
/ : ' &LYARENG EZ
(2672775) Director
'1‘-;."'.:“ DtrmdﬁF Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA HUMBERTO RAUL ROLON TOJA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BLACKBULL MARKETS PY
Y ETIQUETA” CLASE 36.

Asuncién, 03 JUN 2006
VISTO:

El expediente caratulado: RED BULL GMBH contra HUMBERTO RAUL ROLON
TOJA sobre oposicién al registro de marca “BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA”
clase 36, Yiommmmemm e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la marca
FIGURATIVA en la clase 32 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles,----e-meeeeeec & 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 geneml.

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

y 15°.- registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
y a gjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro v al uso de cualqui:r
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA HUMBERTO RAUL ROLON TOJA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BLACKBULL MARKETS PY
Y ETIQUETA” CLASE 36.

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

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

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

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

CONEEPTUA et

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no redne las condiciones bdsicas esenciales que la lr::,e requiere como la fuerza distinciva,

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

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

un desi vdel solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
"y

S Al 0 0 0 o 0 0 B 0 ol i 50 8 i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA HUMBERTO RAUL ROLON TOJA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BLACKBULL MARKETS PY
Y ETIQUETA” CLASE 36.

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

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

solicitada para su registro.- A S B

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

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. - wma

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 constitwyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeson total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoviamente
conocido en el sector pertinente del prblico, gue pertencce a wn tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y vegistro fuesen susceptibles de cansar
confusion o wn riesgo de asociacion con ese tercers, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. e

Que; por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direceitn ::unsidcr\i‘\‘que la marca solicicada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

/estipuladas en la n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA HUMBERTO RAUL ROLON TOJA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BLACKBULL MARKETS PY
Y ETIQUETA” CLASE 36.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 241/26, 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
R ESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por RED
BULL GMBH contra HUMBERTO RAUL ROLON TOJA sobre oposicién al
registro de marca “BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA” clase 36, Expediente
n® 2407603 solicitada por HUMBERTO RAUL ROLON TOJA

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de | ﬁfEa\“BLACKBULL
MARKETS PY Y ETIQUETA” clase 36, Expediente ;r" 2-«(‘!’603“ solicitada por
HUMBERTO RAUL ROLON TOJA. 4

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -f---

Directora
¢ Asuntos Marcarios Livigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA SATIVIS, CLASE 05.

Asuncién, [] | JUN 2028
VISTO:
El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL 5.A. contra BASF SE sobre oposicion al registro de la marca SATIVIS, clase 05,

}"r.-u- ------------------------ L L T,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca SATIVIS

solicitada para la clase 05, en base a la marca ACTIVIT en la clase 05, por lo que corresponde a

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 1 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, ———me 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 marea -

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

“a-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
confa quien |E$E}l\$u5 derechos, Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro v al uso de cualquier
'_:ﬂg(gn que puedainducir direcea o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios

! \ P’ ) =
II.-" aiquicrqnsca la clase en\que hguren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA SATIVIS, CLASE 05.

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. <-mmeemee

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

anilisis del riesgo de confusién 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 priblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

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

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada SATIVIS y la marea ACTIVIT oponente gramaticalmente al
primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas. e

Que, entre las marcas en pugna: SA/TI/VIS (solicitada) vs. AC/TI/VIT (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas v
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacion mis adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacion clara y

efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plgmrne.n_re distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado.---------

LY
Que, Ias\difcrencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

1 " " + " .
rudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL F
INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA SATIVIS, CLASE 05. i

pUSibiiidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su
conjunto ¥ no por sus elementos aislados.

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

marca ya existente (base de oposicion), las marcas en cuestién deben ser analizadas en sy

¥

posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlis

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

15 €N CONnjunto VEmos que en su conjunto

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

Que, las marcas SATIVIS y ACTIVIT presentan diferencias suficientemente relevantes que
permiten su clara individualizacién dentro del trifico comercial, desde el aspecto visual, las
denominaciones difieren en sus letras iniciales, (SA - AC) las cuales poseen especial importancia
en la percepcion del consumidor, toda vez que constituyen el primer punto de atencisn al
momento de identificar una marca, por lo que no hay posibilidad de confusién entre las

mismas.-- e s

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

r
']
D, chrna‘
f

|
l{dez o - entos 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 VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL 5.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA SATIVIS, CLASE 05.

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente
entos que iferentes, ademd nsiderar que la exj ia_de parte

COMUNEs NO COnsti n impedim el registro de v cd, siempre

inclgﬂ otros elementos capaces de integrar un conjunto. e i o i

Que, también es importante destacar la situacién particular de los productos

comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como
farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza
por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un andlisis minucioso y detallado en cada solicitud de
registro, con el fin de garantizar que este se ajuste 2 la evolucion constante del sector médico y
farmacéurico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacion en esta clase refleje
adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando

NUCVos pmducm& ¥ T.ECI'IL‘IIUEIJ.S. - e el

ue, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no
gu

presenta riesgo de confusion en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningiin

inconveniente legal ———ermreereeen S—

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

articulo 2°

Ta Ley de.marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

L P e R S e e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL F
INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA SATIVIS, CLASE 05.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 499/25 emitido porla
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra BASE SE
sobre oposicion al registro de la marca SATIVIS, clase 05, Expediente n® 1829053

solicitada por BASF SE — - e e R

.‘,-" L1
Articulo 2.- DISPONER a2 prosecucion de trimites deda solicitud de ré'gism:r dela
marca SATIVIS, clase 05, Expediente n® 1829053 s_-,:glic.ﬁa (LN TR ) S ——
/N -

k.,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ~feeeeeefetecdonp e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRF
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUCARE”, CLASE 01 ,--------ceeeeeeeo ese

Asuncion, 04 JUN Zﬂfﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. contra FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA sobre oposicién al
registro de la matics, PUCARE, clase 01,y e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca PUCARE
solicitada para la clase 01, en base a la marca DR. CARE en la clase 05, por lo que corresponde a

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

n N [ i T .
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley” 1 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. ———ooeeo -

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

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

' Articulo15°.- Ebeegistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
exclusifo de la mism:‘g{ 1 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contfa quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquicr

signo que pueda in
|:|u1'|:‘l--:th sea laclase en

ir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

I Flgur:n, siempre que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL F
INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUCARE”, CLASE 01.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada PUCARE y la marca oponente DR. CARE gramaticalmente al
primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas, e e

Que, entre las marcas en pugna: PUCARE (solicitada) vs. DR. CARE (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacion y aplicacion de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada ¥
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara v
efectiva tanto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plepamiente distinguibles y podrdn coexistir pacificamente en el mercado.—-r-sesmeeemmscosommeees

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefa la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUCARE”, CLASE 01,

posibilidad de confusién entre ambas estarse a | ion de las mismas

conjunto y no por sus elementos gislados. —————mmmrmeee e

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

consumidor. e —

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

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

pasibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en coNjuNto vemos que en su conjunto

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

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

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

podrin acarrear inconvenientes al piiblico interesado puesto que tanto la solicitud acompaia al
elemento comitin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comtin con la marca registrada.--——-—er-e

¢, Jorge Otamendi sefiala que: "La confiusion de marcas debe analizarse en funcion del

impacty general quela denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL F
INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUCARE”, CLASE 01.-

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

suficientes d iferencias grificas, fonéticas o con CEPEUALES, " e

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas PUCARE vs. DR,

CARE no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa

ningln inconveniente legal. —-——-eemommcoma e i 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 v
originalidad,—-—--------— T

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 498/25 emitido por la

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

l]l:ﬂ:l.‘hﬂ,--- 8 e e I 0 8 5 5 e e
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
N \ RESUELVE:

DECLARAR. improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
\f[CENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUCARE”, CLASE 01,

FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA sobre oposicion al registro de la marca
PUCARE, clase 01, Expediente n® 2022352 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y
COM. LIMITADA. S

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de Iai_mli’a:_ih'.rd de registro de la
marca PUCARE, clase 01, Expediente n® 202232 solici /-pGr FRANCISCO VIERCI
Y COM. LIMITADA -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -efremeetomedrmeefnn o

o
L
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tro'signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusitn o asociacién entre los productos o servicios
ualgiyiera sea la clase enjque figuren, siempre que rengan relacién entre ellos,

=
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO
BARRACHINA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“YAPARA.NETWORK BY JB”, CLASE 36.-

Asuncion, 0 & JUN 2026
VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM SA. comtra JUAN PABLO
BARRACHINA GOMEZ sobre oposici6n al registro de la marca, YAPAR A NETWORK BY
e B ————

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
YAPARANETWORK BY JB solicitada para la clase 36, en base a la marca APOSTA. LA BY
BETGIANK en la clase 36, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles.— i i 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, ~——eeeeee

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

e
culo 15°.- istro de una marca hecho de acuerdo con esta lev, concede a su titular el derecho al uso
¥

PAr
usiva de la misn ¥ a ejercer ante los Organos }ur‘isd.’u:clnmlﬁ las acciones y medidas que correspondan
sontra quicn lesione sys derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO
BARRACHINA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“YAPARANETWORK BY JB”, 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

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

Que, cabe sefialar 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 anilisis 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.-emeemmesss s

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada YAPAR A NETWORK BY JB y la marca oponente APOSTA. LA
BY BETGIANK gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de

diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas,-—-----rreereoeceeceees —~

Que, entre las marcas en pugna: YAPARANETWORK BY B (solicitada) vs. APOSTA.
LA BY BETGIANK (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién
precisa de las diferencias fonéricas y concepruales, lo que es esencial para evitar malentendidos en
la interpretacidn y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mis adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una municm.:i‘ii’n{clm y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

lapayra que las rrl“ilsmas son plenamente distinguibles v podrin coexistir pacificamente en el

|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO
BARRACHINA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“YAPARA.NETWORK BY JB”, CLASE 36.

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

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

posibilidad de confusidn entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su

CONjUNto ¥ No por i5ladi0s, s=eeeornmsmmannnn

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

marca ya existente {hue de upas:mﬁn} Wﬂm_;ﬂ_mm&m

arroje la vision en conj 2| criterio que debe primar a la a_de determinar si exi
posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en Conjunto vemos que en su conjunto
dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

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

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

i e ese hecho no puede inducir al consumidor a error o ion, y en ninglin momento
podrin acarrear inconvenientes al piiblico interesado puesto que tanto la solicitud acomparia al
elemento comin otro vecablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

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

Que, cabe resaltar la pronunciacién de YAPARA y APOSTA LA es marcadamente
diferente, tanto en su inicio como en su ritmo y entonacién, lo cual impide que el consumidor
promedio pueda asociarlas auditivamente. Asimismo, los elementos com plementarios “BY JB” y
“BY B.ETGL&NK” corresponden a identificaciones empresariales distintas, reforzando la idea de

.\\-4 " - ' v afgs . #
origenes comercigles independientes, por lo que no existe posibilidad de confusién entre las
=T, 3\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO
BARRACHINA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“YAPARANETWORK BY JB”, CLASE 36.

Que, Jorge Otamendi senala que: "La confiesidn de marcas debe analizarse en funcion del
tmpacto general que la denominaciin produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no san, en principio, suficientes pava generav confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comiin, presentan

suficientes diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. -

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas YAPAR A NETWORK
BY JB vs. APOSTA. LA BY BETGIANK no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo

que su coexistencia no representa ningun inconveniente legal. e e e

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y toralmente
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
OTGINAA AL e

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 110/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho.

Por tanto,
RECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO
BARRACHINA GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“YAPARA.NETWORK BY JB”, CLASE 36.

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DARUMA SAM S.A. contra JUAN PABLO BARRACHINA GOMEZ sobre
oposicion al registro de la marca YAPARANETWORK BY B, clase 36, Expediente n”
2052915 solicitada por JUAN PABLO BARRACHINA GOMEZ.

.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucidén de trimites de solicitud registro de la
marca YAPARANETWORK BY B, clase 36, Exp-.;ﬂtc e'n® 2052915 Solicitada por
JUAN PABLO BARRACHINA GOMEZ - _-;f----- ) :

\|

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y
CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA” CLASE 34,-------

Asuncién, [l 4 JUN 2326

VISTO:

El expediente caratulado: BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN
ASHOK LAKHIANI contra KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND
GENERAL TRADING LTD. sobre oposicién al registro de marca “BR. BUSINESS ROYALS
Y ETIQUETA? clase 34, yyeeememsmsmmeeee oo .

CONSIDERANDO:

Que, se promueven la oposiciones contra la solicitud de registro de la marca BR
BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 34, sobre la base de las marcas
extranjeras BUSINESS ROYALS Y BUSINESS CLASS clase 34 respectivamente, por lo que

corresponde determinar si las marcas son o no confundibles. oo

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

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

" Arriculo 15%-
exclusive d

“F- gegistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
la mismay a ejercer ante los ¢ drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra guien lesione 51!;5 derechos. Asimismo concede el derecho 1 oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda mﬁlucrr directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios

cualg Lt‘;la sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR. LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SF HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y
CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA” CLASE 34,

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

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

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

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

Que, cabe senalar 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 pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite yla
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas oo

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA (marca
solicitada) y BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS (marca extranjera oponentes) no

podrian coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético ¢ ideoldgico.

Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales, oo

Que, los oponentes han acreditado el registro extranjero de sus marcas en varios paises, la
magca solicitada pretende registrar su marca en la clase 34 productos muy relacionados con las

‘rgistradas en el r:xt*:mjf:rn; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacion de las
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y
CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA” CLASE 34.-—-

mismas, pues los productos que descan identificar se dirigirin al mismo sector del publico

CONSUMIAOT, ~--mmem e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre las oposiciones planteadas, ¥, en primer término surge que la denominacidn solicitada, BR
BUSINESS ROYALS dentro de la clase 34, reproduce de manera idéntica a las marcas
extranjeras BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS, la cual han sido utilizadas
internacionalmente en el mercado de productos de tabaco y cigarrillos, adquiriendo presencia
comercial en diversos pafses y consolidando una identidad propia dentro de dicho sector. En
consecuencia, tales signos han desarrollado una capacidad distintiva reforzada derivada de su uso
continuo, promocién y permanencia en ¢l mercado, circunstancias que les permiten ser
identificados por una parte relevante del publico consumidor especializado en este tipo de

Pn}duc[gs_ e P —— S

Que, la proteccion conferida a las marcas extranjeras no se limita inicamente a impedir la
reproduccién exacta de sus denominaciones, sino también a evitar el registro de signos que, por
sus semejanzas sustanciales, puedan inducir al consumidor a creer que existe algin vinculo
empresarial, econdmico o comercial entre los trulares. En tal sentido, cuando una solicicud
incorpora integramente una marca previamente conocida, como ocurre con BUSINESS
ROYALS, o comparte elementos distintivos relevantes capaces de generar asociacion, como

sucede con BUSINESS CLASS, el anilisis de confundibilidad debe realizarse con especial rigor, a

-H-\\\ LN 4 v - 5 & " .
pireservar la\ funcién identificadora de las marcas anteriores y evitar cualquier riesgo de

dsion o aproveghamiento indebido de su reputacion y posicionamiento en el mercado.--------
4
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y
CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA” CLASE 34,

Que, por ello, la wexistencia de los signos analizades debe evaluarse considerando no sola
las coincidencias denominativas existentes, sino tambien el grado de reconocimiento alcanzado por
las mareas extranjeras oponentes, cuyo prestigio y trayectoria comercial incrementan la posibilidad
de que el publico atribuya un origen empresarial comsin a los productos distinguidos por las marcas

B —— -

Que, las marcas oponentes: “BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS”, goza de un
reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo
notoriamente conocido, conforme al articulo 6 bis del Convento de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, el cual establece gue los paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el
registro, y a probibiv el uso, de una marca gue constituva una reproduccion, imitacion o traduccidn
susceptible de crear confusion con una marca notoriamente conocida en sw territorio, aun cuando

T 7 S — R S ——

Que, ahondando atin mis en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Madica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../...

Lcmnm_g{;dgg’_,! ¥ con respecto a prm‘wm; O SEFVICIOS o pmrfg:dm por si registro y con los rrmie:.r no
haya relacion (exccpeion al principio de especialidad).” —-—meeveeeeeereeeesreeeeeevreesenne

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas®, con

relacién a las marcas novorias: “Cuando la marca base del rechazo e una marca intensamente

wtilizada, de gran ti'{;ﬁt;:b'n 0 goza del cardcter de notoria, ¢l oriteri se aplic 0 _es
1
ri 0 mdis estricto, con la finalidad de evitar d aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer
. \

9 PAR AGUAYD DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit,, 2007 - Pag, 193,

Pigina 4 de 7



GOBIERNO pg, ™ !u-.::c[ﬂrr-; NACIONAL
PARAGUAY | treiscroar

Resolucion D.AM.Ln. ° ':.! ﬂ G 5 5 4

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y
CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA” CLASE 34,

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del puiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asf las cosas, en el caso de autos, ademds de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mis
adentrada en internet sobre la notoriedad de las marcas oponentes extranjera BUSINESS
ROYALS y BUSINESS CLASS y tras la bisqueda realizada en la base mundial de datos de
marcas’, tenemos que se encuentra registrada las mismas, en la clase 34, en su pais de origen y en

diferentes paises, demostrindose asi la notoriedad de la marca registrada.-----—-eeremmmee e

Que, el Dr. Carmelo Mddica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas™ se refiere a las
marcas notorias, diciendo: “Las Namadas marcas notorias ../.. pueden ser defendidas

Xifosgmente Juend del part en gue estdn registradas (excepoion al principio de territorialidad) v con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion
(excepeion al principio de especialidad)’. Expresa ademds “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero gue
solicitd esa marca o la registrd en ¢l pais lo baya hecho en forma consciente de que se trataba de un
stgno gue pertenccia a otro, wn lo gue quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc 1./,

basando s precension en el bhecho del apoders 0 _de wn jigne ajeno, con la mals
concomitante.”----- s A e mem e nt s e

-

r
: “DERECI—?IﬁE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perror, 2017

hitps: watwimdn,org tmyview: & infview: results'page= | &pageSize 0&entena -C&basicSearch - businessi s
m St Rduisterdyd
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y
CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA” CLASE 34.---

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
clementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

I POTTANTE”, — e oo ae e

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que la marca solicitada BR
BUSINESS ROYALS presenta coincidencias relevantes con las marcas extranjeras oponentes
BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS, destacindose especialmente la reproduccién integra
de la denominacién BUSINESS ROYALS y la coincidencia en el elemento BUSINESS,
circunstancia que genera una significativa proximidad grifica, fonérica y conceptual entre los
signos. Tales semejanzas, sumadas al reconocimiento y trayectoria comercial de las marcas
oponentes en su sector de actividad, resultan aptas para inducir al prblico consumidor a error o

asociacion respecto del origen empresarial de los productos, afectando asi la funcion distintiva gue

corvesponde proteger al sistema marcario, -

Que, en conclusién, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asi las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2° inc. i) de la Ley n” 1.294/98 de Marcas que preceptiia: “los signos que se hubiesen solicitado o

registrado por quien_no twviese legitimo interés o por guien onocia o debiera conocer quee el signo

T P S
F

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

}E)irc::iﬁ' considera que ia marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y
CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA” CLASE 34.-------

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 70/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las

opasiciones deducidas por corresponder asi en derecho.-------reeevee- o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI contra
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING
LTD. sobre oposiciones al registro de marca “BR. BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA”
clase 34, Expediente n® 2048676, solicitada por KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD..- e
4 h*
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de-la r(an:a “BR. BUSINESS
ROYALS Y ETIQUETA” clase 34, Expediente n® 2048676 l:c_/:ﬁ;tadn por th‘Liﬂ.ﬁT AL

MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENE 3..&15_1 ING LTD oo
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON
OF 1844" CLASE 34.--- =

Asuncidn, [] I:‘ JUN 2[.'2&
VISTO:

El  expediente caratulado: CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC contra KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. sabre oposicién al registro de marca
“BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844” clase 34, Vi nenemeccnaas

CONSIDERANDO:

Que, se promueven la oposiciones contra la solicitud de registro de la marca BUSINESS
ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844 , solicitada para la clase 34, sobre la base
de las marcas extranjeras BUSINESS CLASS Y BUSINESS ROYALS clase 34 respectivamente,

por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles. s

" " I & . s
Que, en uso de las atribuciones otorgadas porla 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 general, - —

' Agriculo 15">‘E_| registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
extlusivo de la mishia ¥ a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan

.\_) Pigina1de 7
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON
OF 1844” CLASE 34,

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

prccautc!ar otros derechos o intereses, tan vilidos como ¢l derecho a constituir una marca. ——e-----

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, --eneeeeer

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

andlisis del riesgo de confusidn 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 piblico 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. - e

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como rambién las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF
LONDON OF 1844 (marca solicitada) y BUSINESS CLASS Y BUSINESS ROYALS (marca
extranjera oponentes) no podrian coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto

visual, feriético e ideoldgico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son

hY
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON
OF 1844” CLASE 34, -

registradas en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién de las

mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirdn al mismo sector del publico

(ala TaT1 1) 118 (1] RE— R T T T

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre las oposiciones planteadas, y, en primer término surge que la denominacion solicitada,
BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844 dentro de la clase 34,
reproduce de manera idéntica a las marcas extranjeras BUSINESS ROYALS y BUSINESS
CLASS, la cual han sido utilizadas internacionalmente en el mercado de productos de tabaco y
cigarrillos, adquiriendo presencia comercial en diversos paises v consolidando una identidad
propia dentro de dicho sector, En consecuencia, tales signos han desarrollado una capacidad
distintiva reforzada derivada de su uso continuo, promocién v permanencia en el mercado,
circunstancias que les permiten ser identificados por una parte relevante del ptiblico consumidor

especializado en este tipo de productos. e

Que, la proteccién conferida a las marcas extranieras no se limita tnicamente a impedir la
reproduccién exacta de sus denominaciones, sino también a evitar el registro de signos que, por
sus semejanzas sustanciales, puedan inducir al consumidor a creer que existe algiin vinculo
empresarial, ¢condmico o comercial entre los titulares. En tal sentido, cuando una solicitud
incorpora_integramente una marca previamente conocida, como ocurre con BUSINESS
RO fj. 0 cnﬁtgarte elementos distintivos relevantes capaces de generar asociacién, como
sugede con BUSINI?S%S CLASS, el andlisis de confundibilidad debe realizarse con especial rigor, a

Bifi de-preservar la funcién identificadora de las marcas anteriores y evitar cualquier riesgo de
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON
OF 1844” CLASE 34,

Que, por ello, la wexistencia de los signos analizados debe evaluarse considerando no solo
las coincidencias denominativas existentes, sino tambien el grado de reconocimiento alcanzado por
las marcas extranjeras oponentes, cuyo prestigio y trayectoria tomevcial ncvementan la posibilidad
de que el priblico atribuya wn origen empresarial comiin a los productos distinguidos por las marcas
€A CORJTECH0 ~en e rernneee s

Que, las marcas oponentes: “BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS", goza de un
reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo
notoriamente conocido, conforme al articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, el cual establece que los paises de la Union se obligan a rechazar o invalidar el
registro, y a probibir el uso, de una marca que constituya una reproduccidn, imstacion o tradwccion

susceptible de crear confusion con wna marca notoriamente conocida en su tervitorio, aun cuando

dicha marca no esté registrada. eoreeans

Que, ahondando atin mds en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias ../...

GO £ H 44 L Py CNFL TSl L H] EE (6 I i GRS eI Fi .l'i-: g kL PLIOR & PrLH fir Ce
territoriglidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro ¥ con los cuales no
haya relacion (exceperon al principio de especialidad).” oo

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con

relacién 2 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 gue se aplica en el wcjo es

s estricto, o h\!d Sfinalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer

5 ‘ X
P PDERECHE PARAGUAYD DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193.

F
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON
OF 1844" CLASE 34.

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del psiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de auros, ademds de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacioén mas
adentrada en internet sobre la notoriedad de las marcas oponentes extranjera BUSINESS
ROYALS y BUSINESS CLASS y tras la busqueda realizada en la base mundial de datos de

marcas’, tenemaos que se encuentra registrada las mismas, en la clase 34, en su pais de origen y en

diferentes paises, demostrindose asf la notoriedad de la marca registrada. - - e

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las

marcas notorias, diciendo: “Las lamadas marcas notorias ../.. pueden ser defendidas
gxitosamente fuera del pais en gue estdn registradas (excepcion al principio de territorialidad )y con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion

(excepeion al principio de especialidad)’. Expresa ademds “la presentacidn de varios registros
extranjeras en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismas
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que bace easi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya hecha en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i./..

basando su pretensiin en el becho del gpoderamiento de un signo ajeno, con la_mala f
COREOIEILE, "~ memem e s

/{...F —,

ral "

b “DERE{%}_DE MﬁR{:;ﬂl‘ﬁ“ - Jorge Oramendi. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perror, 2017

s \

-\ i - ] .
htpss fvwhw tmdn, dee 1|1|~.|L'1-'--=r'l'|r1n||."-\ results’paee= | &pameSize=30& criteria- C&basicSearch - business&l

Pigina 5 de 7




GOBIERNO pr mucc{ﬂ_:\; NACIONAL
PARAGUAY | iNrrircroar

Resolucién D.AM.L n, ﬂ U D

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON
OF 1844” CLASE 34.

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
clementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”, —--eeeei e ST el eI

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que la marca solicitada
BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844 presenta coincidencias
relevantes con las marcas extranjeras oponentes BUSINESS ROYALS v BUSINESS CLASS,
destacindose especialmente la reproduccidn integra de la denominacién BUSINESS ROYALS ¥
la coincidencia en el elemento BUSINESS, circunstancia que genera una significativa proximidad
grifica, fonética y conceptual entre los signos. Tales semejanzas, sumadas al reconocimiento y
trayectoria comercial de las marcas oponentes en su sector de actividad, resultan aptas para inducir

al prblico consumidor a ervor o asociacidn respecto del origen empresarial de los productos, afectando

ast la funcidn distintiva que corresponde proteger al sistema marcario. -

Que, en conclusién, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2°inc, i) de la Ley n” 1.294/98 de Marcas que preceptiia: “los signos que se hubicsen solicitado o

vegistrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera conocer que el signo

IR BEPOEFD. =ommer e e e et e

I‘.
“Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
LY I L

ién cansidera que (la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
1 Ty
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LID. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON
OF 1844" CLASE 34.-——-ov-- -

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 178/26, de la Jefatura de la Primera Salay hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho.—————rmemmemmemeee e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC
contra KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LID. sobre oposiciones al registro de marca “BUSINESS ROYALS
ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" clase 34, Ex pediente n® 2037570, solicitada
por KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LT Do

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la nurc;.r"ﬁﬂﬁNIéSS ROYALS
ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" clase 34, Expudi;{ate n* 2037570, solicitada
por KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TR;(NS}’DRE,II[' AND GENERAL
TRADING LTD o rosssioniimsssssamiiiscssiis SN SR € i

)
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. «---f--e--{ :

A e
~Fnial Iy
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACF LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT
GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. CONTRA ALI MOHAMAD
MOHMOUD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BIGBOSS”
CLASE 09.

Asancién, 0 L N 2026
VISTO:

El expediente caratulado: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH &
CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. contra ALl MOHAMAD MOHMOUD sobre
oposiciones al registro de marca “BIGBOSS” clase 09, Vi e —

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BIGBOSS”,
solicitada para la clase 09, en base a las marcas HUGO BOSS y BOSS AUDIO SYSTEMS en la

clase 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles.

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

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

velando siempre por el interés general. R e e L 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
i

' Apticulo 15- El relgistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al wso

usivo de la misma 4

a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

chntra quien lesione sug derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

wosigno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT
GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. CONTRA ALl MOHAMAD
MOHMOUD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BIGBOSS”
CLASE 09. - -

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 mMarca, =--—---—

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo 2 la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BIGBOSS” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de
oposiciones HUGO BOSS y BOSS AUDIO SYSTEMS, se percibe que entre las mismas existen

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 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 desvirrué los argumentos planteados en la
oposicién, Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un désinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de [ los™ hechos  alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT
GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. CONTRA ALl MOHAMAD
MOHMOUD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BIGBOSS”
CLASE 09.--

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

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

solicitada para su registro. - Pememesamenetse s s e

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

Que, en consecuencia, y conforme 2 lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién. T B I T S L et PP AN S Pl

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
FEGISIYArse (oMo marcas los signos gue constituyan wna rﬁpm{:‘amﬁn fmiftacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
canfusiin o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese heeh conocia el signo” e e S v
N

i,
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT
GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC, CONTRA ALl MOHAMAD
MOHMOUD SOBRE QPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BIGBOSS”
CLASE 09, e e

corresponde confirmar el Dictamen n.” 107/26, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho.-—-—----—-sssmesea-=-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Y AVA
ENTERPRISES INC. contra ALI MOHAMAD MOHMOUD sabre oposiciones al
registro de marca “BIGBOSS” clase 09, l:.xptdn:nn: n® 13115§9’fullch§da por ALI

MOHAMAD MOHMOUD ersenimeinmeemmrmrmemenane £ .x\

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro ¢la arca “BIGBOSS’ I.'\ILlﬂjlf 09,

Expediente n® 1811589 solicitada por ALI MOHAMAD N [}HM(}UD S et
\

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

= Directora
\ - Direceign\de/Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUNEZ Y
NATECH S.A. CONTRA L-COM, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA HYPERLINK Y ETIQUETA, CLASE 09.

Asuncidn, 0 & JUN 2078
VISTO:
El expediente caratulado: CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUNEZ Y NATECH

S5.A. CONTRA L-COM, INC sobre oposiciones al regi_srm de la marca HYPERLINK Y
ETIQUETA, clase 09, y. e -

CONSIDERANDAQ:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca HYPERLINK
Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, sobre la base de los registros de las marcas
HYPERMEDIA y X-LINK en las clases 16 y 09 respectivamente, -——-—-eeeeeere rresramsssaseesees

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la

oposicién planteada contra la solicitud de registro de la marca HYPERLINK solicitada para la

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestidn, y tras la verificacion del sistema
informdtico de la Institucion, se puede constatar que las marcas base de las oposiciones, se
encuentran vencidas, con lo cual, ¢l titular de dichos registros ha perdido todos los derechos sobre

las mismas, al no impulsar el trimite de renovacién establecido en la Ley.

i

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido las bases de litigio, y no encontrindose la
sql' itud de registho incursa dentro de las prohibiciones es:;blecidas en el Art. 2 de la Ley N°
94/98 de Marc

corresponde la prosecucién de trimites para el registro de la marca hoy
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUNEZ Y
NATECH S.A. CONTRA L-COM, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA HYPERLINK Y ETIQUETA, CLASE 09. -
POR TANTO,
La Directora de la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
RESUELVE:
Art. 1

Art. 2

Are. 3

DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por
CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUNEZ Y NATECH 5.A. contra L-COM,
INC sobre oposicién al registro de la marca HYPERLINK Y ETIQUETA, clase
09, Expediente N* 1218798, solicitada por L-COM, INC --erreremmeacemeccanecsccecen

DISPONER la prosccucion de los trimites de registrode .Ia nﬁi‘ca HYPERLINK
Y ETIQUETA, clase 09, Expediente N° 111'373/356n- tada por L-&PM. INC.--

NOTIFIQUESE, por cédula.

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS
S.A. CONTRA HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CEPAS DE AMERICA” CLASE 33.

Asuncién, 0§ JUN 2026
VISTO:
El expediente caratulado: CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS S.A.

contra HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANONIMA sobre oposiciones al registro de
marca “CEPAS DE AMERICA” clase 33, v

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “CEPAS DE
AMERICA”, solicitada para la clase 33, en base a las marcas CEPAS PARAGUAY y CEPAS
ARGENTINAS en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

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

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. SR —

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

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

' Articulo 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo deda misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS
S.A. CONTRA HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CEPAS DE AMERICA” CLASE 33.

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

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

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

marea previstas en la Ley de Marcas,—--—- o R SR

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “CEPAS DE
AMERICA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las
marcas base de oposiciones CEPAS PARAGUAY y CEPAS ARGENTINAS, se percibe que

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

visual y conceprual.--—--eereeeeecee i o e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en

el Art. 68 y 69 del CPC. La 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

—
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS
S.A. CONTRA HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CEPAS DE AMERICA” CLASE 33.

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

L A

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 apticud de la marca

solicitada para su registro. e

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

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

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

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

interés en sustentar la T T e ——

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse come marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacidn, traduccion,
transliteracion o transeripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a wn tercero, enalesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confisign o un riespo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la df:’unﬁlu de su fuerza distintiva, enalguiera sea la maneva o medio por el cual se

hetbo conocido HERO e
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS
S.A. CONTRA HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CEPAS DE AMERICA” CLASE 33,

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
es:ipuladas en la Ley n* 1.294/98 vy no reline los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.* 491/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara

las oposiciones deducidas por corresponder as{ en derecho. - eeeemceeeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS S.A. contra HERMANOS
MILLAN SOCIEDAD ANONIMA sobre oposiciones al registro de marca “CEPAS DE

AMERICA” clase 33, Expediente n® 2050238 solicitada por HERMANOS MILLAN
SOCIEDAD ANONIMA

P L T TT Ry

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la /marca © AS DE

AMERICA” clase 33, Expediente n® 2050238 saltcrtad?ﬁor HERMANOS MILLAN
SOCIEDAD AMONIMA -—osisiieicmmcniimmnianss - y |

Articalo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -—feromeeefoceccechcfoeceeeeeop
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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 RITA
LUCIANA BORDON DE ROSA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GONZI Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Asuncién, 5 jy 2026
VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra RITA LUCIANA
BORDON DE ROSA sobre oposicion al registro de la marca, GONZI Y ETIQUETA, clase 35,

¥. S — e e e e e =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca GONZI Y
ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca GONZALITO e¢n la clase 35, por lo

que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son 0 no confundibles, --—--—-eseeeeaee-

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

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

velando siempre por el interés general. e -

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

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

* Articulo 15%.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, coneede a su titular ¢l derecho al uso
El{i;h.lsnl'ﬂ de lx-misma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ntra quien [Enh{lc sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
/J:] tro,signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
|| cualqh:cm sea la LJJS;L' en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA RITA
LUCIANA BORDON DE ROSA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GONZI Y ETIQUETA”, CLASE 35.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan 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 confusidn entre la solicitud en trimite y el signo invocade en la oposicion.—-

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 yla

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

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

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada GONZI y la marca oponente GONZALITO gramaticalmente al
primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas. - s i

Que, entre las marcas en pugna: GONZI (solicitada) vs. GONZALITO (oponente), en
conjunto y-sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéricas y
cnnccyﬁﬁa]cs, lo qﬁé\_ﬂ.:s esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
amb _%denuminaciuné@:, Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada vy

t;'iﬁ ifici de cada término en contextos relevantes, prunmvitndu asi una comunicacion clara ¥
/
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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 RITA
LUCIANA BORDON DE ROSA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GONZI Y ETIQUETA”, CLASE 35.

efectiva tanto a nivel anditivo como cunccptual, estas diferencias nosda la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrdn coexistir pacificamente en el mercado,.------mmceeeaceeceeec

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

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

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

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

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestion deben ser analizadas en sy

posibilidad de confusién entre las mismas. Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

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

cierto que ese hecho no puede inducir sumidor a error o confusidn ¥ en ningin momento

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

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

~Que, al profundizar en las diferencias entre GONZI Y ETIQUETA (solicitada) vs.
GO‘NZALITD\(I:puneme} se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista

ﬂ'{iﬁfﬁ como auditiyo. La doctrina v la jurisprudencia marcaria ensefian que el anlisis de marcas
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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 RITA
LUCIANA BORDON DE ROSA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GONZI Y ETIQUETA”, CLASE 35.

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

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

impresidn general claramente diferenciada,------

Que, Jorge Oramendi sefiala que: "La confiusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs erucial considerar la
totalidad de los signos, sin deenerse en elementos aisladas, ya que los prefijos o sufijos comunes a
VArids MAarcds no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos gue, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes

diferencias grificas, fonéticaso conceptieales.” -

Que, las marcas GONZI y GONZALITO presentan diferencias sustanciales que

permiten su coexistencia sin riesgo de confusién en el mercado. En efecto, la marca GONZI se

encuentra configurada como un signo mixto o con disefio de eriqueta ral , lo que
implica la incorporacién de elementos grificos que refuerzan su identidad visual y aportan
distintividad adicional al conjunto marcario, generando una percepcién global particular en el
consumidor. Por su parte, la marca GONZALITO es de caricter netamente denominativo, es
decir, estd compuesta exclusivamente por su expresién verbal, sin elementos figurativos que la
complementen, lo que determina una estructura mds simple y una impresion diferente.
Asimismo, desde el punto de vista fonético y conceptual, si bien ambas comparten una rafz
comiin GONZ, se diferencian claramente en su terminacién, ya que GONZI presenta una
dertominacién corta, contundente y de ficil recordacién, mientras que GONZALITO incorpora
Ain sufijo djn1in.'§:tim que le otorga una extensién sonora mayor y una connotacién afectiva
\ .

/ Farﬁcula r, generando en conjunto una impresion distinta en el consumidor medio, ~—-eeseeeeee—
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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 RITA
LUCIANA BORDON DE ROSA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GONZI Y ETIQUETA”, CLASE 35,

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas GONZI Y ETIQUETA

vs. GONZALITO no presenta riesgo de confusién en el mercado, Por lo que su coexistencia no

representa ningun inconveniente legal.--—ooeeo e -

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 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 et

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 515/24 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en

derecho.----- EAT L e e A -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

ﬁrtl’clﬂo 1.- 'DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accidn deducida por
OLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
/ZSJITAL ABIERTO O NGO SAECA contra RITA LUCIANA BORDON DE

_ ROSA sobre opﬂslicirﬂn al registro de la marca GONZI Y ETIQUETA | clase 35,
/ Expediente n° Elﬂlfﬁﬂ solicitada por RITA LUCIANA BORDON DE ROSA.--—----emrv
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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 RITA
LUCIANA BORDON DE ROSA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GONZ1 Y ETIQUETA", CLASE 35.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de lafolicitud :ié\_regisrm de la
marca GONZIY ETIQUETA, clase 35, Expediente n"2 l?i;i[l solicitada| por RITA
LUCIANA BORDON DE ROSA, --------- o A /

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.

y A
N
rﬁ&w&n’wa@su)cé;
Directora !

Asunros Marcarios Lirigiosos
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