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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA DA DISENO AMERICANO BY TOGNATO Y
ETIQUETA, CLASE 24.

)
Yy

Asuncidn, v RAN ZUdD
VISTO:

El expediente caratulado: DA SR.L. contra IMPORTADORA BOM SONO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposicién al registro de la marca
DA DISENO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA clase 24, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DA DISENO
AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 24, en base a la marca
DA S.R.L. en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles. R R T —=—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 interds gcnefral. - -

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

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

¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ucir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA DA DISENO AMERICANO BY TOGNATO Y
ETIQUETA, CLASE 24,

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

prr:caul:cku 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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. =

Que, entre las marcas en pugna: DA DISENO AMERICANO BY TOGNATO Y
ETIQUETA (solicitada) vs. DA S.R.L. (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia
la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y concepruales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas
distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

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

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

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

consumidor. wee -

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

ciales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resulrado que

foje la visién em conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

josibilidad de cunh.lsién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA DA DISENO AMERICANO BY TOGNATO Y
ETIQUETA, CLASE 24.

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada DA S.R.L. en la clase 35

protege servicios tales como: “Servicios de importacion, exportacion, comercializacion y venta de
productos alimenticios en general, servicios prestados por un supermercads”. Por otro lado, la marca

solicitada “DA DISENO AMERICANO BY TOGNATO” en la clase 24, protege productos:
“productos comprendidos en la clase 24 exclusivamente sabanas’, La diferencia de los sectores y la

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas solicitada DA DISENO
AMERICANO BY TOGNATO en la clase 24, y DA S.R.L,, registrada en la clase 35, debido
especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las
mismas. |.a marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por
nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que
pueden eventualmente justificar su rechazo. ——————mmme e

Que, es importante sefialar que la marca solicitada DA DISENO AMERICANO BY
TOGNATO cuenta con una etiqueta cuyo disefio es distintivo y original, lo que la diferencia
claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede

servar qﬁ\ estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad tinica, reforzando su
4 _drf'ertncucm‘:\?pecm a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente,

dad,a que no exispe confusion grifica o visual que justifique la oposicién.—--—
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA DA DISENO AMERICANO BY TOGNATO Y
ETIQUETA, CLASE 24.

A

DISENOOAMERICAND

i)

SOLICITADA OPONENTE

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

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

de Und Marcg, —-—————eeeee e e e

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reiine los

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

—jmprocedente,) consecuentemente, corresponde revocar ¢l Dictamen n® 18/25 emitido por la
' B
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA DA DISENO AMERICANO BY TOGNATO Y
ETIQUETA, CLASE 24.

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

e B R i e S e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DA SRL. contra IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposicion al registro de la marca DA
DISENO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA clase 24, Expediente n®
2375095 solicitada por IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA A ———

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la snlin_:iﬂ:l@ de registro de la
marca DA DISENO AMERICANO BY TOGNATO Y »fﬂqﬁﬁgaf) clase 24,

Expediente n® 2375095 solicitada por IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ——— ¥ it

1 /A

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

1 --
L e
L

3 ‘Directora —
Direccion d& Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.LE Y SELTZ
S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “VITAL" CLASE 32.

Asuncién, 03 AR 2026
VISTO:

El expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS TAURO SA.CLE Y SELTZ S.A.
contra GAVIER RAMON QUINONEZ sobre oposiciones al registro de marca “VITAL” clase
32,y; =

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “VITAL”,
solicitada para la clase 32, en base a las marcas VITALY AGUA MINER AL slogan y VITA, en la

clase 32 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 g:n:rn]. ........

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
exclusifo de la mhisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
iore sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.LE Y SELTZ
S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “VITAL” CLASE 32.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada *VITAL” se observaa
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones
VITALY AGUA MINERAL slogan y VITA , se percibe que entre las mismas existen elementos
que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.

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

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

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

icitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

ados 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. EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.LE Y SELTZ
S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “VITAL” CLASE 32.

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

solicitada para su registro.

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

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

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, 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 asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”.

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

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. EMPRENDIMIENTOS TAURO S.AC.LE Y SELTZ

S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “VITAL” CLASE 32.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 29/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.LE Y SELTZ S.A. contra GAVIER. RAMON
QUINONEZ sobre oposiciones al registro de marca “VITA” clase 32, Expediente n®
2414074 solicitada por GAVIER RAMON QUINONEZ, e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de |
Expediente n® 2414074 solicitada por GAVIER RAMO

marca “VITA" clase 32,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL §.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “TECNO DAY™ CLASE 35.

» Ls]
Asuncidn, 03 Ba onpoe

v MHI LU0

VISTO:

El expediente caratulado: CALTECH §.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposicién al
registro de marca “TECNO DAY clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TECNO
DAY?, solicitada para la clase 35, en base a la marca TECNODAY en la clase 41 respectivamente,

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

' Articulo-15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclysivo de la mtisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cofitra quien lesion®, sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
'Ill * L] " ] " L] & - v ] “
igno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
.ftud.!ql:ti_cra sea la clase +1 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 CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “TECNO DAY” CLASE 35.

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

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

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

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.

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

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

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

procesal. o

Hé“ag\uerdn con lo anteriormente expuesto, la declaracion de rebeldfa no solo otorga
tos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

oligitada para su registro. i
[ | -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CALTECH S5.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “TECNO DAY” CLASE 35.

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

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

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

interés en sustentar 12 OposiCiON. -~ e

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 250/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala
oposicidn-dedueida por corresponder asf en derecho. -

Por tanto,

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “TECNO DAY” CLASE 35.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CALTECH S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposicién al registro de marca
“TECNO DAY” clase 35, Expediente n® 2294982 solicitada por TECNOMYL
S.A.

Articulo 2.- BRECHAZAR la solicitud de registro de la m

a "_'[_'F.-C'.PKG DAY” clase
35, Expediente n® 2294982 solicitada por TECNOMYL 8. \

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. — f

Directora
Asuntos Marcarios Litiginms
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE
DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSANE LABZ” CLASE 05.

ﬂ,ﬁu [ICi.Gn: D T _Fll!!.'lql.."' ;I:JIEB
VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra RETAIL EXCLUSIVE
DISTRIBUTION, INC sobre oposicién al registro de marca “INSANE LABZ” clase 05,

¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “INSANE
LABZ”, solicitada para la clase 05, en base a la marca INDANE en la clase 05 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 oposicidn 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,

H’Eliﬂdﬂ siemprc Pﬂl‘ el interés gl:ﬂﬂl'ﬂ].

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

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

gistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
- dm:hns. A.sirnismo concede el derechn % oponerss al registro y al uso de cua.lquu:r
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE
DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSANE LABZ” CLASE 05.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “INSANE LABZ” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicién INDANE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -

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

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

o

_-". ™,
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DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSANE LABZ” CLASE 05.

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarie como marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitacion, traduccidn,
transliteracin o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o 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 becho conocido el signo”. S—

n expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

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

n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.CI.  CONTRA RETAIL EXCLUSIVE
DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSANE LABZ” CLASE 05.

Resolucién D.AM.L n, ©

corresponde confirmar el Dictamen n.” 609/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC
sobre oposicién al registro de marca “INSANE LABZ” clase 05, Expediente n® 21108398
solicitada por RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC.,

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ma E LABZ"
clase 05, Expediente n° 21108398 solicitada }ﬂf‘“ TAIL CLUSIVE
DISTRIBUTION, INC. [ k

'I )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTER PROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO
DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.

Asuncidn, 03 WA e
VISTO: B

El expediente caratulade: BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU
COGNAC Y INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
contra INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. sobre oposiciones
al registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA clase
33,y e S

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca CONHAQUE
DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 33, sobre la base del
DENOMINACION DE ORIGEN (COGNAC), por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 1::]|r1 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 —

' J"l.ﬂil:lilp.-l-i-’.‘- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la n\'ﬂ({u y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
coptra quien lesionk sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
~ofro.signo que puedi inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/ Iquiera sea la clasg en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO
DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.

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

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

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

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 33 y
los antecedentes obrantes en autos y de la documentacién acompafiada, surge que la
denominacién solicitada “CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA”
corresponde a la empresa de la INDUSTRIA DE BEBIDAS JOAQUIM THOMAZ DE
AQUINO FILHO, dedicado al disefio, desarrollo, fabricacion y comercializacion de bebidas

alcohdlicas y no alcoholicas.——-——ereeeee- o2

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA
BARRA Y ETIQUETA, (marca solicitada) vs. DENOMINACION DE ORIGEN
GEOGRAFICA (marca oponente), la marca solicitada es una expresién singular y constituye un
signo para.distinguir productos, conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley de Marcas 1294/98, es

por ellé que en forma expresa esta disposicion legal contintia diciendo que son marcas “.....Jas

res, vocablos antasia, combinaciones y consistir en una o mds palabras...” por lo que
4 : 4 pa porioq

/ cofresponde precisar| que la denominacién solicitada “CONHAQUE DE ALCATRAO SAO
£
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTER PROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO
DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.

JOAO DA BARRA” no reproduce ni utiliza la expresién “COGNAC” en su forma exacta, ni
pretende presentarse como producto originario de la regién protegida por dicha indicacién
geogrifica. Que, si bien el término “CONHAQUE” constituye la traduccién o adaptacién
lingiifstica utilizada en idioma portugués para designar cierto tipo de bebida, ello no implica una
apropiacién indebida de la Indicacién Geogrifica “COGNAC”, mixime cuando el signo
solicitado incorpora una referencia geogrifica propia y especifica “SAO JOAO DA BARRA” que
remite a un territorio determinado distinto de la region francesa protegida.

Que, asimismo, consta que la denominacién “CONHAQUE DE ALCATRAO SAO
JOAO DA BARRA” cuenta con registro concedido en la Republica Federativa del Brasil,
circunstancia que refuerza su cardeter distintivo y su reconocimiento en su jurisdiccién de origen,
por lo que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominacidn, siendo asi la

cuestion,

marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su

proteccidn. —

Que, pretender extender la proteccion de la IG “COGNAC” a toda traduccién o
término genérico empleado en otros idiomas implicarfa otorgar un alcance expansivo no previsto
en la normativa aplicable, desnaturalizando el régimen especial de proteccién de las Indicaciones
Gmgriﬁcas en-consecuencia la oposicién planteada por el Bureau National Interprofessionnel
du Cng?;c no puedr: prosperar, debiendo la solicitud de la marca “CONHAQUE DE
ALCATRAO SAO EJJ‘.D DA BARRA” proseguir con su trimite registral conforme a
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO $.A. SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO
DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.

Que, en ese sentido, la proteccién de una Indicacion Geogrifica se circunscribe a la
denominacién especificamente reconocida y vinculada a un territorio determinado, en este caso
la IG Cognac, cuya tutela fue invocada por el Bureau National Interprofessionnel du Cognac.
Sin embargo, la denominacién solicitada no reproduce dicha indicacién en forma literal ni induce

a considerar que ¢l producto provenga de la regién francesa amparada por la misma. -

Que, la sola utilizacién del término *CONHAQUE", empleado en idioma portugués
para designar cierto tipo de bebida espirituosa, no implica automdticamente apropiacién,
usurpacién ni evocacién indebida de la indicacién geogrifica protegida, especialmente cuando el
signo incorpora una referencia territorial propia y especifica “SAO JOAO DA BARRA”, situada
en la Repiblica Federativa del Brasil, lo cual excluye razonablemente cualquier riesgo de

confusién respecto del verdadero origen del producto. -

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. X

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

o R 1T 1] e R R B s e T

N

e Qm, esta Di\r\

I:,éar riesgp de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro reiine los
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO
DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicidn deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 518/24 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder asf en

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU COGNAC E INSTITUT
NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) contra INDS. DE
BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. sobre oposicién al registro de
la marca CONHAQUE DE ALCATRAO SAO JOAO DA BARRA Y ETIQUETA
clase 33, Expediente n® 1865821 solicitada por INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ
DE AQUINO FILHO S.A.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites d olicitud de tegistro de la
marca CONHAQUE DE ALCATRAO SAO JoAD DA \A YETIQUETA clase
33, Expediente n” 1865821 solicitada por INDS. EE"Q JGAQUIM OMAZ DE
AQUINO FILHO S.A s o —7

1 \\ /
Articulo 3.- NO’I‘II-‘iQUESEpur:éduJa f o _/

AM}\ Korsutnez

Directora
~Pireccion de untos Marcarios Llugmsns
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “DEKECR-V Y ETIQUETA” CLASE 08.

Asuncidn, 03 MAR R
W B iatlt LU

VISTO:

El expediente caratulado: THE BLACK & DECKER CORPORATION contra
NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LID. sobre oposicién al registro de marca
“DEKECR-V Y ETIQUETA” clase 08, y; - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “DEKECR-V
Y ETIQUETA”", solicitada para la clase 08, en base a la marca BLACK & DECKER. en la clase 08

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 oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general. -—- -

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de-la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesidne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
“:7@0 que pu&l{: inducir directa o indirectamente 4 confusién o asociacidn entre los productos o servicios
1 q‘u{Em sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
b1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “DEKECR-V Y ETIQUETA” CLASE 08.

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

Pl‘E.‘CIUtElﬂ.I‘ otros derechos o i.l'll'.(‘.‘l'-t-'itﬁp tan VﬂidD& como el d:rcchn 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 ¢l andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

oposicion BLACK & DECKER, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los pI.mos fonético, visual y conceprual.

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

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

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

cesal, "
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “DEKECR-V Y ETIQUETA” CLASE 08.

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

solicitada para su registro. e

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

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

interés en sustentar la oposicidn, ------

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

';’.lu-:, pn;r lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

Direccién considera\que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA “DEKECR-V Y ETIQUETA” CLASE 08.—--

corresponde revocar el Dictamen n.* 23/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por THE
BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS
CO. LTD. sobre oposicién al registro de marca “DEKECR-V Y ETIQUETA” clase 08,
Expediente n® 2502932 solicitada por NINGBO GUANJIANG TOOLS CO.
B D R ——— -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DLKECRV Y

ETIQUETA” clase 08, Exp-edmnte n® 2502932 s-:rllcil:ada INGB{]‘QUAN]MNG
TOOLS CO. LTD.--

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. /. f<[ | _ )
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKFR CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “DEKECR-V Y ETIQUETA” CLASE 07.

Asuncidn,
VISTO:
El expediente caratulado: THE BLACK & DECKER CORPORATION contra

NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposicién al registro de marca
“DEKECR-V Y ETIQUETA” clase 07, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marea “DEKECR-V
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 07, en base a la marca BLACK & DECKER en la clase 07

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

confundibles.

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

velando siempre por el interés general. =

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiyo™de l2-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesidpe sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
qtiera sea la clase\en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

con
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “DEKECR-V Y ETIQUETA” CLASE 07.

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

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

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “DEKECR-V” s¢
obscrva a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion BLACK & DECKER, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

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

los ha: s alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “DEKECR-V Y ETIQUETA” CLASE 07.

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. =

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

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

’ 'Q_l.ié',"p.gr lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Difeccién mnsid}ﬁj:c la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

s pl,tladns en la

n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “DEKECR-V Y ETIQUETA” CLASE 07.

corresponde revocar el Dictamen n.” 22/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho,——

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por THE
BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS
CO. LTD. sobre oposicién al registro de marca “DEKECR-V Y ETIQUETA” clase 07,
Expediente n® 2502933 solicitada por NINGBO GUAN]MNG TOOLS CO.

LTD. - i i s e e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de CRV Y
ETIQUETA” clase 07, Expediente n° 2502933 mhmtads, INGBD GUANJIANG
TOOLS CO. LTD.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / - } ..l

vq ALVARE
- || Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 1142 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VITASILO”, CLASE 05, EXPEDIENTE n°
2138283.

Resolucion D.AM.Ln.® v

Asuncion, [ [140  ann
U | __I.J_Il—.I -‘:L-E:lﬁ

VISTO:
El Recurso de Aclaratoria Acta n® 25110574 presentado en fecha 12 de diciembre de 2025, por
la ABG. RAQUEL TONANEZ, y; S ——

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Cédigo Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes
podrdn, sin embargo, pedir adaratoria de la resolucidn al mismo juez o tribunal que la bubiere dictad,
con el objeto de que: a) corrija cualguier ervor material; b) adare alguna expresion oscura, sin alterar lo
sustancial de la decision; y ¢) supla cualguicr omision en que bubiere incurrido sobre algunas de las
pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningsin caso se alterard lo sustancial de la decisidn.” -

CONSIDERANDO :

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra, Ferreira Armele en su obra Nuevas  tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacién, Reposicion y Aclaratoria expresa: “nuestro codigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccion de ervores materiales, aclaracion de conceptos oscuros, asi como para suplir las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. Fl
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el ervor material, o bien la omision incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro cidigo de manera expresa, su corveccion no debe alterar lo

sustancial de gg_zqq_.!-’ucmu, ni :ermap!:ﬂc de generar un perfuicio, que podmt Consistir en una d{ﬁmfmd
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 1142 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL EXPEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VITASILO”, CLASE 05, EXPEDIENTE n°
2138283.

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alargamiento injustificado del proceso
(principio de celeridad)”". -

Que, por un error involuntario, se ha consignado el nombre de uno de los oponentes como
UNISAL 5.A. siendo lo correcto NUTRIPLAN S.A., conforme a escrito n® 2277079 de fecha 05 de

septiembre de 2022, por lo que, segtin los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta
PrOCEdEne, oo o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucion n2 1142
de fecha 14 de octubre de 2025 dictada por la Direccidn- Asuntos Marcarios

"

Litiginms_ = /_ A A

Articulo 2.- RECTIFICAR. la Resolucién r:ﬁ:ﬁdam-_,__. O / - \

ks [\ /
.-'/ .f 1 " J I
Articulo 3.- NOTIFIQUESE, por cédula. - - : ) ,/

'ABG. JADIYI ALVAREN
Directora

A SUAREZ

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en
materia de Recursos de Nulidad, Apelacién, Reposicidn y Aclaratoria. Pag. 56.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA"” CLASE

08.
Asuncin, 0 L JAR 2006
VISTO:
El expediente caratulado: EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R_L. sobre
oposicién al registro de marca “FIXTEC Y ETIQUETA” clase 08, y; s

CONSIDERANDO:;

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca FIXTEC Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 08, sobre la base de la marca extranjera FIXTEC clase 08,

por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles,

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

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

velando siempre por el interés general. ---

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

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

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

a inducir directa o indirectamente 1 confusitn o asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
08.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, FIXTEC (marca solicitada) y FIXTEC (marca
extranjera oponente) no podrfan coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto
visual, fonético e ideolégico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son
iguales. .

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios pafses,
la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados con la
registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién de las
mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirin al mismo sector del piiblico

consumidor. : Shu

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
andlisis realizado, se observa que la denominacién FIXTEC es una marca registrada de
herramientas y accesorios propiedad de la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compaiia
fabricante establecida en China desde 2003 que se especializa en productos de ferreterfa y

herramientas eléctricas, manuales ¥ accesorios para uso DIY, semi-industrial e industrial. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO., LTD, CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
08.

afirmarse que FIXTEC identifica en el trifico comercial una linea especifica de herramientas y
equipos de ferreterfa, asociada empresarialmente a EBIC Tools Co., Ltd., y destinada a un

publico amplio que abarca tanto usuarios particulares como profesionales, constituyendo un

signo distintivo con presencia en distintos mercados extranjeros. omeeee

Que, la marca “FIXTEC”, 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 Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccion, imitacion o tradwccion susceptible de crear confusin con wna

marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.-———- e

Que, ahondando ain mis en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr, Carmelo
Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../...

tervitoriglidad) y con respecto a productos o servicios no protegicos por su registro y con los cuales no
baya relacidn (excepcidn al principio de especialidad).” oo

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas™, con
relacion a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
wtilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio gue se aplica en el cotejo e
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademds de las
manlf?ﬁfmn&\hramcs en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mids

ke D CHO PﬁR GUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193
“" ‘D R.ECHD DE CAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
08.

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera FIXTEC
perteneciente a la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compaiifa fabricante establecida en China
y tras la buisqueda realizada en la base mundial de datos de marcas®, tenemos que se encuentra
registrada la marca FIXTEC, en la clase 08, en diferentes pafses, demostrindose asi la notoriedad
de la marca registrada. - e

Que, el Dr. Carmelo Mddica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, diciendo: “Las Uamadas marcas notorias ../ gm'den ser_defendidas

respecto a praducm.f o servicios no prﬂ:.r.:g.tdm por su registro y con los cxui:.r no iu_ya relacidn
(excepeion al principio de especialidad)”. Expresa ademis “la presentaciin 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 que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un
signo gue pertenecia a otro, con lo gue quedaria incurso en la pmb:!um:’n del Art. 2 inc. i../..
basando su pretension en el hecho del apoderam

n

concomitante. .

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacion de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

irnp-nmnt:”, ==

N

rimyview! #iimyview resulisTpage= | & papeSize= I&critera=C& basicSearch=fixtec&unS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
08.

Que, la proteccién de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares
esenciales del derecho marcario, tanto en el dmbito internacional como en el ordenamiento
juridico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del trifico comercial, la buena
fe objetiva y los intereses legitimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de
reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento
indebido del prestigio ajeno, la dilucién del poder distintivo del signo y la eventual generacion de
riesgo de confusién o asociacién en el pablico consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
asi como con el articulo 2, inciso g), de la Ley n.# 1294/98 “De Marcas”, corresponde otorgar
proteccién especial a aquellos signos que, por su difusién y posicionamiento, trascienden el

principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de

afectar su distintividad o reputacién. s

Que, por ultimo, la notoriedad de la marca “FIXTEC” determina que su proteccién
juridica no se encuentre supeditada exclusivamente a la existencia de un registro previo en el
territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de su conocimiento efectivo por el piblico
pertinente y del prestigio adquirido en el trifico comercial, circunstancias que le otorgan una
tutela reforzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario, en tal contexto, la
eventual admision de un registro posterior idéntico o similar importarfa habilitar un uso
susceptible de generar riesgo de confusién directa o indirecta en el consumidor medio,
induciéndolo a creer erréneamente en la existencia de un vinculo econdmico, empresarial o de

patrocinio efitre las partes. Asimismo, podria configurarse un supuesto de aprovechamiento

indebido/del crédito, reputacion y fuerza distintiva del signo notoriamente conocido, asf como
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
08.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 79/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala
oposicién deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por EBIC
TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposicién al registro de marca
“FIXTEC” clase 08, Expediente n® 2037521, solicitada por BO S.R.L.ereeees

1 m\QTz ”FIJ{T]EC” clase 08,
-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
Expediente n® 2037521, solicitada por BOMSONO S.R.L

>

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
35.

Asuncién, [} | NAR 2026
VISTO:

El expediente caratulado: EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre
oposicién al registro de marca “FIXTEC Y ETIQUETA” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca FIXTEC Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera FIXTEC clase 08,

por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles. -

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

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

velando siempre por el interés general. --—--—ceeeveeee -

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

prncnutdar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, -——-—--
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
35.

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

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, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, FIXTEC (marca solicitada) y FIXTEC (marca
extranjera oponente) 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

igu:]cs. - i

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios paises,
la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados con la
registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién de las

mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirin al mismo sector del publico

consumidor. SR i

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
andlisis realizado, se observa que la denominacién FIXTEC es una marca registrada de
herramientas y accesorios propiedad de la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compafifa
fabricante establecida en China desde 2003 que se especializa en productos de ferreteria y

herramientas eléctricas, manuales y accesorios para uso DIY, semi-industrial e industrial .-

o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
35.

afirmarse que FIXTEC identifica en el trifico comercial una linea especifica de herramientas y
equipos de ferreterfa, asociada empresarialmente a EBIC Tools Co., Ltd., y destinada a un

piblico amplio que abarca tanto usuarios particulares como profesionales, constituyendo un

signo distintivo con presencia en distintos mercados extranjeros. omnenes

Que, la marca “FIXTEC”, goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articwlo 6
bis del Convendo de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
patses de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya wna reproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una
marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada. .-

Que, ahondando atin mds en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Mddica, en su obra “Derecho Pnragum}rn de Marcas”, dice: “Lz.r Hamadas marcas notorias .../..

mmim’adj ¥ con respecto a prad.wmf o servicios no prarzgrdw por s registro y con Ia.f cwales no
haya relacion (excepcidn al principio de especialidad).* .

Que, asi también, expresa ¢l Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacién a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el oriterio gue se aplica en el cotejo es
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajens, bacer valer
la lealtad, bucena fe comercial y proteger los intereses del priblico consumidor™ v en este sentido la

casua]?d‘"ﬁ;iﬁgﬂsa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademds de las

manifgstaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mds

?*DERECHO PARAQUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit,, 2007 - Pag. 193,
**DE HO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
35.

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera FIXTEC
perteneciente a la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compafifa fabricante establecida en China
y tras la blsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas®, tenemaos que se encuentra
registrada la marca FIXTEC, en diferentes pafses, demostrindose asi la notoriedad de la marca

registrada.--------

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, diclcndo “Las llamadas marcas notorias ../ M&Lﬂiﬁ&ﬁi&ipﬁ

: ais ¢ dn registrada al prin ialidad) y con
respecto & pmdm-rm 0 servicios no pra:r_g:dw por su registro y con los cuales no haya relacion
(excepcion al principio de especialidad)”. Expresa ademis “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 gue hace casi inevitable gue el tercero gue
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de gue se trataba de un
stgno que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la pmb:bﬁmn del Art. 2 inc. i./..
basando su pretension en el becho del apoderami : - -

concomitante.” = —

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
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”,

cpagesize D& entena=C&basicSearch=fixtec&ims
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
35.

Que, la proteccién de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares
esenciales del derecho marcario, tanto en el imbito internacional como en el ordenamiento
juridico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del trifico comercial, la buena
fe objetiva y los intereses legitimos de los titulares de marcas que han aleanzado un alto grado de
reconocimiento en el mercado. Tal turela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento
indebido del prestigio ajeno, la dilucién del poder distintivo del signo y la eventual generacién de
riesgo de confusién o asociacién en el piiblico consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
asi como con el artfculo 2, inciso g), de la Ley n.2 1294/98 “De Marcas”, corresponde otorgar
proteccion especial a aquellos signos que, por su difusidn y posicionamiento, trascienden el

principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de

afectar su distintividad o reputacién. - &

Que, por tltimo, la notoriedad de la marca “FIXTEC” determina que su proteccién
juridica no se encuentre supeditada exclusivamente a la existencia de un registro previo en el
territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de su conocimiento efectivo por el piiblico
pertinente y del prestigio adquirido en el trifico comercial, circunstancias que le otorgan una
tutela reforzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario, en tal contexto, la
eventual admision de un registro posterior idéntico o similar importarfa habilitar un uso
susceptible de generar riesgo de confusion directa o indirecta en el consumidor medio,
induciéndolo a creer erréneamente en la existencia de un vinculo econémico, empresarial o de

patrocipie—entre las partes. Asimismo, podrfa configurarse un supuesto de aprovechamiento
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIXTEC Y ETIQUETA” CLASE
35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 80/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. - -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por EBIC
TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposicion al registro de marca
“FIXTEC?” clase 35, Expediente n® 2037519, solicitada por BOMSONOS.R.L.--reeeve- o

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d

arca “F " clase 35,

Difecciéii d Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KRUK” CLASE 25.

Asuncién, ) | 1an 0%

VISTO:

El expediente caratulado: NHS INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre
oposicion al registro de marca KRUK, clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “KRUK?,
solicitada para la clase 25, en base a la marca KRUX en la clase 25 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, = il

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo-de la Eﬁﬂ'ﬁ.\}r a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrd quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
uiera sea la clase en fjue 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 NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KRUK” CLASE 25.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. merere -

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

GLOBE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceprual. - -

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

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

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

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
procesal.---—— —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KRUK” CLASE 25.

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

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. s

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gque constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o simelar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, 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 cansar
confusiin o un riesgo de asociacion con ese tereero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bucbiese becho conocido el signo”. - -

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 31/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposiqi-ﬁ'ﬂ dcducida;'\pq\r corresponder asi en derecho. e
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
P RESUELVE:
[ )
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KRUK” CLASE 25.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por NHS
INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sohbre oposicién al registro de marca
“KRUK" clase 25, Expediente n° 2491414 solicitada por PASTOR ROCHE
GALEANO i —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dcfl/ a marca “KRUK" clase 25,
Expediente n® 2491414 solicitada por PASTOR RD(;‘G/éELEANG -
e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

e

e

\. Directora
[hrccctﬁr;,cfk Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “RUE BROCA Y ETIQUETA” CLASE 03,

Asuncidn, 04 M
VISTO:

El expediente cararulado: SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZLANI sobre oposicion al registro de marca “RUE BROCA Y
ETIQUETA” clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca RUE BROCA,
solicitada para la clase 03, sobre la marca solicitada RUE BROCA clase 03, por lo que

corresponde determinar si las marcas son o no confundibles. -

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

velando siempre por el interés general. -

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

ulo 15% El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
ivo de la myisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
lase en que figuren, siempre que tengan relacidn encre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “RUE BROCA Y ETIQUETA” CLASE 03.

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

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

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

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

marca previstas en |a Ley de Marcas, -=e-eeeeeeeceeeee -as

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 03 y
otros y los antecedentes obrantes en autos y de la documentacién acompafiada, surge que la
denominacién solicitada “RUE BROCA” corresponde a una marca registrada para fragancias y
perfumes con origen registrado en los Emiratos Arabes Unidos, identificada como una casa de
perfumes contemporinea inspirada en la estética perfumista de tipo curopeo  y
oriental. s -

Que, si bien obra en autos la oposicién interpuesta por SEIDHON SAAD SEIDHOM
MORKES quien invoca derecho de prioridad en la presentacién de la denominacién “RUE
BROCA” en nuestro pafs, corresponde sefialar que la mera prelacién temporal en la solicitud de

registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego la proteccién de una marca notoria

reconocida a nivel internacional. ST

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una

elegante y moderna que refuerza su posicionamiento dentro del sector
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
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Que, en cuanto a su rubro, la mareca RUE BROCA cuenta con una coleccién de mis de
30 fragancias registradas en bases internacionales de perfumeria, lo que demuestra una actividad
continua en el mercado de perfumes. En consecuencia, la marca cumple adecuadamente su

funcién distintiva en el mercado, vinculindose a un imbito productivo especifico y claramente
diferenciado. -

Que, la marca “RUE BROCA”, 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 eual establece gue los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccion, imitacidn o traduccion susceptible de crear confusion con una
marca  notoriamente conocida en  su  territorio, aun cuwando dicha marca no esté
registrada. e

Que, ahondando atin mis en el anilisis respecto a las marcas notorias, el Dr, Carmelo
Mddica, en su obra “Dereche Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias ../,

LiCa e S ] 4| LTS CXLF O IEN K i Lol L e e LL Y Fud £f ol CALE LN P00 S

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relacidn (excepein al principio de especialidad).? -

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con

relacion a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente

utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es

ri s estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer

la }Zmd, Emc-}((i- comercial y proteger los intereses del puiblico consumidor™ y en este sentido la

: /DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” — Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193,
'DER]%CHD DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “RUE BROCA Y ETIQUETA” CLASE 03.

casualidad milagrosa no puede existir. Asf las cosas, en el caso de autos, ademids de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mds
adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca solicitada extranjera RUE BROCA
perteneciente 2 una empresa de Emiratos Arabes Unidos, identificada como una casa de perfumes
contempordnea inspirada en la estética perfumista de tipo europeo y oriental. y tras la biisqueda
realizada en la base mundial de datos de marcas®, tenemos que se encuentra registrada la marea
RUE BROCA, en la clase 03, en su pais de origen demostrindose asf la notoriedad de la marca
registrada. nene

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, diciendo: “Las Hdmdm marcas notorias ../.. pﬂMﬁg&m

respecto a praducm.f 0 servicios no pm:cg:dw por su registro y con .!'.:u mfa no baya relacion
(excepeion al principio de especialidad)’. Expresa ademds “la presentacidn de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos

demucstran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace cast inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de gue se trataba de un
signo que pertenecia a otvo, con lo gue quedaria incurso en la pmﬁ:ﬁman del Art. 2 inc. i../..
basando su precension en el becho del apoderami de & aj

wncomitante,” -

En este sentido, se babla 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

/”

/trmview/ resultsTpage=1 & pageS ize= I0&enteria=C&basicSearch=rue%:20broc
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “RUE BROCA Y ETIQUETA” CLASE 03.

elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”, —-------rreee -

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en
el territorio nacional, lo cierto es que el caricter notorio de la marca “RUE BROCA”, con
trayectoria centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una proteccidn
preferente. En este sentido, la notoriedad y el prestigio alcanzados por la denominacién deben
prevalecer sobre la mera prelacién registral, a fin de salvaguardar la verdadera funcién de la marca,
que consiste en garantizar la identificacién cierta de los productos con su auténtico origen

empresarial y evitar toda forma de confusién en el puiblico consumidor.

Que, en conclusidn, efectivamente la marca solicitada no se encuentra comprendida
dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente
sostenido, no existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en
registro, pues, como mencionamos anteriormente no se halla inserta dentro de las prohibiciones
establecidas dentro del art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que precepuia: “los signos que
se bubicsen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocta o debiera
conocer gue el signo pertenecia a un tercero ™. -

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

ra que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de

en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “"RUE BROCA Y ETIQUETA” CLASE 03.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN MOHAMMED YUNUS
FAZLANI sobre oposicién al registro de marca “RUE BROCA Y ETIQUETA” clase 03,

Expediente n® 2452870 solicitada por IMRAN MOHAMMED YUNUS
FAZLANI.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de la solicitud de registro de marca “RUE

BROCA Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 24':},2370 licitada por IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZLANI .

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. --—drmemtmen L i s

Directora
' Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos

\
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RUE BROCA® CLASE
03.

Asuncién, ] 4 AR 7mp
VISTO:

El expediente caratulado: IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI ¢ IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES sobre
oposicién al registro de marca “RUE BROCA” clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca RUE BROCA
solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera RUE BROCA y RUE BROCA

clase 03, porlo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles, - -

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

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

velando siempre por el interés general. - =

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

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

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

ivo de};\\mtﬁma ¥ a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ntra quien lﬂlﬁm: sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
' da inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RUE BROCA” CLASE
03.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. —

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, RUE BROCA (marca solicitada) y RUE
BROCA, RUE BROCA (marca extranjera oponentes) no podrian coexistir debido a que las
mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideolégico. Basta visualizarlas o

pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. -

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios paises,
la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 03 productos muy relacionados con la
registrada 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

consumidor, i

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
andlisis-realizado, se observa que la denominacién RUE BROCA es una marca registrada de para
ncias y perfumes con origen registrado en los Emiratos Arabes Unidos, identificada como
de pgrfumes contemporinea inspirada en la estética perfumista de tipo europeo ¥
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RUE BROCA” CLASE
03.

Que, asimismo, la marca fue creada alrededor de 2015 y hasta 2025 cuenta con una
coleccién de mds de 30 fragancias registradas en bases internacionales de perfumerfa, lo que

demuestra una actividad continua en el mercado de perfumes. - -

Que, la marca “RUE BROCA”, goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articelo 6
bis del Convenio de Paris para la Protection de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca
que consiituya una reproduccidn, imitacion o traduccidn susceptible de crear confusion con una
marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada . ———--

Que, ahondando aiin mis en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Médica, en su obra “Derecho Par:guayu de Ma:cas” dice: “Las llamadas marcas notorias . J

mmmugigdgﬂ 7y con respecto a pmdmmr o servicios no pm.teg:da_r por su registro y con los cﬂak.r no
baya relacion (excepcion al principio de especialidad).”

Que, asf también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacidn a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio gue se aplica en el cotefo es
rigurase o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del puiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en ¢l caso de autos, ademds de las
mani /as:aclnn\ﬁ\ubrmms en el ::xpcdlentc administrativo, tras realizar una investigacion mds
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RUE BROCA” CLASE
03.

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera, Los perfumes RUE
BROCA se comercializan en tiendas especializadas en perfumerfa online y fisica, tanto en
regiones de América Latina como en mercados globales de perfumeria, a través de distribuidores,
tiendas de fragancias drabes y plataformas de venta online, su presencia se ha consolidado

mediante colecciones amplias y lanzamientos continuos a lo largo de varios afios, lo cual aporta

indicios de cierta actividad comercial sostenida en el sector de perfumeria.

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, diciendo: *Las Ham.m‘m marcas notorids J’ M@@

respecto a productos o servicios no pm:cg;dm por su registro y con los cuales no haya mﬁacmn
(excepcidn al principio de especialidad)”. Expresa ademis “la presentacion de varios registros
extranferos en respaldo de los derechas 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 gue el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de que se trataba de un
Signo gue pertenccia a otro, con lo que quedaria incurso en la pmb.:&mdaz del Art. 2 inc. i.../..
basando su pretension en el hecho del apoderam - - :

)

gritate,” -

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
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RUE BROCA” CLASE
03.

juridico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del trifico comercial, la buena
fe objetiva y los intereses legitimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de
reconocimiento en el mercado. Tal rutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento
indebido del prestigio ajeno, la dilucién del poder distintivo del signo y la eventual generacin de
riesgo de confusién o asociacién en ¢l publico consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
asi como con el articulo 2, inciso g), de la Ley n.2 1294/98 “De Marcas”, corresponde otorgar
proteccion especial a aquellos signos que, por su difusién y posicionamiento, trascienden el
principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de
afectar su distintividad o reputacién. - -

Que, por ultimo, la notoriedad de la marca “RUE BROCA” implica que su proteccién
juridica no depende tinicamente de la existencia de un registro previo en el territorio nacional,
sino que se activa por el solo hecho de ser conocida por el publico pertinente y del prestigio que
ha logrado consolidar en el tréfico comercial. Esta circunstancia le otorga una tutela reforzada
conforme a los principios que rigen el derecho marcario, En tal contexto, la eventual admisién de
un registro posterior idéntico o similar podria facilitar un uso que genere riesgo de confusién,
tanto directa como indirecta, en el consumidor medio, induciéndolo a creer equivocadamente en

la existencja-de un vinculo econémico, empresarial o de patrocinio entre las partes. Asimismo, se
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RUE BROCA” CLASE
03.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 501/25, de la Jefatura de la primera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho. -
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI e IMRAN MOHAMMED YUNUS
FAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES sobre oposiciones al
registro de marca “RUE BROCA” clase 03, Expediente n® 2366060 solicitada por
SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m;
03, Expediente n® 2366060 solicitada por SE
MORKES. =

& “RUE BR.DCA” clase
Ms SAAD SEIDHON

Wiy
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - / | i o W

“Direccién dc\{'uun tos Marcarios Litigiosos
'|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GLOBEL” CLASE 16.

Asuncién, [ / HAR 2076
VISTO:

El expediente caratulado: GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA
PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposicion al registro de marca GLOBEL” clase 16,

e =

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “GLOBEL",
solicitada para la clase 16, en base a la marca GLOBE en la clase 16 respectivamente, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general,

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

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

. Ar‘tﬁg’g!n_lﬁ'f.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

: 'u-tFuxgigrm que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase eh que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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“GLOBEL” CLASE 16.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

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

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

Que, adicionalmente, €l solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La 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
interés. dasc{]icimntc 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 GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR

ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GLOBEL” CLASE 16.

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

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

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

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

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

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

e

2 Fnr\izj‘iresldﬂ y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

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

esti ulﬂis en la Ley
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GLOBEL” CLASE 16.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 530/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por GLOBE
INDUSTRIES CORPORATION contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre

oposicién al registro de marca “GLOBEL” clase 16, Expediente n° 2468465 solicitada por
PASTOR ROCHE GALEANO.

Articulo 2.- RECHAZAR. la solicitud de registro de la

ca “GLOBEL” clase 16,
Expediente n® 2468465 solicitada por PASTOR ROCHE h

Articulo 3.  NOTIFIQUESE por cédula. /-

2 Directora
ﬁ; Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZALEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIBIT”, CLASE 09,

Asuncion, &

VISTO:

El expediente caratulado: GOOGLE LLC contra FEDERICO JOSE SILVERA
GONZALEZ sobre oposicién al registro de la marca TRIBIT, clase 09, ¥ -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TRIBIT?,
solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca FITBIT en la clase 09, por lo que

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

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

velando siempre por el interés general, -

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su dtular el derecho al uso
exclusivt dé-la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
lpne sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
da inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZALEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIBIT”, CLASE 09,

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
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 analizar las marcas en pugna TRIBIT y FITBIT, observadas en conjunto y de
manera sucesiva, se advierten semejanzas relevantes en el plano fonético, visual y conceprual,
Fonéticamente, ambas denominaciones comparten la terminacién “BIT” y una construccién
monaosildbica inicial similar, lo que puede inducir a que ¢l consumidor perciba una identidad
sonora cercana al pronunciar los signos. Visualmente, la disposicién grifica de las letras y la
composicion breve de cada denominacién generan una impresién global comparable, reforzando
la posibilidad de asociacién. Conceptualmente, ambos signos evocan, en el contexto de la clase
09, la idea de tecnologia, dispositivos electrénicos o accesorios inteligentes, lo que aumenta el

riesgo de que el publico atribuya un origen empresarial comun o relacionado a los productos

protegidos bajo cada marca.——-

Que, la coexistencia de ambas marcas podria generar un riesgo de confusién directa o
indirecta, induciendo al publico a error respecto del fabricante o proveedor de los productos, y
afectando la distintividad y el prestigio de las marcas involucradas. En consecuencia, se evidencia
la necesidad de evaluar cuidadosamente la registrabilidad de la marca solicitada, considerando la
proteccién reforzada que corresponde a signos que, por su similitud fonética, visual y conceprual,

podrfan inducir a confusién dentro del mercado pertinente. -

en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
blico consumpidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distingwir
os relaciopados de la dase 09 (equipos de procesamiento de datos y computadoras; bardware
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZALEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIBIT”, CLASE 09.——————

de la computadora, entre otros), lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
procedente. -

Que, corresponde destacar que la marca FITBIT se encuentra debidamente registrado en
nuestro pafs bajo el Registro ne 482.351 en la clase 09, encontrdndose vigente y amparado por la
proteccién que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el

derecho exclusivo de uso, asi como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan

afectar su esfera juridica. e

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

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

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

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

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

interds en sustentar la r::-p-cusi::ién. s

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
rrgﬂrmrirrq__ como marcas los signos que comstituyan una reproduccion imitacion, tradweciin,

transffteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZALEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIBIT”, CLASE 09.-

confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 160/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar ala
oposicion deducida por corresponder asf en derecho, -~ -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GOOGLE LLC contra FEDERICO JOSE SILVERA GONZALEZ sobre oposicién al
FEDERICO JOSE SILVERA GONZALEZ registro de marca “TR,IBIT” clase 09,
Expediente n® 2222498 solicitada por

Articulo 2.- RECHAZAR l solicitud de registro/de AW “Tmﬁn’“ clase 09,
Expediente n® 2222498, solicitada por FEDERIC?I ESILVERA GDN?ALEE e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

SUAREZ

; Directora
Direoci:_ﬁh de\Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTV Y ETIQUETA”,
CLASE 41.

05 MAR 2026

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ sobre
oposicién al registro de la marca, CHACOTV Y ETIQUETA, clase 41, y.--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y
ETIQUETA solicitada para la clase 41, en base a la marca CHACO en la clase 38, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,——--—-—eeereeeee

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

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

velando siempre por el interés general. -—-

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
a distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
par guir p: arg £ prop.

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otfo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
P F’hﬂ:&!quim seala cl'als: 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 COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA

FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTV Y ETIQUETA”,
CLASE 41,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

hacen una marcada diferencia entre las mismas. —

Que, al realizar el cotejo integral entre las marcas CHACOTV (solicitado) y CHACO
(oponente), se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo CHACO, la
marca solicitada incorpora el elemento adicional “TV”, el cual introduce una diferenciacién
relevante en los planos visual, fonético y conceptual. En el aspecto visual, la presencia del sufijo
“TV” otorga al signo una estructura mis extensa y distintiva, alterando su configuracién grifica
general. En el plano fonético, la inclusién de dicha particula genera una sonoridad diversa, pues el
consumidor no percibe tinicamente la palabra “CHACO?, sino una expresién compuesta que se

pmt;n'ﬂcia co{{m una unidad diferenciada, desde el punto de vista conceptual, mientras

L]

"HACO” remijte directamente a una referencia geografica ampliamente conocida, la expresién
H.Q:CDTV"’ j.gjcrc un servicio vinculado al imbito televisivo o audiovisual, dotando al signo
'|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTV Y ETIQUETA”,
CLASE 41.

de un significado especifico que no se encuentra presente en la marca base. En consecuencia, el
conjunto marcario solicitado posee elementos distintivos suficientes que permiten su
diferenciacion frente a la marca oponente, reduciendo razonablemente la posibilidad de
confusién o asociacién indebida en el piiblico consumidor.

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 a la representacion de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados.

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

marca }ra existente {I:m:: de upaszcrﬁn}

Mﬁﬂﬂbﬂﬁnﬂﬂ&m&m& D'L‘] 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, —----w-

Que, tambien atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar
que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro pafs,
Registro n°® 441.311, en la clase 38 respectivamente por lo tanto le asiste mejor derecho,
con In ~que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelacién y no hay impedimentos para

su mllﬁtid sea mpu&a y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada

\T nombre. S
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTYV Y ETIQUETA”,
CLASE 41.

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

denominacién, siendo asf la cuestién, nos queda claro que ¢l solicitante sélo El‘ﬂtﬂndc :_.mpljg[ el

dmbiro de proteccién de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es
perfectamente viable su proteccién. e

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confiesion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto geneval que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya gue los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes pava generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiends una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales.

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también ¢l
visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una
etiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende,

inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTYV Y ETIQUETA”,
CLASE 41.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHACOTV Y
ETIQUETA vs. CHACO no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ninguin inconveniente legal. s

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y rotalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta 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. - = S

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 503/25 emitido por la

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

derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CGQPER.&TWA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra
CHﬁJ’S\TIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ sobre oposicién al registro de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTV Y ETIQUETA”,
CLASE 41.

la marca CHACOTV Y ETIQUETA , clase 41, Expediente n® 2498953 solicitada por
CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la sa_l_i;imi de registro de la
marca CHACOTV Y ETIQUETA, clase 41, Expediente n?2498953 solicitada por
CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ» \\ ----- -

— \
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 COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTV Y ETIQUETA”,
CLASE 38.

Asuncidn, [Tﬁ WAR
VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ sobre
oposicion al registro de la marca, CHACOTV Y ETIQUETA, clase 38, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y
ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base a la marca CHACO en la clase 38, por lo que
corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,--

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

' Articulo 15%=El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo dg’la misma y'a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contgaqifen lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

otrg sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
quiera s¢a la clase en qug 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 COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTV Y ETIQUETA”,
CLASE 38.

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 -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

hacen una marcada diferencia entre las mismas. -

Que, al realizar el cotejo integral entre las marcas CHACOTV (solicitado) y CHACO
(oponente), se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo CHACO, la
marca solicitada incorpora el elemento adicional “TV™, el cual introduce una diferenciacién
relevante en los planos visual, fonético y conceptual. En el aspecto visual, la presencia del sufijo
“TV” otorga al signo una estrucrura mds extensa y distintiva, alterando su configuracion grifica
general. En el plano fonético, la inclusion de dicha particula genera una sonoridad diversa, pues el
consumidor no percibe tinicamente la palabra “CHACO?, sino una expresién compuesta que se
pronuncia_como una unidad diferenciada, desde el punto de vista conceptual, mientras
JACO” ;éh{itc directamente a una referencia geogrifica ampliamente conocida, la expresién

iere un servicio vinculado al imbito televisivo o audiovisual, dotando al signo
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIFSEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTV Y ETIQUETA”,
CLASE 38.

de un significado especifico que no se encuentra presente en la marca base. En consecuencia, el
conjunto marcario solicitado posee elementos distintivos suficientes que permiten  su

diferenciacién frente a la marca oponente, reduciendo razonablemente la posibilidad de

confusién o asociacién indebida en el piiblico consumidor.-—--

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 e a la representacién mismas en su

conjunto y 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 oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

o RESIMIEIMOTACIONES

ismas. 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-sree-- -

Que, tambien atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar
que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro pais,
Registro n® 441.311, en la clase 38 respectivamente por lo tanto le asiste mejor derecho,

con lo Sg:;zmcu a la presente solicitud cuenta con la prelacién y no hay impedimentos para

e su solicivud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada

su nombre.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTV Y ETIQUETA”",
CLASE 38.

Que, sc comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la

denominacidn, siendo asf la cuestién, nos queda claro que el solicitante sélo pretende ampliar el
imbito de proteccién de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es

perfectamente viable su proteccidn. ~neen

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusidn de marcas debe analizarse en funciin del
impacto general que la denominacidn 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
VATIAS MArcas no Som, en principio, suficientes para gemerar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comain, presentan suficientes

diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales,

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

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

inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTV Y ETIQUETA”,
CLASE 38.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHACOTV Y
ETIQUETA vs. CHACO no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ningtin inconveniente legal. wee

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

Que, esta Direccién considera que la 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® 502/25 emitido por la
jefarura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra
HRISTIAN'LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ sobre oposicién al registro de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CHACOTYV Y ETIQUETA”",
CLASE 38.

la marca CHACOTV Y ETIQUETA , clase 38, Expediente n® 2498957 solicitada por
CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca CHACOTV Y ETIQUETA, clase 38, Expediente n® 2498957 solicitada por
CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENH DWEI"?{" .\ e
[\
"\

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 CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PETROCIAN” CLASE

29,

Asuncidn, D 5 HAD MIp
1l A0

VISTO:

El expediente caratulado: CAVIAR PETROSSIAN contra PASTOR ROCHE
GALEANO sobre oposicidn al registro de marca “PETROCIAN” clase 29, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“PETROCIAN?”, solicitada para la clase 29, en base a la marca PETROSSIAN en la clase 29
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles. i

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley" a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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 interéds general. -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, s¢ 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
excl W_&E'ikmlsm ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

tra quien lestone sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PETROCIAN”" CLASE

29.

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

prtcauteh.r otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marea, ————

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

marca previstas en la Ley de Marcas. v

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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
alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR. ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PETROCIAN” CLASE
29.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién 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 oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 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 causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signa”. .

g (il:ue,'por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

idn mn.sidér{que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

su‘pu}n_dzs en la n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PETROCIAN” CLASE
29,

corresponde confirmar el Dictamen n.® 36/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala
oposicidn deducida por corresponder asf en derecho.-------eme-u- -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CAVIAR PETROSSIAN contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposicién al
registro de marca “PETROCIAN" clase 29, Expediente n® 2472216 solicitada por

PASTOR ROCHE GALEANO. .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de | ta “PETROCIAN” clase
29, Expediente n* 2472216 solicitada por PASTOR ROZHE GALEANO -\ -rrrrreere
Articulo 3.  NOTIFIQUESE por cédula. 1 %/J

| Directora
Direccién d:\sunms Marcarios Litigiosos

L %
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A.
(50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ISOTAN, CLASE 05—

Asuncién, [ 5 WAR L0726
VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE & CIA. S.AE. contra HUINCAN SA. Y
VALUGE S.A. sobre oposicién al registro de la marca [SOTAN, clase 05

¥ - Crrt s

CONSIDERANDO:

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

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

velando siempre por el interés general. SO —

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo deTa nrisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A.

(50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ISOTAN, CLASE 05.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - =

Que, haciendo un anlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada ISOTAN y la marca oponente ISO gramaticalmente al primer
golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada

diferencia entre las mismas. s

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

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

marca ya existente (base de oposicidn), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea y, el resultado que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A.
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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, haciendo un estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta direccién
considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca
oponente tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de
partes comunes IBU, que es de uso comin, habiendo ya otras denominaciones con registros
coexistiendo en el mercado en la misma clase 05: ISOBUTIL Registro n® 491.579, ISOCLIN
Registro n® 433.753, ISOCLAST Registro n® 602.304, entre otros, respectivamente, todos
coexistiendo con la marca oponente ISOTAN lo que nos da la pauta que no existe impedimento

para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar

un conjunto como en el caso de autos. -

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

grifica”.
Que, en efecto, g bi

WMEMW&L&M yen mnglin momento

podrdn acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la solicitud acompaiia al

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

suficinte como pary el conjunto absorba la parte comun con la marca registrada. -
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Que, al respecto, la doctrina més destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién espontdnea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
las percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas, .

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

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

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

de una marca. - -

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 241/23 emitido por la

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

Por tanto,

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SCAVONE & CIA. S.A.E. contra HUINCAN $.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) sobre
oposicion al registro de la marca ISOTAN clase 05, Expediente n® 1983031 solicitada por
HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) . T —

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

marca ISOTAN clase 05, Expediente n® 1983031 solicitada purﬂUINFAN S.A. (50%)
Y VALUGE 8.A. (50 %)

Articulo 3- NOTIFIQUESE por cédula. / / \ / \ —

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
N _.

) - |
g
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. CONTRA INCOMEX
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “INCOLAX
Y ETIQUETA” CLASE 05.

3 MAR 00e
Asuncién, 0 3 NAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. contra INCOMEX
PARAGUAY S.A. sobre oposicién al registro de marca “INCOLAX Y ETIQUETA” clase 05,

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “INCOLAX Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 05, en base a la marca INCOX ELEA en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. - =

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiye”de la misnia y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sug derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier

signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
cpalquiera sea la clase en/que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA 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, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado ¢l cotejo marcario entre la denominacién solicitada “INCOLAX” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion INCOX ELEA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.

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

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

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

de Aos—hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird ¢l riesgo de
asociacion/confusidn de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

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

Que, 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. SRR .

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
ngmrm.f como marcas los fignos que constitwyan una rcprodumﬁu imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conacido el signo”.

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

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

tipg,:hdas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
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Y ETIQUETA” CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 35/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

opesicién deducida por corresponder asi en derecho. S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
LABORATORIO ELEA PHOENIX §.A. contra INCOMEX PARAGUAY S.A. sobre
oposicién al registro de marca “INCOLAX Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n®
2486073 solicitada por INCOMEX PARAGUAY S.A. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “INCOLAX Y
ETIQUETA” clase 05, Expediente n® 2486073 solicitada pﬂr WME.X PARAGUAY
S.A. .

\
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. N / ’I
( l A

s

. Directora ¢~
' Direccién d\ﬁ.ﬁuntus Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA UMEVIL, CLASE 05.

9 AR 2078
VISTO:
El expediente caratulado: V'Y T FARMA 5.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION sobre oposicién al registro de la marca UMEVIL, clase 05, yreereeceseecssmcacees
CONSIDERANDO:

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

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

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
vo de la iisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a aponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trdmite y la

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

marea previstas en la Ley de Marcas. - .

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

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

marcada diferencia entre las mismas. WA

Que, entre las marcas en pugna: UME/VIL (solicitada) vs. UME/VI/LAN (oponente),
en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensi6n precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especfica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y

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

son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado.

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

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

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

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

E-_;.';ci:iq:ntc (base de oposicién), las marcas en cuestion deben ser analizadas en su
' i ificiales desmembraciones, de forma iva y no simultinea y, el resultado que
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osibilidad d ion entre las mismas, Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto
dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

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

Que, al profundizar en las diferencias entre UMEVIL (solicitada) vs. UMEVILAN
(oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como
auditivo. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéricas entre las mismas son
suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general

claramente diferenciada. -

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramarical sino también el visual,
podemos notar que, la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que lo identifica, siendo de

esta manera claramente distinguible con la del oponente, por ende, inconfundibles. Por lo tanto

la demanda deviene improcedente.

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

grdfica™, - -

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
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com tituye un impedi (V) a el repist Nueva marca, si re que esta

'mgiyia otros elementos capaces de integrar un conjunto.

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 anilisis minucioso y detallado en cada solicitud de
registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y
farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacién en esta clase refleje
adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando
nuevos productos y tecnologfas.

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. =

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 prohibirivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n ® 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo-de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
¥l \
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jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho. == S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por V
Y T FARMA S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre
oposicion al registro de la marca UMEVIL, clase 05, Expediente n® 2247965 solicitada
por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION., e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de Ifa-ﬁi:l;:i_t;:a\dq registro de la
marca UMEVIL, clase 05, Expediente n’ ﬂé?flﬁijft{cimda por ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION . M A | :

o /
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ ) -

\\% . Directora
., Direccién d& Asuntos Marcarios Litigiosos

\
Illi
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MI. KCRON
ELECTRIC” CLASE 09.

Asuncion, 0 5 KAR M9
VISTO:

El expediente caratulado: MICRON TECHNOLOGY, INC contra PASTOR
ROCHE GALEANO sobre oposicién al registro de marca “M1. KCRON ELECTRIC” clase
ﬂg& }ﬂ -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “MI. KCRON
ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base a la marca MICRON en la clase 09

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

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
qui:l:"bqsionc sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
~otfo.signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MI. KCRON
ELECTRIC” CLASE 09.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 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.—--———eeee

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca, -

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicidn dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desin l;chés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se pr:suma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA *“MI. KCRON
ELECTRIC” 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, -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominaci6n solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.

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

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

interés en sustentar la oposicidn.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. e

ue, porlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE

GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MI. KCRON
ELECTRIC” CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n." 32/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la
oposicién deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MICRON TECHNOLOGY, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre
oposicién al registro de marca “MI. KCRON ELECTRIC” clase 09, Expediente n°
2470453 solicitada por PASTOR. ROCHE GALEANO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de “MI. KCRON
ELECTRIC” clase 09, Expediente n°® 2470453 solic pur m}:}?n ROCHE

GALEANO. o

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora

Dimcci_-:itl" de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.

Asuncién, [] 5 10

VISTO:

El expediente caratulado: WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA
RHIZO, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO
solicitada para la clase 01, en base a las marcas VITA CARBON y ECO RIZOSPRAY en las
clases 05 y 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas

son o no confundibles,---

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

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.

Resolucién D.AM.L n. ®

limitaciones a2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. =

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada VITTA RHIZO y las marcas oponentes VITA CARBON y ECO
RIZOSPRAY, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas
estdn expresadas de diferentes maneras, la combinacién de letras es pronunciada de manera
distinta. s

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un anlisis minucioso
entre las denominaciones en pugnas esta Direccién es del eriterio que las marcas VITTA RHIZO
(solicitada) y VITA CARBON y ECO RIZOSPRAY (oponentes), notamos que, entre las
mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de
confusién alguno entre las denominaciones en pugna, aunque en la primera oposicién las
mismas comparten el prefijo VITTA, ello no demuestra que las mismas causardn confusién al
piblico consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visién de conjunto
distintas entre sf, las desinencias son muy diferentes RHIZO - CARBON, como podemos notar
existe una diferencia muy notable entre las mismas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se

r——

i ﬂ:nclﬁ'l\ entre si, ya sea grifica, ortogrifica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a

enerar una ﬁpprr.mén general distinta e inequivoca de cada una de las marcas.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKFRT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.

Que, aunque compartan la misma particula “VITA”, en términos fonéticos, esta similitud
no aleanza un nivel que pueda generar confusién en el piiblico consumidor, Que, ademis cabe
destacar que la misma particula se encuentra coexistiendo con otras marcas en la misma clase 05,
entre ella podemos mencionar: VITTARIUM, Registro n® 485.645, VITALFERT Registro n°
553.866, VITTA AZO Registro n° 565.905, VITTALYA TM Registro n® 465.994, entre

OITos. o

Que, asimismo, debemos mencionar que entre las marcas VITTA RHIZO y ECO
RIZOSPRAY introduce elementos distintivos adicionales que resultan ficilmente identificables
por ¢l consumidor medio, quien estd acostumbrado a diferenciar productos en funcién de
pequefias variaciones fonéticas y grificas, en este sentido, el prefijo VITTA y ECO son muy
distinguibles entre las mismas por lo que la coexistencia entre VITTA RHIZO y ECO
RIZOSPRAY es viable sin riesgo de confusién o perjuicio. eenees

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas VITTA RHIZO y
ECO RIZOSPRAY no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia

no representa ningiin inconveniente legal -

Que, resulta menester destacar la situacion especial de los productos comprendidos en
la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos
y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y
evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5, asegurando que se
ajuste de manera apropiada a la evolucién del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque

le garantiza que la clasificacién sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el

salud, fomentando asi un sistema de registro mds eficaz y alineado con las
dmicas de la industria.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.

Que, al profundizar en las diferencias entre VITTA RHIZO, VITA CARBON v ECO
RIZOSPRAY , sc aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como
auditivo. ina v la jurispru i ia ensefian gue el andlisis hacerse
en su totalidad, evaluando ¢l impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir
de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias
grificas, ortogrificas y fonéticas entre VITTA RHIZO, VITA CARBON y ECO RIZOSPR AY

son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general
claramente diferenciada.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confiesion 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 prefijos o sufijos comunes a
VArias MAarcas mo son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comiin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comuin en productos farmacéuticos. y por lo
tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos

elementos."---—reeeeees -

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de las marcas de los oponentes, por lo que esta Direccion considera que la presente
solicitud

articulo 2° de la

registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
?f_‘;‘( de marcas n ® 1.294/98, y que reine los requisitos de novedad, especialidad y
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 193/24

emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por

corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra
TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 05,
Expediente n® 2348490 solicitada por TECNOMYL 5. A ~----

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

marca VITTA RHIZO clase 05, Expediente n® 2348490 salicitada por TECNOMYL
S.A.

al
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / N \11 /

Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.

Resolucién D.AM.L n. °

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL §.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA
RHIZO, clase 01, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO
solicitada para la clase 01, en base a las marcas VITA CARBON y ECO RIZOSPRAY en las

clases 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

110 CONPUMAIIIES. e e riesesm st s s 1 st

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

velando siempre por el interés general, 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
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
la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada VITTA RHIZO y las marcas oponentes VITA CARBON y ECO
RIZOSPRAY, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas
estin expresadas de diferentes maneras, la combinacién de letras es pronunciada de manera
distinta. -

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un anilisis minucioso
entre las denominaciones en pugnas esta Direccién es del criterio que las marcas VITTA RHIZO
(solicitada) y VITA CARBON y ECO RIZOSPRAY (oponentes), notamos que, entre las
mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de
confusién alguno entre las denominaciones en pugna, aunque en la primera oposicién las
mismas comparten el prefijo VITTA, ello no demuestra que las mismas causardn confusién al
publico consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visién de conjunto
distintas entre si, las desinencias son muy diferentes RHIZO - CARBON, como podemos notar
existe una diferencia muy notable entre las mismas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se
difg!'e cian entre §f, ya sea grifica, ortogrifica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a
rdt una impresipn general distinta e inequivoca de cada una de las marcas.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01,

Que, aunque compartan la misma particula “VITA”, en términos fonéticos, esta similitud
no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el publico consumidor, Que, ademds cabe
destacar que la misma particula se encuentra coexistiendo con otras marcas en la misma clase 01,
entre ella podemos mencionar: VITTARIUM, Registro N* 486611, VITTALUS Registro n®
585.866, VITTA AZO Registro n® 565.904, VITTABAC Registro n” 545.952, entre otros.——-

Que, asimismo, debemos mencionar que entre las marcas VITTA RHIZO y ECO
RIZOSPRAY introduce elementos distintivos adicionales que resultan ficilmente identificables
por el consumidor medio, quien estd acostumbrado a diferenciar productos en funcién de
pequefias variaciones fonéticas y grdficas, en este sentido, el prefijo VITTA y ECO son muy
distinguibles entre las mismas por lo que la coexistencia entre VITTA RHIZO y ECO
RIZOSPRAY es viable sin riesgo de confusién o perjuicio. -

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas VITTA RHIZO y
ECO RIZOSPRAY no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia

no representa ninglin inconveniente legal.

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

es djn!.rnjcns de la industria.

.'J
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.

Que, al profundizar en las diferencias entre VITTA RHIZO, VITA CARBON -y ECO
RIZOSPRAY , se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como

auditivo,
en su totalidad, evaluan i 1O Conjun eran en los con No a partir
de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias

grificas, ortogrificas y fonéticas entre VITTA RHIZO, VITA CARBON y ECO RIZOSPRAY

son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general
claramente diferenciada.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funciin del
impacto general gque la denominacion produce en el consumidor medso. Es crucial considevar la
totalidad de los signos, sin detenerse en clementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
vArias marcas no som, en principio, suficientes pava genevar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comuin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foncticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos. y por lo
tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos
elementos."-—

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de las marcas de los oponentes, por lo que esta Direccién considera que la presente
solicisad E&‘nﬁi—j no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

rriculo 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que retne los requisitos de novedad, especialidad y
iginalidad.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacficamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n°® 194/24

emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por

corresponder asf en derecho.—--—--eeeemeececs
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra
TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 01,

Expediente n® 2348489 solicitada por TECNOMYL S.A. e
Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la-solic de registro de la
marca VITTA RHIZO clase 01, Expediente n® 23434357&;mda por\ECNOMYL
SA. " foodi

Articulo 3.- NnnFIQUESEpmceduJa,_ /7(\ ) “ )

Directora
untos Marcarios Liriginsns
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW MOB” CLASE 28.—

Asuncién, [ § AR 2078
VISTO:

El expediente caratulado: NHS, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre
oposicidn al registro de marca “NEW MOB” clase 28, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “NEW MOB”,
solicitada para la clase 28, en base a la marca MOB GRIP en la clase 28 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 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 l1a ley regulatoria,
gn q

velando siempre por el interés general.

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ticular el derecho al uso
exclusivode fa-misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos, Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
’bﬁo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
guiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW MOB” CLASE 28.———eeeeee

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

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

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

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

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

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW MOB” CLASE 28,

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

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

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

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 wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la 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
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.” 33/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

ucida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW MOB” CLASE 28—

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por NHS,
INC contra PASTOR. ROCHE GALEANO sobre oposicion al registro de marca “NEW

MOB” clase 28, Expediente n® 2491419 solicitada por PASTOR ROCHE
GALEANO.~-

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro de 11 m EWMGB” clase 28,
Expediente n® 2491419 solicitada por PASTOR RDL

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS BV. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW
LIPTOON” CLASE 32.

Asuncidn, 08 B4R 2090

0 BAR 2028
VISTO:

El expediente caratulado: EKATERR A GROUP IP HOLDINGS BV. contra PASTOR
ROCHE GALEANO sobre oposicién al registro de marca “NEW LIPTOON" clase 32,

}3"" e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “NEW
LIPTOON?, solicitada para la clase 32, en base a la marca LIPTON en la clase 32

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

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

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

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

' Articulo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS BV. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW
LIPTOON” CLASE 32,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desifiterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de fdos hechos \-llfgadns por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS BV, CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW
LIPTOON” CLASE 32.

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo 0 la diluciin de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. -

.z".- ™,
f,f/ Que, por Taﬁ expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS BV. CONTRA PASTOR

ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW
LIPTOON” CLASE 32.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 34/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho. rennaas

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar 2 la accién deducida por
EKATERRA GROUP IP HOLDINGS BV. contra PASTOR. ROCHE GALEANO
sobre oposicién al registro de marca “NEW LIPTOON" clase 32, Expediente n®
2473260 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro,de [a pharca “NEW LIPTOON”
clase 32, Expediente n° 2473260 solicitada por PASTQR R HﬁGﬁLEAN F—

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ .

Directora
NS,
‘Qimidn e Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asuncidn,

B MAR 2028
VISTO:
El expediente cararulado: QUIMFA S.A. y HEISECKE Y CIA S.A.C.1I. contra ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposicion al registro de la marca PANTOP Y

ETIQUETA, clase 05, y. 0

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca PANTOP
solicitada para la clase 05, en base a las marcas PANOTOS y PANTEX en la clase 05

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 Inz},.rI a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

' Articule 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ien Iesione sus derechos. Asimismo concede el derecho oponerse al registro y al uso de cualquier
otro gigno que puetla inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
}J{frl sea la clase'en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR. LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.1. CONTRA
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

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

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

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

- -

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada PANTOP y las marcas oponentes PANOTOS y
PANTEX presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que

permite establecer una clara diferenciacién entre ambas denominaciones. .

Que, entre las marcas en pugna: PAN/TOP (solicitada) vs. PA/NO/TOS y PAN/TEX
(oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da

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

mercado, = - —

i bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

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

onjunto, sin artifici esmem i de forma sucesiv simultinea v, el e

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, —-ememer -

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

nuevos productos y tecnologfas.-- =

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

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

entre las mismas. e
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS

ACCIONES DEDUCIDAS POR. QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I, CONTRA
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

. grdfica™.

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 las marcas

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

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

de una marca. ——————rrev

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

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas

d:vi?ﬁmﬁmm, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 131/24
i L

Dr Fl.'}silindnz MNovoa 4 Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.

emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por
corresponder asf en derecho.--—- e -

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por QUIMFA SA. y HESECKE Y CIA SACIL contra ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposicién al registro de la marca

PANTOP Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2287002 solicitada por ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca PANTOP Y ETIQUETA clase 05, Expediente n’ 2 002 solicitada por
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION .

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / K / \ )..
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.AB. DE CV. CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW GANSO”
CLASE 30.

Asuncidn, E' 0 MR 08
| /f

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV. contra PASTOR ROCHE
GALEANO sobre oposicidn al registro de marca “NEW GANSO” clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “NEW
GANSO”, solicitada para la clase 30, en base a la marca GANSITO en la clase 30

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

confundibles. -

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

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo-de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
coptra quien ﬁ‘iont sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro ¥ al uso de cualquier
~gitro signo que plieda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
alguiera sea la dlase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV. CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW GANSO”
CLASE 30.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.— o ey

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “NEW GANSO” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion GANSITO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

précticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. wenes

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

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

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

de/l/s htchh{ alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV. CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW GANSO”
CLASE 30.

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transeripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, 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
confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

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

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

'fnﬂadu en la :L\:}' n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV. CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW GANSO”
CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 37/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO BIMBO 5.AB. DE CV. conua PASTOR ROCHE GALEANO sobre
oposicién al registro de marca “NEW GANSO" clase 30, Expedlente n® 2493351
solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “NEW GANSO” clase
30,  Expediente n° 2493351  solicitada fpr.:nf / . PESTDR\ ROCHE
GALEANO. S—

Articulo 3.- NUTIFIQUESE por cédula. /ﬁ/\ / ) )
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35,

Asuncién, 0§ KAR 2076

VISTO:

El expediente caratulado: MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC
sobre oposicion al registro de la marca BIO PREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH
Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX
RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la
marca PREMIX NUTRICAO DE RESULTADOS en la clase 05, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, ccocoeomaooaeee e

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

velando siempre por el interés general. -----cecercercee S—

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

n lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrg/signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
se en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. o

Que, entre las marcas en pugna: BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH
Y ETIQUETA (solicitada) vs. PREMIX NUTRICAO DE RESULTADOS (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacion y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y

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

son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacfficamente en el mercado.

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

es lo suficientemente significativa como para inducir una confusion en el ptiblico

T o A S S U SO S S S
==
Que,al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca,

/ Jpedemos constatgr que las mismas son muy diferenciables: La marca registrada PREMIX
|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35,

NUTRICAO DE RESULTADOS ¢n la clase 05 protege exclusivamente productos s tales como:
“Todos los articulos de la dlase 5, comprendiends entre ellos productos farmacéuticos, veterinarios e
higiénicos, sustancias dietéticas para uso médsco, alimentos para bebés, emplastos, material para
apdsitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la
destruccion de animales daniines, fungicidas, herbicidas”. Por otro lado, la marca solicitada
“BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH?” en la clase 35, protege servicios:
Tmportacion, exportacion y comercializacidn de suplementos nutricionales de uso animal: aditivos
de suplementos nutricionales de uso animal; aditivos medicinales para alimentos para animales;

aditivos medicinales para alimentos de animales.”. La diferencia de los sectores y la naturaleza de

ervicios es signi i i i marcas !:-uedﬂn

raaa

En consecuencia, si bien ambas descripciones se encuentran formalmente vinculadas, se
advierte que la primera se limita a productos y actividades concretas relacionadas con la nutricion
Y suplementaciin animal, mientras que la segunda comprende un aspecro mucho mds amplio de
productos farmacéuticos, médicos, veterinarios e higiéncos, dirigidos tanto al dmbito bumano como

animal, lo que evidencia una diferencia sustancial en cuanto a la extensién, naturaleza y

finalidad de los servicios y productos protegidos.-—-—-— .

Que, no existe ninguna posibilidad de confusion entre las marcas solicitada en la clase 35,

¥, registrada en la clase 05, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y
productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de

n y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35,

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de
marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se
pretende obtener proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de
interés. Este sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o
servicios que distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automdtica en clases distintas a la
T L —— At

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el
visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una
ctiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende,

inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

_
2™ BIOPREMIX Premi &

v Nutricao de resultados
RUMINAL FERMENTATION

Solicitada Oponente

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca BIOPREMIX RUMINAL
FERMENTATION TECH solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC se
l:DnSl‘ltﬂ}"E del nombre comercial (BIOPREMIX), el cual goza de proteccién al tratarse de un
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO  ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35,

denominacion social adoptada, la enseia o la sigla wsada legalmente en relacion a una
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley™ A su vez, el
Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adguiere por su primer uso
priblico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos
acordados por esta Loy 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.-—- e

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

de una marca. - e

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al puiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 42/26 emitido por la

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

Por tanto,
LA\DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.-—--

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL
PREMIX LTD contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC, sobre oposicion al
registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y

ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2486285 solicitada por BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC. ———

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solici
marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TEC ]
Expediente n® 2486285 solicitada por BIOPREMIX TEC

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SFRENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “INCA” CLASE 36.

T 0O me A
Asuncidn, 09 MAR 076

VISTO:
El expediente caratulado: INDUSTRIAS LA SERENA SA. contra INCA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de
marca “INCA” clase 36, v; et b g

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 36, en base a la marca INCA en la clase 32 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, - -

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

: Arﬂculn_l_ﬁ:.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusito de la misma y a cjercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
en que higuren, 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 INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “INCA” 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 mareca, ———-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - S

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

INCA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceptual,

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la 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 desinterés delsolicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

Jd:_

lés hechos z}‘g%adns por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta 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 arviculo 2 de la Ley n” 1.294/98 De Marcas. - -

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

interés en sustentar la oposicidn. - - -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesguiera que sean los
productos o servicios & los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusidn o un riesgo de asociacin con ese tercers, 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
bubiese hecho conacido el signo”. -

™
Que, por lo

_Difeccién considera qpe la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

resado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

n® 1.294/98 y no relne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n.” 619/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la
oposicién deducida por corresponder asi en derecho, -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
INDUSTRIAS LA SERENA S.A. contra INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de marca “INCA” clase 36,
Expediente n® 21113401 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD ANONIMA reenas

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “INCA” clase 36,
Expediente n® 21113401 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD ANONIMA.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /7(’/ \ = /
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