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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO
HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
WOKO, CLASE 43.

Asuncion, 17 WAR 2070

VISTO:

El expediente caratulado: SIX CONTINENTS LIMITED contra OSCAR
FERNANDO HORNUNG SACCARELLO sobre oposicion al registro de marca “WOKO”
clase 43,y =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca *“WOKO”",
solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca extranjera VOCO y VOCO & DISENO
clase 43, por lo que corresponde a esta Direccidén determinar si las marcas son o no

confundibles.------- o

Que, en uso de las atribuciones otorgadas porla |c}" 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 peneral.

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 ¢l 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 DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO
HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
WOKO, CLASE 43.

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. ——eeeeee-

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

marca previstas en la Ley de Marcas.—

Que, al cotejar las marcas solicitada WOKO y VOCO y VOCO oponente, se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (fomar wna
marea por otra) como a la indirecta (comsiderar que ambas tienen un mismo origen de

produccion). - =

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la opanente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos servicios de la clase 43 (Restaurantes; Restawrantes de autoservicio;
Restaurantes de comida ripida entre otros), lo que nos da la pauta que la oposicion sea

declarada procedente. -

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO

HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
WOKO, CLASE 43.

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones “WOKO” (solicitada)
y “VOCO y VOCO" (oponente), se advierte la existencia de una marcada semejanza en su
configuracién estructural, composicién grifica y sonoridad general, circunstancia que resulta
relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacifica de ambos signos en el mercado,
En efecto, ambas denominaciones se encuentran conformadas por cuatro letras y dos silabas,
presentando ademds una estructura muy similar en cuanto a la disposicién de consonantes y
vocales, lo que determina una apariencia grifica altamente semejante. Las marcas comparten
particularmente la terminacién “OCO”, elemento que posee una fuerte incidencia en la
percepcion global del signo, ya que constituye la parte mds extensa y destacada de ambas
denominaciones. Esta coincidencia estructural genera una impresién visual muy préxima entre
los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciacién a simple vista por parte del puiblico

consumidor. = e

Que, finalmente, corresponde sefialar que ninguno de los términos en cuestién posee un
significado propio o una carga semdntica determinada dentro del lenguaje comiin, tratindose en
consecuencia de denominaciones de fantasfa. Esta circunstancia impide que el publico pueda
diferenciarlas a partir de un contenido conceptual especifico, razén por la cual la apreciacién de
los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto grifico y fonético, 4mbitos en los que
como se ha sefialado la similitud resulta considerable.

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, ——

A

r las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de

ion de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO
HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
WOKO, CLASE 43.

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

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

bubiese becho conocido el signo”. e o

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n°® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 670/22, 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 SIX
ENTS LIMITED contra OSCAR FERNANDO HORNUNG
ELLO sobre oposicién al registro de marca “WOKO” clase 43, Expediente n®
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO
HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
WOKO, CLASE 43.

—

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mar Q" clase 43,
Expediente n® 18104300 solicitada por OSCAR FERNANDO HMORNUNG
SACCARYLLO s cnmciisssises - |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND
COMPANY S.A. ( C & CS5.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“WWW, CONFORTEC.COM.PY” CLASE 38.

A;uncldn:- T _I |”.I.:l[;i .:-I:IEﬁ

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING
AND COMPANY SA. (C & CS.A) sobre oposicion al registro de marca
"WWW.CONFORTEC.COM.PY” clase 38, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“WWW.CONFORTEC.COM.PY", solicitada para la clase 38, en base a la marca COMFORT
ZONE en la clase 12 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son 0 no confundibles.

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

velando siempre por el interés general, - -

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
nclmiﬁgée—h@ismz ¥ 2 ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congrd quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
oW signo que puEHa inducir directa o indirectamente a confusidn 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND
COMPANY S.A. ( C & C.S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“WWW. CONFORTEC.COM.PY” CLASE 38.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, realizado el cotejo marcario entre la  denominacién  solicitada
“WWW.CONFORTEC.COM.PY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicién COMFORT ZONE, se percibe que entre las mismas
existen clementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

cnnc\cpmal. S G

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, ¢l 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 rt.'éﬂ_szdel 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND
COMPANY S.A. ( C & C.S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“WWW. CONFORTEC.COM.PY” CLASE 38,

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

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

procesal.---—- = S—

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, fa 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
asociacion/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que fa 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 ral contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transeripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece @ un tercero, cualesquiera que sean los
prodyctos-o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
2fusicn o n':q_ riesgo de asociacion con ese tercern, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

_tdel signo o la \';.irfua'dp: de su fuerza distintiva, enalguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocida el ,ﬂ;g'm:;", = S5

|
/

| /)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND
COMPANY S.A. ( C & C.S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“WWW. CONFORTEC.COM.PY” CLASE 38,

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.® 67/26, 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
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY
SA ( C & CSA) sobre  oposicidn  al  registro de  marca
“WWW.CONFORTEC.COM.PY” clase 38, Expediente n® 24110985 solicitada por
CONSULTING AND COMPANY S.A. (C& CSA) e

e

Articulo 2.- RECHAZAR la  solicitud de registro de. la  marca
“WWW.CONFORTEC.COM.PY" clase 38, Expeditg " 24110985 solicitada por
CONSULTING AND COMPANY S.A. ( C & C.S.A)—/—

‘/——I"‘\\ .II ;'I
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. "7f o | _——.

\ \ ; .[}j{?ccmr .
Dir&&ﬁﬁfﬁiunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.AS. CONTRA JUAN
BAUTISTA GIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MOTOK'S Y ETIQUETA”", CLASE 35.

Asunciéon, T § HAR 7078

W

VISTO:

El expediente caratulado: AUTECO MOBILITY S.AS. contra JUAN BAUTISTA
GIMENEZ CABALLERO sobre oposicion al registro de la marca, MOTOK’S Y ETIQUETA,
clase 35, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MOTOK'S Y
ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca MOTOMAX en la clase 35, por lo que

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

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

velando siempre por el interés general, -

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,—-—-—-----

ivo de la mii"ﬂlﬂ Y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

- ro'signo que p inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los producros o servicios
[ u:]q).sicn sca la ;j en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

"Jl:kiwrﬁ_ 15°-El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exc
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.AS. CONTRA JUAN
BAUTISTA GIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MOTOK'S Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
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 MOTOK'S Y ETIQUETA y la marca oponente MOTOMAX

gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas, ------

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

mercado. -

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 tacién de las mi u

[Nty no por islados, e e L e e s e -

- Que, pademos también mencionar la coexistencia de las marcas MOTO: MOTO
/| STI'-.TI{)N R:gl.srm n° 532.959, COYOTE MOTO REPUESTOS Registro n° 526.658, BER A
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POR LA CUAL SE DECLARA [MPR.{}CEDENTE Y Nu SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.AS. CONTRA JUAN
BAUTISTA GIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MOTOK'S Y ETIQUETA”, CLASE 35.

MOTO Registro n° 513.272 MOTO MANIA PIEZAS Registro n” 470.012, todas coexistiendo

entre si, en la clase 35— -

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

marca ya existente {basc de ﬁpﬂﬂiﬂiﬁﬂ} mwmlmmmm

mﬂhdldad_ds_:mﬁulﬂm_ﬂm:_lu_mmm D-r:l andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, en efecto, si bi cierto ambas ¢ en_algunas | n comuin, también es

i ue ese hech e inducir idor a error idn, y en ningiin momento
podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada, oo

Que, al profundizar en las diferencias entre MOTOK'S Y ETIQUETA (solicitada) vs.
MOTOMAX (oponente), se apracm qut las mismas son notables tanto desde el punto de vista
grifico como auditivo.

wmmm En este caso, las leerenc:as graﬁc:s, nrtagriﬁ:n,s y anencas

entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una

impresién general claramente diferenciada.-- =
/

/ Que, _Intg: Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en Sfuncidn del
ﬁmg&dﬂ g:ncmf que la denominacion produce en el consumidor medso. Es crucial considerar la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.AS. CONTRA JUAN
BAUTISTA GIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MOTOK'S Y ETIQUETA?”, CLASE 35

totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
UArias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una rasz comsin, presentan suficientes
diferencias grficas, fonéticas 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 limirarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.”

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada MOTOK'S cuenta, con una etiqueta
que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Asi podemos
hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la eriqueta sea
tnica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene

improcedente, e

Solicitada
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.AS. CONTRA JUAN
BAUTISTA GIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MOTOK'S Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas MOTOK'S Y
ETIQUETA vs. MOTOMAX no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su
coexistencia no representa ningiin inconveniente legal. weenes

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 533/24 emitido por la

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

derecho. TR R ———

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
AUTECO MOBILITY S.A.S. contra JUAN BAUTISTA GIMENEZ CABALLERO
sobre oposicion, al registro de la marca MOTOK'S Y ETIQUETA , clase 35, Expediente
. H..:tf 2183553 solichll:ad: por JUAN BAUTISTA GIMENEZ CABALLER Q.o -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.AS. CONTRA JUAN
BAUTISTA GIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MOTOK'S Y ETIQUETA”, CLASE 35,

Articulo 2.- DISPONER la prosecucidn de trimites de la sphifii-u_cf de registro de la

marca MOTOK'S Y ETIQUETA, clase 35, Expndltntc n 21/@3553 solicitada pnr_TUﬂN
BAUTISTA GIMENEZ CABALLERO,—-ecreerrmee-

= I~

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

D1r:::u5n’ dn Asuntos Marcarios Litigiosos

'\.,___\_‘__'_._d-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LUXXOR HOMES - AGENTE
INMOBILIARIO Y ETIQUETA” CLASE 36.

Asuncién, 1§ JAR 2006
VISTO:
El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra GLORIA ESTIGARRIBIA sobre

oposicién al registro de marca “LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y
ETIQUETA” clase 36, y;-------r-reeemceees -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “LUXXOR
HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA?”, solicitada para la clase 36, en base a la
marca LUXOR en la clase 33 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
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
sivo de Iﬂ misma y 4 efercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
nira quien I!c;mnc sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que ];uada inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea ijl clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LUXXOR HOMES - AGENTE
INMOBILIARIO Y ETIQUETA” CLASE 36.

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

prccautch.r 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 publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “LUXXOR HOMES
- AGENTE INMOBILIARIO"” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicion LUXOR, se percibe que entre las mismas existen

clementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual. o =

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

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

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

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

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

N . . A
e los htﬁ‘]\mls alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal -t PR o
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LUXXOR HOMES - AGENTE
INMOBILIARIO Y ETIQUETA” CLASE 36.

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

solicitada para su r:gisrm - i

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 s

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

interés en sustentar la 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
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduecion,
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, cwalesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusicn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo™. weoceeneas

-

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

reccién consigera 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 SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LUXXOR HOMES - AGENTE
INMOBILIARIO Y ETIQUETA”" CLASE 36.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 68/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por cﬂrrcspﬂnd:r asf en derecho. s

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SOCIETAL S.A. contra GLORIA ESTIGARRIBIA  sobre oposicion al registro de
marca “LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA” clase 36,
Expediente n® 2497818 solicitada por GLORIA ESTIGARRIBIA

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la “LUXXOR HOMES -
AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA” clase 3"5,;;.‘%:’::‘: n® 2497818 solicitada
por GLORIA ESTIGARRIBIA. fanie ]

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

'\ Di

Direccid_-ll' ]de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DENGO CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN
BARAKAT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DENGO” CLASE
30.

Asuncidn, 10 HID anAp
VISTO:

El expediente caratulado: DENGO CHOCOLATES S.A. contra JALILI ISIMAHAN
BARAKAT sobre oposicién al registro de marca “DENGO Y ETIQUETA” clase 30, Vyeeoenaeens —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca DENGO,
solicitada para la clase 30, sobre la base de la marca extranjera DENGO  clase 30, 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. -2

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 2 constituir una marca, -—ee--- -

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive'de la misma Y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lr_m::m.- sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
/bu' s’:g\nu que pu::ﬁ. inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios

conl

[ cuglquicra seala cla:.l: 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 DENGO CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN
BARAKAT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DENGO” CLASE
30.

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

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, DENGO (marca solicitada) y DENGO (marca
extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto
visual, fonético e ideoldgico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son

igu:iﬂ_ s

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 30 y
otros, en su pafs de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 30
productos muy relacionados con la registrada en ¢l extranjero; esta circunstancia agrava la

posibilidad de confusién/asociacién de las mismas, pues los productos que desean identificar se

dirigirin al mismo sector del piblico consumidor. —

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicidn planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
andlisis realizado, se observa que la denominacién “DENGO?”, objeto de la solicitud en estudio

dentro de la clase 30, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,

vinculada directamente al reconocido grupo empresarial Dengo Chocolates S.A., una empresa
bras:JZﬁa ﬁmdada en 2017, orientada a la produccién de chocolates premium con enfoque
sostehible, se posiciona en el mercado como marca de chocolates de alta calidad, tiene presencia

ins rmacional y dquulln de branding consolidado. e e
[ "I P ”-,fl
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DENGO CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN
BARAKAT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DENGO™ CLASE

30.--

Que, la marca “DENGO”, en la que se sustenta la denominacién “DENGO”, goza de un
reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo
notoriamente conocido, conforme al articalo & 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 probibir el uso, de una marca que constituya una reproduccion, imitacion o traduccin

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 Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias ../..

territoriglidad) y con respecto a pmdwmr o servicios no pm:;g';dar por su registro y con los cuales no
haya relacion (excepeion al principio de especialidad).? -

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacién a las marcas nototias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
uttlizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en cl cotejo es
rigureso 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 piiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademds de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mids
adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera DENGO y tras la

/..
i
!

_‘. N

"5 ‘DER.ECHOF AGUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193,

- ‘I-DERF /DjMA&CﬁS - 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 DENGO CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN
BARAKAT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DENGO” CLASE
30.

busqueda realizada en la base mundial de datos de marcas®, tenemos que se encuentra registrada
la marca DENGO, en la clase 30, 2 nombre del titular oponente, 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, I;Lu:lendu “Las lamadas marcas notorias ../. pﬂw@_@

respecto 4 pm.dmmr 0 Servicios no pra.rrg;dm por s registro y con .‘fa: cuales no haya relaciin
(excepeion al principio de especialidad)”. Expresa ademds “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la pmb:&mn del Art. 2 inc. i./..

basando su pretension en el becho del apoderamien

concomitante. R

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria 2 una marca se deben conjugar tres

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

impnnnm:”. - o

Que, corresponde destacar que la marca DENGO ha adquirido un grado relevante de
conocimiento y posicionamiento en el mercado brasilefio, dentro del segmento de chocolates

premium, la misma ha logrado consolidarse como una marca asociada a la alta calidad del cacao,

F

.

hl'l'_ljﬁ/i-'""-‘-"-’-"ﬁ"-'-’-milﬂ-ﬂlj:-"lm'- lew B tmviewresultsTpage= | &papeSire=30& crterin=C& basicSearch=DEN &1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DENGO CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN
BARAKAT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DENGO” CLASE
30. SR

la sostenibilidad y la valorizacién de la produccién local, elementos que han contribuido a su
reconocimiento por parte del piblico consumidor, dicha notoriedad se ve reforzada por su ripido
proceso de expansién comercial, contando con decenas de tiendas en las principales ciudades de
Brasil y presencia internacional incluso en mercados exigentes como el europeo, lo que evidencia

no solo su aceptacién, sino también su creciente prestigio dentro del rubro chocolatero, -

Que, asimismo, la marca ha sido posicionada como referente de chocolates brasilefios de
alta calidad, destacdndose en campafias comerciales, estrategias de branding y en la percepcién del
consumidor como un producto diferenciado dentro del mercado gourmet, lo cual incrementa su

fuerza distintiva y su capacidad de evocacion en el piiblico pertinente.

Que, por ltimo la notoriedad del signo “DENGO” implica que, a1in sin registro previo
en nuestro pais, su proteccién se activa por el solo hecho de ser conocido por el piblico
pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este
contexto, admitir el registro solicitado implicarfa habilitar un uso que podria generar confusién
en ¢l consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un vinculo econémico o empresarial

entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno. -

Que, en conclusidn, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2° inci) de la Ley n® 1.294/98 de Marcas que preceptiia: “los signas que se hubiesen solicitado o
?fxé;*mda por quien no tuviese legitimo interes o por quien conocia o debiera conocer gue el signo

/ ﬂ'ﬂmmlt a un tercero ™, s T
f ]
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DENGO CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN
BARAKAT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DENGO” CLASE
30.

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 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 347/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la
oposicion deducida por corresponder asf en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
DENGO CHOCOLATES S.A. contra JALILI ISMAHAN BARAKAT sobre
oposicion al registro de marca “DENGO” clase 30, Expediente n® 2408550, solicitada por
JALILI ISMAHAN BARAKAT e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la-garca “DENGO” clase 30,
Expediente n® 2408550, solicitada por JALILI ISMAHAN BAR AKAT -t

N | '
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -1 X, ;~ i
! A o
- - it.‘_ I'___._..-" I_.' y ; '
Is, JJADIYI ALVARENG/A SUAREZ
I'.' 5 Directora ~
Ay Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF
DELAWARE CONTRA CESAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “TERRAZA BURGER Y ETIQUETA” CLASE
43.

Asuncion,

VISTO:

El expediente caratulado: SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF
DELAWARE contra CESAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ sobre oposicién al registro de
marca “TERRAZA BURGER Y ETIQUETA” clase 43, ¥; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TERRAZA
BURGER Y ETIQUETA?”, solicitada para la clase 43, en base a la marca LA TERRAZA BY
SHERATON en la clase 43 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar

si las marcas son o no confundibles, S

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

velando siempre por el interés general. - -

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclfsivo de Ta_misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ntra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derccho a oponerse al registro y al uso de cualquier
tro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF
DELAWARE CONTRA CESAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “TERRAZA BURGER Y ETIQUETA” CLASE
43,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “TERRAZA
BURGER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de oposicién LA TERRAZA BY SHERATON, se percibe que entre las mismas existen

clementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual. . "

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones 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
]}IzZ/['Ega] csriiﬁiﬁ!adu, 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

d¢ defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
[\ /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF
DELAWARE CONTRA CESAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “TERRAZA BURGER Y ETIQUETA” CLASE
43.

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

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 oposicion. - SO

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 reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en ¢l sector pertinente del piblico, que pertencce a un tercero, cualesquicra que sean los
?uﬁw 0 servitios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar

— ) A ] i # . 3 M 5
fusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
[ ) |'
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF
DELAWARE CONTRA CESAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICION

AL REGISTRO DE LA MARCA “TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE
43.

del signo o la dilucidn 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 juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 62/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por correspo nder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY
ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE contra
CESAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ sobre oposicion al registro de marca
“TERRAZA BURGER Y ETIQUETA” clase 43, Expediente n® 23100223 solicitada por
CESAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ oo errreeeceommmmsemeesmmsmmmeemsomermioses
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF
DELAWARE CONTRA CESAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “TERRAZA BURGER )?ﬁQUETA”"-.ICLASE

1

43, Loy

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 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AYSHA Y ETIQUETA” CLASE 25,

Asuncién, 1§ JUR 208
VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
contra LUCAS DAZZI sobre oposicién al registro de marca “AYSHA Y ETIQUETA” clase 25,

Vit -

CONSIDERANDO:

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

confundibles.——--- i

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

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
Jeontra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
.-*-—ﬂt;rﬂ signo que pucd: inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios

I.f | cualquiera sea la q.]a.s: en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AYSHA Y ETIQUETA” CLASE 25.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

p;lélcesal. i = £, -
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)
CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AYSHA Y ETIQUETA” CLASE 25.

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

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

del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.——-----cx-- - . —

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

interés en sustentar la oposicidén. -

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: “Na podri
registrarse como marcas los SIgnos gue comstiluyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercers, o signsfigue un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo™ . R

/ Que, [iqr 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

ﬂ -i'p‘glﬂad:_s en l;}l Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AYSHA Y ETIQUETA” CLASE 25,

corresponde confirmar el Dictamen n." 73/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho.-—--- - e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI
sobre oposicion al registro de marea “AYSHA Y ETIQUETA” clase 25, Expediente n®
2527730 solicitada por LUCAS DAZZ].--- —

o~

x\-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de rcgistrqé: la marci “AYSHA Y
ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 2527730 solicitadg por L'KCES DAZZL -—eeeereev
) Yl

/

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. i

. )\ Directora
., Direceisn de Asuntos Marcarios Litigiosos
R _;’Ij'f .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)
CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AYSHA Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuneidn, 18 MAR 2026
VISTO:

El expediente caratulade: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
contra LUCAS DAZZI sobre oposicién al registro de marca “AYSHA Y ETIQUETA” clase 35,

e e e T

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AYSHA Y
ETIQUETA®, solicitada para la clase 35, en base a la marca OYSHO en la clase 35

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

: .I"..rt__l’xﬁT; 15%.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclasivo de la misma ¥ 4 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

?ntm quien lesionie sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro ¥ al uso de cualquier
“pt

ro signo que puq!iz inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
Ic u:]l:q.uer: sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

|II /,'
Ay
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AYSHA Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

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

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.

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

en los planos fonético, visual y conceprual. e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicidn. 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
los hechos '\alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
m:bsa] ‘ e LRI
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)
CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AYSHA Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

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

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 npmiciﬁn. ----- - -

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
regisirarse come marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracion o transcripcidn total o parcial de signos distintivo idénticos 0 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
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoricdad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por ¢ cual s
hubiese hecho conocido el signo™ e

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

Dl ccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
/ gnpd:m en

Le}r n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A)

CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AYSHA Y ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 72/26, 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 accidn deducida por
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI

sobre oposicion al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n®
2527729 solicitada por LUCAS DAZZI. S S
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regist Ae la marca “AYSHA Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2527729 solici Eim‘ MJCAS DAZZI ---------

% =i
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. o r* - ,1 il

_ ABG:JADIYT ALVARENGA SUAREZ
1\ |\~ Directora
Dlrm:lﬁn ae : Asuntos Marcarios Litigiosos

wraSA
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID

MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“M MONTIMOTOR'S Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Asuncién, 1§ JAR OO
VISTO:
El expediente caratulado: AUTECO MOBILITY S.A.S. contra HUGO DAVID

MONTIEL MARECO sobre oposicién al registro de la marca, M MONTI MOTOR'S Y
ETIQUETA, clase 35, y. 22

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca M MONTI
MOTOR'S Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca MOTOMAX en la clase

35, 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
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 MArc -

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
uclus;:m de 1a. misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contfa 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

Il;’ c :lqu\ern sea la c!uﬁ: 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 AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA”, CLASE 35.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -~ -

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA y la marca oponente
MOTOMAX gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes

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

Que, entre las marcas en pugna: M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA (solicitada) vs.
MOTOMAX (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa
de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
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, - meeeeemeeemreeeee -

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 est ntacion ismas en

0 I islados. —--— -

//Quc, atunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos

ﬁq[lé::m. esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusion en el pablico

If;:n I.}Tidﬂr. 1 -
{'F_ﬂ'\ | ..""//h\;'.

|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, podemos también mencionar la coexistencia de las marcas MOTO: MOTO
STATION Registro n® 532.959, COYOTE MOTO REPUESTOS Registro n® 526.658, BER A
MOTO Registro n® 513.272 MOTO MANIA PIEZAS Registro n® 470.012, todas coexistiendo
entre si, en la clase 35.-

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

marca }rn existente l,'b:as: de upﬂsmdn} 45 marcas en cu:sgé;] d:b:n ser analizadas en su

I&ahlLdAiLds_cﬂu.ﬁwﬁnM_ln_mumn Del amﬂ:szs €N CONjuNto vemos que en su conjunto

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

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

Que, en efecto, si bi i : in, tambi
mmmmmmmmmmmwmmy en ninglin momento
podrin acarrear inconvenientes al ptiblico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada. -—-----eeeeeoo- -

Que, al profundizar en las diferencias entre M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA
(solicitada) vs. MOTOMAX (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el
punto de vista grifico como auditivo. trina v la juri encia m i fian que
andlisis debe ha otali | impact i ue gen
' i i . En este caso, las diferencias graficas,

néticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada

)
a de ellas ge:Sra una impresion general claramente diferenciada. wex
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA”, CLASE 35, -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confiusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto gencral que la demnominacion produce en el consumidor medio. Er crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya gue los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. Fl consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una rafz comiin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas 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 elementas."-—

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada M MONTI MOTOR'’S cuenta, con
una etiqueta que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.
Asi podemos hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la

etiqueta sea tinica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene

e R S — e

Motor's

/ Solicitada Oponente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S§.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas M MONTI MOTOR'S
Y ETIQUETA vs. MOTOMAX no presenta riesgo de confusioén en el mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ningiin 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 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 publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 327/25 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
AUTECO MOBILITY S.A.S. contra HUGO DAVID MONTIEL MARECO sobre
'nposi-ﬁé\n al registro de la marca M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA , clase 35,
— Expn:dic\x'z n® 21111670 solicitada por HUGO DAVID MONTIEL MARECO, -

'E,I v ¥, PiginaSde 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY 5.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la :olic_ir_ﬁa“dn\rtgisua de la
marca M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA, :!uf/ }?{"Expedimm B0 21111670
\ T\

.

solicitada por HUGO DAVID MONTIEL MARECO i

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / S S W 4 YA

F 3 j-..

L
e P2
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN
RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LA VETE DE
ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuneidn,

_— 18 R 208
El expediente caratulado: ESSENTIAL EXPORT LIMITADA contra CLAUDIO

IVAN RIZZI SOLIS sobre oposicién al registro de marca “LA VETE DE ABUELO TOTO

CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA” clase 35, y; —

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “LA VETE DE
ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en
base a la marca TOTTO en la clase 18 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 titular el derecho al uso
exclusiyé de la misma ya ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrd quien lesione sus erechos. Asimismo concede el derecho a2 oponerse al registro v al uso de cualquier
! sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
[f? !
™

uiera sea la clase en j e figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
| Pl
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN
RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LA VETE DE
ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA” CLASE 35.

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 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 “LA VETE DE
ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion TOTTO, se percibe que entre las

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

conceprual. . S ek

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

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

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

los hechos H:]egadns 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. ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN
RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LA VETE DE
ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

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

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

interés en sustentar la Oposicion, -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos gue constituyan wna reproduccion  imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesguiera 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 esc tercero, o signifique un aprovechamiento de la notorsedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual s
hubiese becho conocido el signo” -

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

/ tipﬁl;das en lax‘m__Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN
RIZZ1 SOLIS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LA VETE DE
ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 56/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. ER— -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE;

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ESSENTIAL EXPORT LIMITADA contra CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS sobre
oposicion al registro de marca “LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA
VETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n® 2345660 solicitada por
CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS.--- - oas

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de J§ marce “LA VETE DE
ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA” dlase 35, Espediente
2345660 solicitada por CLAUDIO IVAN RIZZI SD -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

| | Directora
Direeciényde Asuntos Marcarios Litigiosos

-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE
MONTIEL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y
ETIQUETA, CLASE 12.

Asuncidn, e

16 MAR 7008
VISTO:

El expediente caratulado: FUN SPOT SAS contra LUIS ENRIQUE INSAURRALDE

MONTIEL sobre oposicién al registro de marca “E-MOVI Y ETIQUETA” clase 12, y;-——-- -
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca "E-MOVI Y
ETIQUETA”", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca EMOVE SCOOTER'S &
BIKES clase 12, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no
confundibles. --

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Artjcubo-15°.- El registro de una marca heche de acuerdo con esta ley, con cede a su titular el derecho al uso
usivo de la misma y 2 ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
“gbntra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
/ tro'signo que puu:h inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

m]cn.u:ra seala 5;.« 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 FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE
MONTIEL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y
ETIQUETA, CLASE 12.

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

pmcaul:clar 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

oposicioén; 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, al cotejar las marcas solicitada E-MOVI Y ETIQUETA y EMOVE SCOOTER'S &
BIKES oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de la oposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual lo que puede llevar tanto ala

confusién directa (tomar una marca por stra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un

1isMO OrIgEn de ProdscCion ).~ - e

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que Las marcas em cuestion tienen por finalidad distinguir
productos muy relacionados de la clase 12 ( Bicicletas; Bicicletas motorizadas; Bicicletas
todoterreno; Bicicletas eléctricas; Scooters; emtre otres), lo que nos da la pauta que la
oposicidn sea declarada procedente. -

Que, ademis el oponente EMOVE SCOOTER'S & BIKES ya es una marca registrada en
nuéstro pafs con Registro n°/597162 en la clases 12, este registro le otorga prioridad y

proteccidon legal, lo que refuerza su posicién en la oposicién contra la soliciud de
MOV
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE

MONTIEL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y
ETIQUETA, CLASE 12.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confusion entre productos y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion 51 las

marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pucden ser variados, bastard que exista esa intima
relacion y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir...". De ello se colige que

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo. S U ———

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“E-MOVT” y la marca oponente “MOVE SCOOTER'S & BIKES” encontramos similitudes,
provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie pricticamente iguales, lo cual las hace

totalmente confundibles entre si, existiendo de esta manera el riesgo de confusion y/o asociacién.-

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones “E-MOVI”
(solicitada) y “MOVE SCOOTER'S & BIKES” (oponente), se advierte la existencia de una
marcada semejanza en su configuracién estructural, composicién grifica y sonoridad general,
circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacifica de
ambos signos en el mercado. En la parte estructural genera una impresién visual muy préxima

entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciacion a simple vista por parte del

priblico consumidor, e

Que, finalmente, corresponde sefialar que ninguno de los términos en cuestién posee un
significado propio o una carga semdntica determinada dentro del lenguaje comn, tratindose en

consecuencia de denominaciones de fantasfa. Esta circunstancia impide que el piblico pueda

di

nciarlas a partir de un contenido conceptual especifico, razén por la cual la apreciacion de
N

L
i"\[!ERJE":F-I'Z'.' DE M}\RCAS' — 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 FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE
MONTIEL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y
ETIQUETA, CLASE 12.

los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto grifico y fonético, imbitos en los que

como se ha sefialado la similitud resulta considerable. -

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 marea. -

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

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

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 fmitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion 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 wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamicnto de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el sEgno” e ceee

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

:Sﬁpﬂ_adﬁ"tu la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que

orresponde confirmar el Dictamen n.” 678/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

ﬁﬁll_sicidn deducida por corresponder asi en derecho. e
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MONTIEL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y
ETIQUETA, CLASE 12.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por FUN
SPOT SAS contra LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL sobre oposicidn al

registro de marca “E-MOVI" clase 12, Expediente n® 2316366 solicitada por LUIS
ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la "E OVI” clase 12,
Expediente n® 2316366 solicitada por LUIS EN URRALDE

BTN TYRE oo ossimsicssssscisssmmicnss

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula -_--F..

\ Directora
Dlr:cci-:in d‘c :’#.-:untus Marcarios Litigiosos

n.._‘- —_—— _...-'

-,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.AV. DE CV. CONTRA MARIA LETICIA
LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y
ETIQUETA, CLASE 43.

Asuncién, 13 WAR 7078
VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.AV. DE CV. contra MARIA LETICIA
LOPEZ BENITEZ sobre oposicion al registro de marca “BOMBO Y ETIQUETA” clase 43,

¥ e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BOMBO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 43, en base a la marca “BIMBO” clase 43, por lo que
corresponde a  esta  Direccidn  determinar  si  las  marcas son o  no

confundibles. S -

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

velando siempre por el interés general. —--

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

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

' Articulo 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
: misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
gitra quien ledone sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

gtro signo que pueda indueir directa o indirectamente 2 confusién o asociacién entre los productos o servicios

b en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

uiera sea la cla
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S$.AV. DE CV. CONTRA MARIA LETICIA
LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y
ETIQUETA, CLASE 43.

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 trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. i

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BOMBO Y ETIQUETA (solicitada) y BIMBO
(oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la estructura de la
segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos,
el criterio prew.fente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo
establecen principios internacionales y nacionales de proteccién marcaria, viendo de esta manera

notamos que no existen diferencias  relevantes para  considerar una posible

coexistencia. wranrs

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "BOMBO Y ETIQUETA" y la
oposicién “BIMBO?, lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el piblico consumidor. Esta
confusién puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar
erréneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan

productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados

econdmicamente. o i

hproteccion de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de

sociacion indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCFEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.AV. DE CV. CONTRA MARIA LETICIA
LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y
ETIQUETA, CLASE 43.

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
BOMBO Y ETIQUETA y BIMBO en el mercado afectaria negativamente la funcién distintiva

de la marca oponente.

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

procedente. =

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

de la marca oponente. -

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

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

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

asociacidn/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.AV. DE CV. CONTRA MARIA LETICIA
LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y
ETIQUETA, CLASE 43.

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

corresponde revocar el Dictamen n.” 386/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. = ERERES o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO BIMBO S.AV. DE CV. contra MARIA LETICIA LOPEZ BENITEZ sobre
oposicidn al registro de marca “BOMBO Y ETIQUETA” clase 43, Expediente n°
2399584 solicitada por MARIA LETICIA LOPEZ BENITEZ.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de “BOMBO Y
ETIQUETA”" clase 43, Expediente n” 2399584 solicitada ARIA LETICIA LOPEZ
BENITEZ, L

\ )
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, [7& ( | VS SR

|
i Directora

. Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.CI. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ENERGIA PURA, ENERGIA TOTAL
(SLOGAN)” CLASE 39.

19 RAR 2026

Asuncion,
VISTO:

El expediente caratulado: TOTAL S.A. contra CASA ROJAS S.A.C.L sobre oposicién al
registro de marca “ENERGIA PUR A, ENERGIA TOTAL (SLOGAN)” clase 39 yj-—r—-v -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “ENERGIA
PURA, ENERGIA TOTAL (SLOGAN)", solicitada para la clase 39, en base 2 la marca TOTAL

clase 39, 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. i i

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, s¢ 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
exclusivG de [ismisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
edy inducir direcra o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
den que figuren, siempre que tengan relacidn entre cllos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.ACI SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ENERGIA PURA, ENERGIA TOTAL
(SLOGAN)”" CLASE 39.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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 “ENERGIA PURA,
ENERGIA TOTAL (SLOGAN)” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicién TOTAL se percibe que entre las mismas existen

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

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

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

Que, adicionalmente, ¢l solicitante no 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
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

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

legados 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 TA ACCION
DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.ACI SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ENERGIA PURA, ENERGIA TOTAL
(SLOGAN)” CLASE 39.

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

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

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 podnd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccidn  imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociaciin con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o0 medio por el cual se
buebiese hecho conocido el signo”. o)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.C.I. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ENERGIA PURA, ENERGIA TOTAL
(SLOGAN)” CLASE 39.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 64/2025, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a
la oposicion deducida por mrresp::md:r asi en derecho. EE— e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por TOTAL
S.A. contra CASA ROJAS S.A.C.L sobre oposicion al registro de marca “ENERGIA
PURA, ENERGIA TOTAL (SLOGAN)” clase 39, Expediente n® 1727969 solicitada
por CASAROJASSACL oo =<

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ma “ENERGE& PURA,
ENERGIA TOTAL (SLOGAN)” clase 39, Expediente n® 1 9 solicitada pdf CASA
ROJASS.ACLL . /

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. g f\( ’ )/ V
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CERAMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE
35.--

Asuncidn, 19 MAR

e
yla
AN LD

VISTO:

El expediente caratulado: CERAMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL KHECHEN
sobre oposicion al registro de la marca SALONI clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SALONI,
solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SALONI en la clase 35 y otros, por lo que

mrrcspund: a esta Dlireccién determinar si las marcas son o no confundibles. Sh.

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

velando siempre por el interés general. e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
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, —-——-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR CERAMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE

35.

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

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SALONI, alegando que la coexistencia
con la marca solicitada SALONI podria generar riesgo de confusién en el piiblico consumidor.--

Que, no obstante, de la documentacién acompafiada por el oponente CERAMICA
SALONI S.A.U,, se verifica que la denominacién SALONI se encuentra registrada a su
nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de

ampliu reconocimiento en el mercado internacional, --—

ue, en consecuencia, la cuestidn central radica en determinar quién detenra la
q
legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SALONI, y si la oposicién formulada retine

elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -

Que, es importante mencionar que en el caso bajo andlisis, se examina la solicitud
presentada por FADI EL KHECHEN, rtitular de la marca SALONI, frente a la solicitud de
registro del signo SALONI (oponente). El conflicto gira en torno a la reproduccién total y no

autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podrfa generar riesgo de confusién y

dilucién del prestigio distintivo de la marca prioritaria. R —

5ién radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbélico
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35.

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusién como el
aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacién a las marcas notorias: “Cuande 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 cotejo es
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los interveses del piiblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercovitz Rodriguez-Cano (2018) sefiala que la marca notoria merece una
defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o
servicios distintos, en atencién a la necesidad de preservar su reputacién y evitar la dilucién de su

fuerza distintiva.

El articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados
deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproduccién o imitacién de
una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pafs, siempre que

exista riesgo de confusidn.

Que, en el presente supuesto, la firma CERAMICA SALONI S.A.U. ostenta la

titularidad del signo SALONI, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas
jurisdiccion asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En
cunsecyé:_l:?ﬁs{wcidn de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino

* — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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que se extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacién

indebida. e

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccién
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. ¢/ Relojes Rélex” (CSJ Paraguay,
2016), la Corte Suprema establecié que “la notoriedad amplia el dmbito de proteccion de la
marca, impidiendo su imitacién aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilucién y

aprovechamiento injustificado de su prestigio”. -

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix
Group Co.) resolvi6 que la adicién de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociacién con una marca notoria preexistente. -

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.L. N.2 1046/2018, “Victoria’s Secret ¢/
Victoria Secret 5.A.7) sostuvo que las marcas notorias gozan de una proteccién ampliada,

extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o
dilucidn de su distintividad e i

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicién debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicién en un acto abusive, contrario a la
finalidad d

ins ento de obs

istema marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
ibn (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad

wal”, 2011).
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Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por el
oponente podemos notar que cuenta con registro en varios paises en las siguientes clases 1, 2, 6,
11, 16, 19, 20, 21, 27, 35 39 y 40.

Que, en este sentido, la oposicién planteada en autos no persigue la defensa de un
derecho real sobre la marca, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo y carente
de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en ¢l dmbito de la propiedad
industrial. S ——

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacion del signo” (Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Ferndndez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria
debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial.

En conclusién, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciacién de otros comerciantes y/o
prestadores de servicios relacionados al rubro. Ademis, encontrindose registrada una marca

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

posible autorizar su registro en estas condiciones.—-—---------—------
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aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealrad, buena fe comercial y proteger los

intereses del piiblico consumidor’.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/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 artfculo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas, ------cs-smesemssmemmescemeceamssesmscsmsnsssnssasmsesmsasans N

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 reprodwccion imitacion, tradwecion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive identicos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los gue se aplique el signo, cuando su wse y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubsese becho conocido el signo”.

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

estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no relne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n.” 165/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. L

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CERAMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL KHECHEN sobre oposicidn al registro
de la marca SALONI clase 35, Expediente n® 2354799 solicitada por FADI EL
KHECHEN.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m SALONI clase 35,
Expediente n® 2354799 solicitada por FADI EL KHECI‘?N,' e

[ \ \

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. s
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
ACCION DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA
VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncidn,
1 0 BAD anap
| i T / I-':

VISTO:

El expediente caratulado: THE MOSAIC COMPANY contra MARIA VICTORIA
LEZCANO OCAMPO sobre oposicion al registro de marca “MOISA Y ETIQUETA” clase 35,

¥s =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MOISA Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de la marca MOSAIC clase 01,

por lo que carresponde 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA
VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado MOISA
solicitada en clase 35 y la registrada MOSAIC en clase 01,

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la bisqueda en el sistema informatico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, MOISA pretende proteger servicios de la clase 35
especificamente: “Servicios de importacidn, exportacion, marketing y publicidad, comercializacion
de productos de limpieza”; mientras que la marca registrada “MOSAIC” proteger productos de la
clase 01, especificamente: “guimicos destinados a la industria, la clencia, fotografia, asi como a la
agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias pldsticas en
estado bruto y abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y
soldadura de metales, productos quimicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes,

adbesivos(pegamentos), destinados a la industria’. Con esta comparacién vemos que existe una
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA
VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.

sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que

distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automaitica en clases distintas a la registrada, -

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de
Niza, no se configura uno de los clementos esenciales para la procedencia de la oposicion,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
debidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia
pacifica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusion ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia.

Que, ahondando ain mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo cdaras
diferencias entre los productos por wn lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
no se requicre entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya gue los

consumidores no se confundirdn si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado™ ceeeccceeoeaceccec.

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el

rvicios g

faigaie (l (]

UnNo o

I 0§ §E ArCas, S¢ CONCIUYE que No existe g0 algu
confusién directa o indirecta. Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente distinta,

| min - s

CECN aImbas

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momengd de la dgmpra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

impagto que se obtigne de una aprehensién espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

:

I lc_;'!i., {:ﬂ,l.'l'ﬂi’.']ﬂ. ]

g

erecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncién. pdgs. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA
VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

entre las mismas.

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

del signo o la dilucin de su fuersa distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo” e YR

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n® 13/2025 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar
a la oposicién deducida por corresponder asf 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 ALA
ACCION DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA

VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucidén de trimites de la icitud egistro de la
marca “MOISA Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 12y solicitada por MARIA
VICTORIA LEZCANO OCAMPO.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / N J ‘)

Directora
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA
CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VIRANTRA”, CLASE 05. -

Asuncidn, _
20 MR 2006
VISTO:

El expediente caratulado: AGRICHEM DO BRASIL S.A. contra SYNGENTA CROP
PROTECTION AG sobre oposicién al registro de la marca, VIRANTRA, clase 05, Yomemmmeeee -

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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.————

misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
jonc sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA
CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VIRANTRA”, CLASE 05.—

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. S

Que, entre las marcas en pugna: VIRANTRA (solicitada) vs. YANTRA (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
especffica 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 ¢l mercado.

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 representacién de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados. R TP e

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

fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el piblico

consumidor. e et it -

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) =
" 3 ]

""|'l LY, 51T dFLiT 1 CCAITICTTIL) l"l‘t-' L6 TCHETT | [l SITILIAEATIE. -t TIES e o
oje la vision cn conjunto es gl criterio que debe primar a la hora de determing
pasibilidad de conftusion entre las mismas. Del anilisis en conjunto vemos que en su Cunjunm
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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, en efecto, si

WWWEMMM y en ninglin momento

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

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

suficiente como para el conjunto absorba la parte comin con la marca registrada, -

Que, al profundizar en las diferencias entre VIRANTRA (solicitada) vs. YANTRA
(oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde ¢l punto de vista grifico como

auditivo. La doetrina v la jurisprudencia marcaria ensefian que el andlisis de marcas debe hacerse

en su totalidad, evaluando el impacto conjunto gue generan en los consumidores, ¥y no a partir

de elementos aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las

mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresion

general claramente diferenciada. ——— e S—

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcidn del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detencrse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias mareas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales. Fsta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos. y por lo

febe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos,”—-
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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 ¥
farmacéutico. Tal enfoque adaprable permite que la clasificacién en esta clase refleje

adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el 4mbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologias. -

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

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

representa ningun inconveniente legal.————---evecea- -

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 podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 183/24 emirido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.

o e =

Por tanto,
CTORA 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 AGRICHEM DO BRASIL §.A. CONTRA SYNGENTA
CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VIRANTRA”", CLASE 05.

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
AGRICHEM DO BRASIL S.A. contra SYNGENTA CROP PROTECTION AG
sobre oposicion al registro de la marca VIRANTRA , clase 05, Expediente n® 2131199
solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

Articulo 2.- DISPONER |2 prosecucién de trimites de lici e registro de la
marca VIRANTRA, clase 05, Expediente n® Eljllﬁ?&nlici a por SYNGENTA
CROPPROTECTION AG .

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. .fi\! ( ) J ______

SUAREZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS
KEHLER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WAWA ODONTO
NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” CLASE 44.———————-

Asuncidn,

e

20 MR 208
VISTO:

El expediente caratulado: PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS
KEHLER sobre oposicion al registro de marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO
ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” clase 44, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WAWA
ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA”, solicitada
para la clase 44, en base a la marca ODONTOS en la clase 44 respectivamente, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. .

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
ara distinguir productos o servicios. Sin em s¢ encuentran adas en la propia
P guir p prop

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

! Articulo 15°.- EI registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
iMisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
s derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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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 ¢l 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 el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “WAWA ODONTO
NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicisn ODONTOS, se percibe que entre
las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual

y conceprual. e S e et =

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

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

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

oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga

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

solicitada para su registro. = e

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

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 podni
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna veproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transeripeion 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 cansar
confusion o un riesgo de asoctacion con ese tercero, o signifigque un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualgquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecha conocido el signo”.

e, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
a marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

® 1.294/98 y no reline los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde revocar el Dictamen n.® 316/25, 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 2 la accién deducida por
PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre
oposicion al registro de marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU
SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” clase 44 Expediente n° 2183014 solicitada por
WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER . «-ccecsee e -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m
NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN !
Expediente n® 2183014 solicitada por WILLIAM K4 b R-ee-

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS
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Asuncion, 20 # Jﬁ! 2..]25
VISTO:

El expediente caratulado: PROMEDENT S A, contra WILLIAM KARSTEN TOEWS
KEHLER sobre oposicion al registro de marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO
ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” clase 36, y;--=r-r--mrrrremsmemsmsemsnsmsnsnsssnsssssananans

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WAWA
ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA", solicitada
para la clase 36, en base a la marca ODONTOS en la clase 36 respectivamente, por lo que

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

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

velando siempre por el interds 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

l-:.‘gis]aci:ﬁn marcaria, ciertas restricciones para ¢l registro de una marca; es decir, dichas

' Articulo 15%- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
4 misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ontra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier

tro signo que pukda inducir direcea o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

en que ﬁgu.r:n. siempre que tengan relacidn entre ¢llos,
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precaurtelar 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 4 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas el

Que, realizado el cotejo mareario entre la denominacién solicitada “WAWA ODONTO
NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN" se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion ODONTOS, se percibe que entre
las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas ¢n los planos fonético, visual

¥ OO P oo e e b

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn considera que la marca
solicitada no redine 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 contestd el traslado de la oposicién dentro del
plaza legal estipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente v evidencia

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

s alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

I O el 0 e i i i i
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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 talta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.----res-sesemmsmm et -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/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. Srmrreraeesessssns e

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

interds en sustentar la Oposicion. - e e e

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

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

bubiese hecho conocido ol signo” e

Quéspor lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS
KEHLER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WAWA ODONTO
NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” CLASE 36,

corresponde revocar el Dictamen n.” 317/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.-——---meeeene

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PROMEDENT 5.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre
oposicion al registro de marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU
SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” clase 36, ]:xpedmnu n® 2183039 solicitada por
WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.-- e SRSRE—

Articulo 2.- BRECHAZAR. la solicitud de registro de la mar€a “WAWA ODONTO
NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAM~SY ETIQUETA" clase 36,
Expediente n® 2183039 solicitada por WILLIAM It ) : R e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. --- A

N\ Dirgecidn

suntos Marcarios Litigiosos
R
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMFAR S.A.ECA. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DEMPI”,
CLASE 05.

Asuncién, 2 0 KAR 2026

]
u

VISTO:

El expediente caratulado: COMFAR S.A.E.C.A. contra EUROFARMA PARAGUAY
S.A. sobre oposicién al registro de la marca, DEMPI, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DEMPI solicitada
para la clase 05, en base a la marca EMPA en la clase 03, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.-=--s---

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

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

velando siempre por el interds 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, —-—-—-

3 ¥ a cjercer ante los drganos jursdiccionales las acciones y medidas que correspondan
s derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMFAR S.A.ECA. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DEMPI”,
CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a2 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 Lr:}.r de Marcas.

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

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

diferencia entre las mismas.

Que, entre las marcas en pugna: DEMPI (solicitada) vs. EMPA (oponente), en conjunto
y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo 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 andlisis de marcas para determinar una eventual

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

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

gnéricos, esta

ilitud no alcanza un nivel que pueda generar confusion en el publico

S
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMFAR S.AECA. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DEMPI”,
CLASE 05,------—-

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
conjunto, sin artificiales i e forma sucesiva y no simultinea v, el resul

junto es el criterio que de ri

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, ~eeeeeeeeene

Que, en efecto, si bien es cie . arten algunas a2 in, también e:
cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusidn, y en ningtin momento

podrin acarrear inconvenientes al pablico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al

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

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada.—————--eeeeee

Que, al profundizar en las diferencias entre DEMPI (solicitada) vs. EMPA (oponente), se
aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como auditive. La

doctrina v la jurisprudencia marcaria ensefian que el andlisis de marcas debe hacerse en

totalidad, eval i cto conjunto gue generan en los co i rtir de

elementos aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas

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

claramente diferenciada.——--——rrermrermecerrmncnans -

Qqe, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMFAR S.A.ECA. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DEMPI”,
CLASE 05.

capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una rasz comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dlase
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, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas DEMPI vs. EMPA no

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

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 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
Orginalidad. e e

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 472/24 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.

Por tanto,
LA TORA 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 COMFAR S.AECA. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DEMPI”,
CLASE 05.

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accidn deducida por
COMFAR S.AEC.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposicién al
registro de la marca DEMPI , clase 05, Expediente n® 2403716 solicitada por
EUROFARMA PARAGUAY S.A. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de lasolicitird de registro de la
marca DEMPI, clase 05, Expediente n® 2403716 soligitada por EUROFARMA
PARAGUAY S.A. e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. m / \ /ﬁl

Direcciénde Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAN UP” CLASE 10.

Asuncidn, 20 mim

VISTO:

El expediente caratulado: TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre
oposicion al registro de marca “SAN UP” clase 10, y; S

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SAN UP”,
solicitada para la clase 10, en base a la marca extranjera SAN UP en la clase 10 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 gcn-:raL e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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
exclusivg dﬁdﬁ_ﬁ’nkm ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrg quien lesione'sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrd signo que pueda ipducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
. i- ra sea la clase enlque 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 TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAN UP” CLASE 10.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. .

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

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

en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no 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 los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
procesal. e

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

valider"a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAN UP” CLASE 10.

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. s

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de 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. 81/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicion deducida por corresponder asf en derecho. e -

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAN UP” CLASE 10,

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por TOTAL
HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposicién al registro de marca

“SAN UP” clase 10, Expediente n® 2414786 solicitada por ELVA RAQUEL
GODOY.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la P” clase 10,
Expediente n° 2414786 solicitada por ELVA RAQUEL ) -
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. e

/' Directora
iér de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAN UP” CLASE 35.

Asuncién, 7 (1 JIAT 28
VISTO:;

El expediente caratulado: TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre
oposicion al registro de marca “SAN UP” clase 35, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SAN UP”,
solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SAN UP en la clase 10 respectivamente,

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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 2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

: ﬁrtlr.n]n 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

: misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
jone sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
da inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
e 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 TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAN UP” CLASE 35.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - s

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

SAN UP, 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 derivo 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 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAN UP” CLASE 35.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacion 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 artfculo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, ¥ conforme a lo prcvi:.m en la normativa vigente, se pm:::dc a

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

interés en sustentar la oposicidn. ves

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan wuna reproduccion imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, 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 cawsar
confusin o un riesgo de asociacion con ese tevcers, 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 hecho conocido el signo”. i

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

ade confirmar el Dictamen n.” 82/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

Por tanto,
IRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOTAL HOME S§.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAN UP” CLASE 35.

Articulo 1,- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por TOTAL
HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposicién al registro de marca

“SAN UP”" clase 35, Expediente n® 2414771 solicitada por ELVA RAQUEL
GODOY, weev

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m
Expediente n° 2414771 solicitada por ELVA RAQUEL G

P" clase 35,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. e o, e,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PHAMANEST SA. CONTRA EUROFARMA

PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PEAGESIC”,
CLASE 05.

Asuncidn, i
20 WAR 2076
VISTO:
El expediente caratulado: PHAMANEST S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY
S.A. sobre oposicidn al registro de la marca, PEAGESIC, clase 05, V. e

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PEAGESIC”,
CLASE 05.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

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

marcada diferencia entre las mismas. -

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

son plenamente distinguibles y 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

cOonjun no por L = e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PEAGESIC”,
CLASE 05.

Que, referente a lo mencionada podemos citar GESIC: GESIC Registro n® 551.178,
BERAFEN GESIC Registro n® 569.277, LEVOMIN GESIC Registro n® 568.406, GALEN
GESIC Registro n® 521.286 entre otros, todas coexistendo entre si, en la clase
L T ERERIERR—

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

marca ya existente {base de npnsu:u‘.in] las marcas en guﬁgﬂn d;h;n ser analizadas en su

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

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

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

Que, en efecto, si bien es ci Jarte runas lerras en comiin, tambi
sierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al

elemento comin otro vocablo con lo cual a:-,'uda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada.—--—-rmeereeeeee

Que, al profundizar en las diferencias entre PEAGESIC (solicitada) vs. EFAGESIC
(oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como

auditivo. La doctrina v la juris nci i dlisis de marcas debe hacerse

£n Su L ¥ i junto gue generan en los consumidores

Pigina3de §




GOBIERNO pry. | DIRFCCION NACIONAL
PARAGUAY | irircriat

Resolucién D.AM.Ln,*_ 1 [T 7% 7 E 1

wlf L =

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PEAGESIC”,
CLASE 05.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefifos o sufijos comunes a
UAYIAS marcas ne som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas 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, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas PEAGESIC vs.
EFAGESIC no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no
representa ningin 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 prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n ® 1.294/98, y que rexine 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® 50/26 emitido por la

jefatu scra Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.-

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

" /-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA

PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PEAGESIC”,
CLASE 05.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
PHAMANEST S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposicién al
registro de la marca PEAGESIC , clase 05, Expediente n® 2469550 solicitada por

EUROFARMA PARAGUAY S.A. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solici registro de la
marca PEAGESIC, clase 05, Expediente n® 2469550 solicitagd” por EUROFARMA
PARAGUAY S.A. - =

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Direccion d¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRES BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA JB
STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncién, 13 WAR 2006
VISTO:

El expediente caratulado: FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRES BOLF ZABRODIEC contra JUAN MIGUEL BENITEZ
INSAURR ALDE sobre oposicién al registro de marca “|B STORE Y ETIQUETA” clase 35, ¥im-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “JB STORE Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de las marcas JHONNY B.
GOOD Y ETIQUETA clase 35, ]B JORGE BISCHOFF clase 25, ESTANCIA Y CABANA
DON JUAN JB Y ETIQUETA, clase 35 por lo que corresponde determinar si las marcas son o

no confundibles.--- R .

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

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

velando siempre por el interés general. s

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusi isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
Bne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRES BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA JB
STORE 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
legislacién marcaria, ciertas restricciones para ¢l registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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. PSS

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestién, y tras la verificacién del sistema
informdtico de la Institucién, se puede constatar que la marca JOHNNY B. GOOD Y
ETIQUETA, correspondiente a la oposicién n® 1862644, se encuentra vencida, con lo cual, el
ttular  de  dicho registto  ha perdido todos los  derechos sobre la

misma.----—- e

Que, corresponde realizar el estudio de las siguientes oposiciones |B JORGE BISCHOFF
clase 25, ESTANCIA Y CABANA DON JUAN JB Y ETIQUETA, clase 35.

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la biisqueda en el sistema informdtico de
os que la solicitud de registro, JB STORE Y ETIQUETA pretende proteger

2 35 especificamente: “Administraciin de negocios en el campo del transporte y

marcas

serviglos de la
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER. MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRES BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA JB
STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.

tarjeta de membresia de descuento; Administracion y gestion de negocios; Agencias de colocacidn;
Agencias de empleo temporal; Agencias de exportacion ¢ importacion; Agencias de importacion y
exportacion; Agencias de importacion y exportacion en el campo de la energia; Agencias de
importacion-exportacion de productos; Agencias de talento [gestion o empleo]: Agentes de
publicidad; Alguiler de distribuidores automaticos; Alquiler de espacios publicitarios; Alguiler de
espacios publicitarios en sitios web; Algusler de espacios publicitarios y material publicitario;
Alguiler de maquinaria y equipo de oficina; Alguiler de material publicitavio; Alguiler de
mdquinas de escribir y mdquinas copiadoras; Alquiler de mdquinas o aparatos para oficinas;
Alguiler de stands para ventas; Alquiler de todo tipo de material de publicidad y materiales de
presentacion de marketing; Alguiler de vallas publicitarias; Andlisis de costos; Andlisis de datos de
negocios; Andlisis de datos y estadisticas de investigacion de mercado; Andlisis de mercado; Andlisis
de respuesta a la publicidad; Andlisis de trabajo para determinar aptitudes y otros requisitos de
trabajadores; Andlisis y tasacion de empresas; Archivo de documentos o cintas magnéticas [trabajos
de oficinaf; Asesoramiento de eficiencia empresarial; Asesoramiento de negocios e informacion;
Asesoramiento de negocios ¢ informacion comercial;”. Mientras que las marcas registradas “JB
JORGE BISCHOFF" protege productos de la clase 25, especificamente: “Botas, calzados en
general, pantuflas, cintos (vestimenta) y sandalias”, ESTANCIA Y CABANA DON JUAN B Y
ETIQUETA protege servicios de la clase 35, especificamente: “compra-venta de ganado”. Con

esta com idn vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de pmdurtg;xgcm'cim

ofrecidos por las mar R et s A i

En ese sentido, conforme al artfculo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en

ma el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACF LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER. MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRES BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA JB
STORE Y ETIQUETA, CLASE 35. =

sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que

distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automdrica en clases distintas a la registrada, -

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de
Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposicién,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
dcbidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia
pacifica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusién ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia. —-— i

Que, ahondando atin mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo daras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro gue amparan dos marcas en conflicto,
no s¢ requicre entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundirdn si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado™ «—eeeverremrees

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. esle cas la estru |

Que, al respecto, la doctrina méds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
mom;aﬁme\%nmpm es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRES BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA JB
STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.

impacto que se obtiene de una aprehension espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
las percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas. s s

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, 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, eualesquiera que sean los
productos o servicios a los guee se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confision 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 s

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 no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n® 582/2022 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar

ala oposicion deducida por corresponder asf en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR impra-:edent: y no hacer lugar a la accién deducida por
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRES BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA JB
STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.

oposicién al registro de marca “JB STORE Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n°
1844729, solicitada por JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE -eoeeceaeccceceee .

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la sphtitu registro de la
marca “|B STORE Y ETIQUETA” clase 35, Expedie 1844729, solicitada por
JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE.--—--

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -——fofotf ool

E}{tﬂ;léﬂ e Asuntos Marcarios Litigiosos

———
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Asuncién, 7 3 win 900

M LULD
VISTO:
El expediente caratulado: AUTECO MOBILITY S.A.S. contra COLLECTION S.A.
sobre oposicién al registro de marca “MOTOWOLF Y ETIQUETA" clase 35, £ —
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “MOTOWOLF Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca “WOLF” clase 12, 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. S

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo ::h: la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra_g gione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
A TTpes wda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
bera 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 AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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. - - s

Que, al realizar el cotejo entre las marcas MOTOWOLF (solicitada) y WOLF
(oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la estructura de la
segunda, Si bien el andlisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos,
el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es ¢l examen de conjunto, tal como lo
establecen principios internacionales y nacionales de proteccion marcaria, viendo de esta manera

notamos que no existen diferencias  relevantes para  considerar una posible

coexistencia. - -

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "MOTOWOQLF" y la oposicién
"WOLF", lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el publico consumidor. Esta confusién
puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar erréneamente un
producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan productos que

provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados econémicamente, ——-

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.AS. CONTRA COLLECTION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA,
CLASE 35.

MOTOWOLF y WOLF en el mercado afectaria negativamente la funcién distintiva de la marca

aponente. -—--—--

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

los mismos servicios, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
procedente.

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
MOTOWOLF y WOLF en el mercado afectarfa negativamente la funcién distintiva de la marca

L'IPIJI'I'EI'[DE. — ==

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del arti de la Ley n® 1.294/98 De Marcas. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA,

CLASE 35.——

estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 618/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

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 accidn deducida por
AUTECO MOBILITY S.A.S. contra COLLECTION S.A. sobre oposicidn al registro
de marca “MOTOWOLF Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2231337 solicitada por
COLLECTION S.A. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d arca “MOQTOWOLF Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2231337 solicitz QLLECTION S.A.——-—

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -

\ 1, Direceién d8 Asuntos Marcarios Litigiosos
e aripy LV
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05.————ro

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: GALDERMA S.A. contra SYNGENTA PARTICIPATIONS
A.G. sobre oposicién al registro de marca “EPIVIO” clase 05, y; SRS

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “EPIVIO”,
solicitada para la clase 05, en base a la marca “EPIDUO” clase 05, por lo que corresponde a esta

Direcciéin determinar si las marcas son o no confundibles. -

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

velando siempre por el interés general, S ————

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

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

' Articulg 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclyfivo de la"misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cgfitra quien lesioge sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
igno que puedy inducir directa o indirectamente a confusion 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 GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05—

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

marca previstas en la Ley de Marcas. . -

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

coexistencia, i i e

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "EPIVIO* y la oposicién "EPIDUQ",
lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el piblico consumidor. Esta confusion puede
manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar erréneamente un
producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan productos que

provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados econdmicamente, ~—---

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

roductos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos

O en el mercado afectarfa negativamente la funcién distintiva de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05—

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

procedente. S— - -

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
EPIVIO y EPIDUO en el mercado afectarfa negativamente la funcién distintiva de la marca

apo nente, - [

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 Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GALDERMA S.A. contra SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. sobre oposicidn al

registro de marca “EPIVIO” clase 05, Expediente n” 1456182 solicitada por SYNGENTA
PARTICIPATIONS A.G. .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de l3¥marca “ERIVIO” clase 05,
Expediente n® 1456182 solicitada pDrSYNGENT;EﬁT\ PATIONS §.G, ~—nreenmee

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, —

L irectora
A suntos Marcarios Litigiﬁsm
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL
MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.

Asuncidn, r’f"‘x” 20726
VISTO:

El expediente caratulado: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB contra GABRIEL
MARCELO LEZCANO ALCARAZ sobre oposicién al registro de marca “VOLLSUN Y
ETIQUETA” clase 12, y; S

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “VOLLSUN Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 12, en base a la marca “VOLVO” clase 12, por lo que

cnrrupun&:: a esta Direccidn determinar  si las marcas son o no
confundibles. ’=

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

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

velando siempre por el interés general. e

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

inducir chm;m o indirectamente a confusitén o asociacién entre los productos o servicios
e on que ﬁgun:n siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL
MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.

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

prccam:la: otros derechos o intereses, tan vilidos como ¢l derecho a constituir una marca, —--———-

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

coexistencia,-———-—--- - i i

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "VOLLSUN Y ETIQUETA" y la
oposicién "VOLVO", lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el publico consumidor. Esta
confusién puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar
erréneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan

productos_que_provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados

ceion de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de

bn indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL
MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
VOLLSUN Y ETIQUETA y VOLVO en el mercado afectarfa negativamente la funcién

d.f!['il'll'i'i"l de Iﬂ marca oponente. --- e

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

procedente. - B R =

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacion indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
VOLLSUN Y ETIQUETA y VOLVO en el mercado afectaria negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente. e -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no 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. ---—

por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIFL
MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 405/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién 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 accion deducida por
VOLVO TRADEMARK HOLDING AB contra GABRIEL MARCELO LEZCANO
ALCARAZ sobre oposicion al registro de marca “VOLLSUN Y ETIQUETA”" clase 12,
Expediente n® 2520368 solicitada por GABRIEL. MARCELO LEZCANO

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
ETIQUETA” clase 12, Expediente n® 2520368 solicita r GABRIEK, MARCELO
LEZCANO ALCARAZ -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - "
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35,

A A0 anop
Asuncidn, 23 WAR 2028

VISTO:

El expediente caratulado: GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra
RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposicién al registro de marca “POWER BANK Y
ETIQUETA” clase 35, y; i = =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “POWER BANK
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera GP POWERBANK, en

la clase 09 y 35, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles. e - .

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

velando siempre por ¢l interés general. e

Que, tal como lo expresa el Art. 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 trular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

Piginalde 6



GOBIERNOper  MRECCION NACIONAL
PARAGUAY | Docarroat

Resoluciéon D.A.M.L n. ° “ “ G 2 2 E

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

Que, 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 L L —— o

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente andlisis de la coexistencia o no entre “POWER BANK Y
ETIQUETA” (solicitada en clase 35) y “GP POWERBANK?”, (con registro en el extranjero clase
) B e

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusién existente entre los
signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de
forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el criterio que

debe primar a la hora de determinar si existe Fﬂﬁhi'idad de confusion entre las mismas, —--——-m-m-—-

POWER BANK Y ETIQUETA (solicitud)
GP POWERBANK (oposicién)

Que, de esta comparacién en los campos ortogréfico y fonético entre la solicitante y la

\ : foe ; ea
a oponente,se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita se reproduce en todas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.

las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica
secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca

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

lo cual podria generar confusién en el publico consumidor, - e

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

que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, ————ereeeeeee

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

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

CI-PDI'IEI'IIE ¥a que sus IﬂgiSUDS s0n P[E\'iﬂ]ﬂ&nl& canc:didus en el ﬂtl'ﬂ-njtl‘ﬂ.'

Que, el Convenio de Parfs posee fuerza legal en nuestro pafs, el cual en su Art. 6 bis
establece que: “(...) 1) Los padses de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pai's
lo permite, bien a instancia del interesado, a rebusar o invalidar ¢l registro y a probibir el uso de
una marca de fdbrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusidn, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (...)" —-rmeeenceeea-

Que, ahondando ain mds en el anilisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relacion (excepcion 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 criterio que se aplica en el cotejo es
rigurase 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 piéblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademds de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacion mids
adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera GP POWERBANK ¥
tras la biisqueda realizada en la base mundial de datos de marcas', tenemos que se encuentra
registrada la marca GP POWERBANK, en la clase 09 ¥ 35, en numerosos paises y a nombre del
titular oponente, demostrindose asf la notoriedad de la marca registrada, -uns

En conclusion, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciacién de otros comerciantes ylo
prestadores de servicios relacionados al rubro. Ademis, encontrindose registrada una marca

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

posible autorizar su registro en estas condiciones.——————— oo

**DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193,
" "DEREEHO.DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35. —

Que, asi las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la
objecidn es una marca intensamente utilizada, de gran difusién o goza del caricter de notoria, el
criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mis estricto, con la finalidad de evirar el

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

intereses del piblico CONSUMIAOT .~ -

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/contusién de marcas, la denominacion solicitada no reiine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i*
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas. - -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se hallaincursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarie como marcas los signos gque constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

bnb/rb{ﬂﬂwla el signo”. .

» “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, 8va. Ed. Pg. 245.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.® 667/24, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GP
BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ
sobre oposicidn al registro de marca “POWER BANK Y ETIQUETA” clase 35,
Expediente n® 1661573 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ,

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “POWER BANK Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1661573 solicitadapa CJ’&RDB\I.%MN

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, -—
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.

Asuncidn, 23 MAR |Zﬁ

o [MA I'L LU

VISTO:

El expediente caratulado: GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra
RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposicién al registro de marca “POWER BANK Y
ETIQUETA” clase 09, y;—seseomeomoeme amea

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “POWER BANK
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera GP POWERBANK, en

la clase 09 y 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. . - - -

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

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

velando siempre por el interés general. - i

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

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

: ﬂrticuh: 15%~E| registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
1 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
s derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse 2l registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

e figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09,

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

pr::cautzlar 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. oo

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente andlisis de la coexistencia o no entre “POWER BANK Y
ETIQUETA? (solicitada en clase 09) y “GP POWERBANK?, (con registro en el extranjero clase
09y 35). - : i

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusién existente entre los
signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de
forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el criterio que

debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas, —————

POWER BANK Y ETIQUETA (solicitud)
GP POWERBANK (oposicién)

ésta comparacién en los campos ortogrifico y fonético entre la solicitante y la

d advierte que la denominacién cuyo registro se solicita se reproduce en todas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.

las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica
secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca

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

lo cual podria generar confusién en el publico consumidor. e b i -

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

que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. ~—-eeeeeeeeeee

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

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

oponente ya que sus registros son previamente concedidos en el extranjero.-

Que, ¢l Convenio de Parfs posee fuerza legal en nuestro pafs, el cual en su Art. 6 bis
establece que: “(...) 1) Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pats
lo permite, bien a instancia del interesado, a rebusar o invalidar el registro y a probibir el uso de
una marca de fibrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda

beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares {...)", ——ermeeereeecees

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

Modita, en su obra “[}\erc{:hﬂ Paraguayo de Marcas”, dice: “ Las llamadas marcas notorias ../

A ; ; ; o A
LEpener gefenaaals exalosamente fiuerd del pais en que eitdn repitradas (excepoion gl principio d
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.

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

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas®, con
relacién a las marcas notorias: “Crando la marca base del rechazo es una marca intensamente
utilizada, de gran difusiin o goza del caricter de notoria, d criterio guc sc aplica en el cotejo es
rigures 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 Ppiiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademds de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacion mids
adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera GP POWERBANK y
tras la bisqueda realizada en la base mundial de datos de marcas®, tenemaos que se encuentra
registrada la marca GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, en numerosos paises y 2 nombre del
titular oponente, demostrindose asf la notoriedad de la marca registrada. -ns

En conclusién, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciacién de otros comerciantes y/o
prestadores de servicios relacionados al rubro. Ademis, encontrindose registrada una marca

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

posible autorizar su registro en estas condiciones. - 2=

**DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” - Carmelo Mddica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193.
"“DEREC LARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

iew!Htmview/results ! page=| &pageSize= Y0d&eriteria=C &hasicSearch=POWERRA
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.

Que, asf las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la
objecién es una marca intensamente utilizada, de gran difusién o goza del caricter de notoria, el
criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mas estricto, con la finalidad de evirar el

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

intereses del publico consumidor”, - S

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de mareas, 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,--—--o-coeeue sen

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursaen la
prohibiciones establecidas en el Arc. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wna veproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

MWI signa”, -

Ofam \di,]urgc. “Deretho de Marcas”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012. 8va. Ed. Pg. 245,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09,

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidén considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 337/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. e -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE;

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GP
BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ
sobre oposicion al registro de marca “POWER BANK Y ETIQUETA” clase 09,
Expediente n® 1661965 solicitada por RICARDO [RAMAIN LOPEZ.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mar BANK Y
ETIQUETA” clase 09, Expediente n® 1661965 solicitada CARDO IRAMAIN
LOPEZ.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\( / \ - )

\ Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.AS CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE
12.

As i 79 WAD Afon
uncion, y MiR 7 D;'J

VISTO:
El expediente caratulado: AUTECO MOBILITY S.A.S contra ARGEMA S.A. sobre
oposicién al registro de marca “VOLTA CYCLING LOVERS” clase 12, y; ceenees
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “VOLTA
CYCLING LOVERS", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca VOLTA
MOTORBIKES clase 12, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o
no confundibles. .

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

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

4 ¥ 2 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
s derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.§ CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE
12.

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 interds del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - oo

Que, al cotejar las marcas solicitada VOLTA CYCLING LOVERS y VOLTA
MOTORBIKES oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos
que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual lo que puede

llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que

ambas tienen un mismo origen de produceion) -

Que, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera integra el vocablo
VOLTA, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto perceptivo
dentro del conjunto marcario. Si bien los términos “CYCLING LOVERS” y “MOTORBIKES”

difieren entre si, tales expresiones cumplen una funcién complementaria frente al elemento

comiin, que permanece idéntico en ambas configuraciones, e

Que, corresponde destacar que la marca VOLTA MOTORBIKES se encuentra
debidamente registrado en nuestro pafs bajo el Registro n? 543.286 en la clase 12, encontrdndose

yparado por la proteccidn que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro

itular el derecho exclusivo de uso, asi como la facultad de oponerse a solicitudes
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE
12.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confusidn entre productos y servicios: Un servicio de
reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las
marcas de ambos son confundibles. Los cjemplos pueden ser variados, bastard gue exista esa intima

relacion y que las marcas sean confundibles para gue no puedan cexistir... ™. De ello se colige que

las marcas en pugna no podrdn coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo. S —

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“VOLTA CYCLING LOVERS” y la marca oponente “VOLTA MOTORBIKE" encontramos
similitudes, provocando que dichas marcas se escriba ¥ pronuncie pricticamente iguales, lo cual
las hace totalmente confundibles entre si, existiendo de esta manera el riesgo de confusidn y/o

asociacion. s o

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones “VOLTA CYCLING
LOVERS?” (solicitada) y “VOLTA MOTORBIKE" (oponente), se advierte la existencia de una
marcada semejanza en su configuracion estructural, composicidn grifica y sonoridad general,
circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacifica de
ambos signos en el mercado. En la parte estructural genera una impresion visual muy préxima

entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciacién a simple vista por parte del

piblico consumidor. e S T e

Que, finalmente, corresponde sefialar que ninguno de los términos en cuestién posee un
significado propio o una carga semdntica determinada dentro del lenguaje comiin, tratindose en
consecuepcia de.denominaciones de fantasfa. Esta circunstancia impide que el piiblico pueda
difereptiarlas 2 partir de un contenido conceprual especifico, razén por la cual la apreciacién de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE
12.

los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto grifico y fonético, dmbitos en los que

como se ha sefialado la similitud resulta considerable. ---

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del 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 cassar
confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. i —

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

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

o T T
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LU[E‘:AH. A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.AS CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE
12,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
AUTECO MOBILITY S.A.S contra ARGEMA S.A. sobre oposicién al registro de
marca “VOLTA CYCLING LOVERS” clase 12, Expediente n® 21104045 solicitada por
ARGEMA S.A. s

S Directora
 Direccién'dg Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E
INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “STIMULUS”, CLASE 01,

Asuncidn, Al R i
Lo [i.'-'-h .-':L.rfﬁ
VISTO:
El  expediente caratulado: SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE
FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA. contra EUROCHEM
GROUP AG sobre oposicion al registro de la marca STIMULUS clase 01, .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “STIMULUS",
solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca STIMU TS en la clase 01, por lo que

cnrrcspnndr: 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 oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. weee

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
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “STIMULUS”, 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 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 trmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--—---eeeeeeee. e e s

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

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

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existencia de un riesgo de confusion con una marea previamente registrada o solicitada™ ————-

Que, el contenido conceprual también adquiere especial relevancia en la comparacion
marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “el contenido conceptual es también de
importancia determinante pava decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el
recucrdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja” y "La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un

N

fui Ferndndez Qr\ma- “Tratado sobre Derecho de Marcas” pig. 273

x|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E
INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA. CONTRA FUROCHEM GROUP AG
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “STIMULUS”, CLASE 01.—--

oyente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningsin proceso de

asociacion. Justamente es esta inmediata evocacion de la cosa la que puede producir confusion™

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestidn tienen por finalidad distinguir
productos muy relacionados de la clase 01, lo que nos da la pauta que la oposicién sea
declarada proceden e, -

Que, ademis el oponente STIMU TS ya es una marca registrada en nuestro pais con
Registro n°/444.939 en la clases 01, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que
refuerza su posicién en la oposicidn contra la solicitud de STIMULUS. -

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confiesion entre productos y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las
marcas de ambos son confundibles. Los gcmﬂar pueden ser variados, bastard que exista esa intima
ol we Las marcas sea undi ard. an weda stir.. ™. De ello se colige que

las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde ¢l

punto de vista denominativo. i e R R o S i e s

Que, ahondando atn mis en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las gposiciones en una
misma clase se ha admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que
amparan las marcas una "marcada similitud’, una "indudable proximidad’, una "afinidad’; o
bien mn/"ltﬁgw ‘notoriamente vinculados por su funcion”../..Mds alld de estos fallos

de Marcas
- Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “STIMULUS”, CLASE 01,

también se ba becho lugar a oposiciones de este tipo frente “a supuestos de mala fe, deslealtad
comercial’, 0 "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

comin, "™ -

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresion global
que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que
retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la_semejanza en los elementos

istinti nciales puede ser suficiente para provocar confusid i

diferencias accesorias. smonps =

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

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

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

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

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

transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, natoriamente

conocido Mm}:mr: del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los

RECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012,
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “STIMULUS”, CLASE 01,—--—

productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signa”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 228/23, de la Jefarura de la Primera 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
SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS
MICROBIOLOGICOS LTDA. contra EUROCHEM GROUP AG sobre dposicién al
registro de marca “STIMULUS” clase 01, Expediegte n™4947895 solicitada por
EUROCHEM GROUP AG.
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