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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 737 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “REPUESTOS YA RE YA Y ETIQUETA",
CLASE 35, EXPEDIENTE n° 2514531. - -

Asuncién, [} 1 SFP 2076

L¥ 18

VISTO:
El Recurso de Aclaratoria Acta n® 2676442 presentado en fecha 14 de agosto de 2026, por el
ABG, HUGO BERKEMEYER vi TR
RESULTA:

Que, el Art. 387 del Cédigo Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria, Las partes
podran, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolucion al mismo juez o tribunal que la bubiere dictado,
con el objeto de que: a) corrija cualguier ervor material; b) aclare alguna expresion oscura, sin alterar lo
sustancial de la decision; y ¢) supla cualquicr omision en que bubiere incurrido sobre algunas de las

pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningsin caso se altevard lo sustancial de la decision. " --
CONSIDERANDO :

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

sustangial de la resolugon, ni ser susceptible de genevar un perjuicio, que podria consstir en una dificultad
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 737 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “REPUESTOS YA RE YA Y ETIQUETA”,
CLASE 35, EXPEDIENTE n® 2514531. —mee

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, cvitando el alargamiento injustificado del proceso

(Principio de Geridad] ™" s esmmismmmisisiiscsimarismss et spassssets i et i s it i i S w5

Que, por un error material ¢ involuntario, se ha omitido consignar ¢n el acdpite, en el
cuerpo y en el Resuelve Art. 1° al oponente ACUMULADORES MOURA S.A., quien intervino en el
presente expediente formulando oposicion en base a la marca “BATERIAS YA”, de la Clase 09,
conforme surge de los antecedentes obrantes en autos. En consecuencia, corresponde subsanar dicha
omisién a fin de adecuar la Resolucién a las constancias del expediente. Por tanto, y conforme a los
fundamentos de hecho y derecho expuestos, la presente aclaratoria resulta procedente. oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucién ne 737 de
fecha 15 de julio de 2026 dicrada por la Direccién Asuntos Marcarios Litigiosos,-—----—

Articulo 2.- RECTIFICAR el acdpite, el cuerpo y el Resuelve Art. 1% incorporando como
oponente 2 ACUMULADORES MOURA §SA., quienj@rﬂ’ﬁﬁlﬁ‘u
marca “BATERIAS YA”, de la Clase 09, cunﬁwrme_sdi:g_'é"dq los antec

R DI ™ o e e e -

wicion en base a la

entes obrantes en

\ ! i .1.\_____..-"#.-
aLvAR.[(NGA SUAREZ

Direcrtora

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en
materia de Recursos de Nulidad, Apelacidn, Reposicion y Aclaratoria, Pag. 56.

Pigina 2 de 2



GOBIERNO pep | MRECCION NACIONAL
PARAGUAY | INteLrcTOAL

Resolucién D.AM.L n. ® G ﬂ U g 4 ?

POR. LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 643 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026 EN FL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORTUNER", CLASE 01, EXPEDIENTE
n® 2034955. - e

Asuncion,

07 SEP 2006
VISTO:
El Recurso de Aclaratoria Acta n® 2667943 presentado en fecha 24 de julio de 2026, por el
ABG, WILFRIDO FERNANDEZy;

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Codigo Procesal Civil establece: “Obyeta de la adaratoria. Las partes
podran, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolucidn al mismo juez o tribunal que la bubiere dictado,
con ¢l objeto de que: a) corrija cualguier error material; b) aclare alguna expresion osewra, sin alterar lo
sustancial de la decision; y ¢) supla cwalguier omision en que bubiere incuwrrido sobre algunas de las

pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningsin caso se altevavd lo sustancial de la decision.” -
CONSIDERANDO :

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacion, Reposicién y Aclaratoria expresa: “nuestro cdigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccion de ervores materiales, aclaracion de conceptos oscieros, asi como para suplir Las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifigue, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podria ser; el concepto oscuro, el ervor material, o bien la omision incurrida. Sin
fmb.:rrga./ yiomo 'L{mbfe"n establece nuestro cddigo de manera expresa, su corveccion no debe alterar lo
sustangial de la r*fmf:}{':}in, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistiv en una dificultad
a_.ing;ﬁffﬁ:fad de cul plimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Adaratoria,

[ apina De Santo, como La mavyoria de la doctrina a la cual adberimios, gue el recurso de aclaratoria tiene
. | F q
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 643 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORTUNER”, CLASE 01, EXPEDIENTE
L B L B T B —

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alargamiento injustificado del proceso
(principio de coleridad ] e e cnses s S as s e s

Que, por un error material ¢ involuntario, se ha consignado erréneamente en el
considerando segundo pidrrafo de la pigina n® cuatro: Que, en virtud de las identidades y similitudes
sustanciales verificadas entre las marcas en pugna , esta Direccidn considera que la marca solicitada no
retine las condiciones esenciales que exige la Ley n" 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién
formulada por ¢l titular de la marca A MARE debiendo ser correctamente FORTUNER, conforme
surge de los antecedentes obrantes en autos. En consecuencia, corresponde rectificar dichos errores
materiales a fin de adecuar la Resolucion a las constancias del expediente. Por tanto, v conforme a los
fundamentos de hecho y derecho expuestos, la presente aclaratoria resulta procedente.~--—-—eeeeeeev

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR. al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucion ne 643 de
fecha 29 de junio dictada por la Direccién Asuntos Marcario Litigiosps. —---meeeemeeee

Articulo 2.-RECTIFICAR el considerando segundo pirrafo de la'pdgina n® cuatry de la resolucién
n® 643, donde se consigné la marca A MARE debiéndp ser Cﬂrrﬁtamcrﬁ FORTUNER,

- |
conforme surge de los antecedentes obrantes en autos.-+-----+--- ——
¢ b ] Pl

NS

ALVARENGA SUAREZ

%

Directora

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en
materia de Recursos de Nulidad, Apelacidn, Reposicion y Aclaratoria, Pag, 56.
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POR. LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n® 642 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORTUNER”, CLASE 05, EXPEDIENTE
n" 2034968. = =

Asuncidn, 07 SEP E[]Eﬁ

VISTO:
El Recurso de Aclaratoria Acta n® 2667903 presentado en fecha 24 de julio de 2026, por el
ABG. WILFRIDO FERNANDEZy; e e e e b o
RESULTA:

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

CONSIDERANDO :

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacién, Reposicion y Aclaratoria expresa: “nuestro codigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccion de erroves materiales, adaraciin de conceptos oscuros, asi como para suplir las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclavatoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omision incurrida. Sin
embargoy como tambien establece nuestro cidigo de manera expresa, su corveccion no debe alterar lo
SUSIQ cial de la resolucion, ni ser susceptible de generar un perjuicio, gue podria consistir en una dificultad
plimiento de lo resuclto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Adaratoria,
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n® 642 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORTUNER”, CLASE 05, EXPEDIENTE
n° 2034968. - cean

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando e alargamiento injustificado del proceso
(principie de colerfdad)" " memmmm e

Que, por un error material e involuntario, se ha consignado erréneamente en el
considerando primer pdrrafo de la pigina n® cuatro: Que, en virtud de las identidades y similitudes
sustanciales verificadas entre las marcas en pugna , esta Direccién considera que la marca solicitada no
retine las condiciones esenciales que exige la Ley n® 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicitn
tormulada por el titular de la marca A MARE debiendo ser correctamente FORTUNER, conforme
surge de los antecedentes obrantes en autos. En consecuencia, corresponde rectificar dichos errores
materiales a fin de adecuar la Resolucion a las constancias del expediente. Por tanto, y conforme a los
fundamentos de hecho y derecho expuestos, la presente aclaratoria resulta procedente.----semeeeeeeeeec -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucién n® 642 de

fecha 29 de junio dictada por la Direccién Asuntos Marcarios

: &Einn n’ cuatr&.,dt la resolucion
n® 642, donde se consigné la marca A MARE dc;E;if:n ser v;ﬂrr:,ctam:.ntdf FORTUNER,

conforme surge de los antecedentes obrantesen a{ums : Jl- - /L-— memmmenneenaes

|
Articulo 3.- NOTIFIQUESE, por cédula.ﬂ-—ﬂ—-—--—_ — /ﬁ‘-‘ "f

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en

materia de Recursos de Nulidad, Apelacion, Reposicion y Aclaratoria. Pag. 56.
\
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 714 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADESCO Y ETIQUETA”, CLASE 36,

EXPEDIENTE n° 2448847 .-------- i
Asuncidn,
07 SEP 2028
VISTO:
El Recurso de Aclaratoria Acta n® 2675096 presentado en fecha 12 de agosto de 2026, por el
ABG. VICTOR ABENTE STEWART y;-- e g
RESULTA:

Que, el Art. 387 del Cadigo Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes
podrdn, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolucidn al mismo juez o tribunal que la bubiere dictado,
con el objeto de que: a) corrija cualguier ervor material; b) aclare alguna expresiin asciera, sin alterar lo
sustancial de la decision; y ¢) supla cualguier omisidn en que hubiere incurvido sobre algunas de las

pretensiones deducidas y diseutidas en el litigio. En ningiin caso se alterard lo sustancial de la decision. " -
CONSIDERANDO :

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacion, Reposicidn y Aclaratoria expresa: “nuestro codigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccion de errores materiales, aclaracion de conceptos oscuros, asi como para supliv las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio, F{
agravio a ser reparado podria ser: el coneepto oscuro, el ervor material, o bien la omision incurrida. Sin
embargo, Jr:;r;t; también establece nuestro codigo de manera expresa, su corveccion no debe altevar lo
sustandial de la rfmfunﬁn, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistiv en una dificultad
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 714 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADESCO Y ETIQUETA", CLASE 36,
EXPEDIENTE n° 2448847, -

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alavgamiento injustificado del proceso
(principio de celerid@d )" cmmeessmmessuomssom e i,

Que, por un error material e involuntario, se ha consignado erréneamente en el acipite,
Visto, Considerando y Resuelve la denominacion de la solicitud de la marca BRANDESCO, debiendo
ser correctamente BRADESCO. Asimismo, en el acdpite correspondiente al titular de la marca
solicitada BANCO BRANDESCO S.A., debiendo ser correctamente BANCO BRADESCO S.A.y
en el Visto y Resuelve, Art. 1° y Art. 2°, se ha consignado BRANDESCO S.A., debiendo ser
correctamente BANCO BRADESCO S.A., conforme surge de los antecedentes obrantes en autos. En
consecuencia, corresponde rectificar dicho error material a fin de adecuar la Resolucién a las

constancias del expediente. Por tanto, y conforme a los fundamentos de hecho y derecho expuestos, la

presente aclaratoria resulta procedente, P
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucién ne 714 de
fecha 07 de julio de 2026 dictada por la Direccién Asuntos Marcarios Litigiosos, -

Articulo 2.- RECTIFICAR el acipite, Visto, Considerando’y _R'gsucl_:.'c de la Ru;";_niucién n° 714

fecha 07 de julio de 2026 , respecto de la denomifacian de la marca solicitada v el nombre
| P }"‘ ay
|

de su titular, conforme surge de los amcm:lentcsﬁtbmfn tes en a usv-/d ------------------
/ \ e
I| -
Articulo 3.- NOTIFIQUESE, por cédula. — \ _;’1'-{5{“1-"}}/ -
il .r e #L : 4 i
i A l"l‘ 4 * :'i.: A e T ‘__."' x
~  |ABG. JADR &vmmﬂﬁuﬁu =
: <727 [Directora L

.'Jr
Asuntos Marcarios Liu'ginsm

' FERREIRA, Andrea, Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en
materia de Recursos de Nulidad, Apelacion, Reposicion y Aclaratoria. Pag,
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 715 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADESCO Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENTE n° 2448846. seaas

Asuncidn, [|‘| SEP ZUEE

VISTO:
El Recurso de Aclaratoria Acta n® 2675092 presentado en fecha 12 de agosto de 2026, por el
ABG. VICTOR ABENTE STEWART Yo

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Codigo Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes
podran, sin embargo, pedir adaratoria de la resolucion al mismo juez o tribunal que la bubiere dictado,
con el objeto de que: a) corvija cualquier ervor material; b) aclare alguna expresion escura, sin alterar lo
sustancial de la decision; y c) supla cualguier omision en que bubiere incurrido sobre algunas de las

pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningsin caso se alterard lo sustancial de la decision.” --
CONSIDERANDO :

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacién, Reposicion y Aclaratoria expresa: “nwnestro cidigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la corveccion de ervores materiales, aclaracion de conceptos oscuros, asi come para suplir las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifigue, aclare o supla en su caso.
Asimisma, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. i

agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el ervor material, o bien la omision incurrida. Sin

embargo, y como también establece nuestro cdigo de manera expresa, su correccion no debe alterar lo
alde la resol. ncféi.\n. ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistiv en una dificltad
ibilidad de mm})ﬁm;’:’nm de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Adaratoria,

atinal De Sﬂnm, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene
F \
P
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 715 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADESCO Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENTE n° 2448846, -

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alargamiento injustificado del proceso
(principio de celeridad) ™' .~ — e e e

Que, por un error material e involuntario, se ha consignado erréneamente en el acdpite,
Visto, Considerando y Resuelve la denominacién de la solicitud de la marca BRANDESCO, debiendo
ser correctamente BRADESCO, Asimismo, en el acdpite correspondiente al titular de la marca
solicitada BANCO BRANDESCO S.A., debiendo ser correctamente BANCO BRADESCO S.A.: ¥
en ¢l Visto y Resuelve, Art. 1° y Art. 2°, se ha consignado BRANDESCO S.A., debiendo ser
correctamente BANCO BRADESCO S5.A., conforme surge de los antecedentes obrantes en autos. En
consecuencia, corresponde rectificar dicho error material a fin de adecuar la Resolucién a las

constancias del expediente. Por tanto, y conforme a los fundamentos de hecho y derecho expuestos, la

presente aclaratoria resulta procedente. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucién ne 715 de
fecha 07 de julio de 2026 dictada por la Direccidn Asuntos Marcarios Litigiosos,-—-------m--

Articulo 2.- RECTIFICAR el acépite, Visto, Considerando y Re elve de la Res-;‘;-h_lci:&n ne 715
fecha 07 de julio de 2026, res pecto de la dtnumin%c{én e’x{a marca snlicitada"—y ¢l nombre

de su titular, conforme surge de los antcccdv?t-:s"

Articulo 3.- NOTIFIQUESE, por cédula.

- Dirtmféh Asuntos Ma.n:anwﬁngmsm

L\-._,_J i‘l

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Supreina de Justicia del Paraguay en
materia de Recursos de Nulidad, Apelacion, Reposicion y Aclaratona. Pag. 561
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 712 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADESCO Y ETIQUETA”, CLASE 36,
EXPEDIENTE n® 2465133.--- -

Asuncion,

01 SEP 2008
VISTO:

El Recurso de Aclaratoria Acta n® 2675073 presentado en fecha 12 de agosto de 2026, por el
ABG.VICTOR ABENTE STEWART ¥;

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Cédigo Procesal Civil establece: “Objeto de la acdaratoria. Las partes
podrdn, sin embargo, pedir acdlaratoria de la resolucion al mismo juez o tribunal gue la bubiere dictado,
con el objeto de que: a) corrija cualquier ervor material; b) adare alguna expresion oscura, sin alterar lo
sustancial de la decision; y ¢) supla cualgueier omision en que hubiere incurrido sobre algunas de las

pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningiin caso se alterard lo sustancial de la decision.” -
CONSIDERANDO :

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacion, Reposicién y Aclaratoria expresa: “nuestro cadigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccion de erroves materiales, acaracion de conceptos oscuros, asé como para suplir las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifigue, adare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravro. Ff
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el ervor material, o bien la omision incurrida. Sin
embargo, y como tambicn establece nuestro cddigo de manera expresa, su corveccion no debe alterar lo
sustancil de la resolusion, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistir en una dificultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Adaratoria,
oping De Santo, como

mayoria de la doctrina a la cual adberimas, que el recurso de aclaratoria tiene
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 712 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADESCO Y ETIQUETA”, CLASE 36,
EXPEDIENTE n° 2465133. - -

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alargamiento injustificado del proceso
(principio de celeridad)™". B — eeneecssnsie

Que, por un error material ¢ involuntario, s¢ ha consignado erréneamente ¢n el acdpite,
Visto, Considerando y Resuelve la denominacién de la solicitud de la marca BRANDESCO, debiendo
ser correctamente BRADESCO. Asimismo, en el acdpite correspondiente al titular de la marca
solicitada BANCO BRANDESCO S.A., debiendo ser correctamente BANCO BRADESCO S.A.; v
en el Visto y Resuelve, Arr. 1° y Art. 2° se ha consignado BRANDESCO S§.A.debiendo ser
correctamente BANCO BRADESCO S.A., asi como el n® de la solicitud de la marca 2466133
debiendo ser correctamente 2465133, conforme surge de los antecedentes obrantes en autos. En
consecuencia, corresponde rectificar dicho error material a fin de adecuar la Resolucién a las

constancias del expediente. Por tanto, y conforme a los fundamentos de hecho y derecho expuestos, la

presente aclaratoria resulta procedente. = e
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucién n® 712 de
fechi._ﬂ?-ﬂ: julio de 2026 dictada por la Direccion Asuntos Marcarios Litigiosos,------—-----

Articulo U/REC’I'IH el acdpite, Visto, Considerando y Resuelve de la Resolucién ne 712
/ "f{ﬂtcha 07 de julio

de su rFMniﬁEf

2026 , respecto de la denominacién de la marca solicitada y ¢l nombre

mo ¢l n® de la solicitud conforme surge de los antecedentes obrantes en

T T T e aaa pa s,

materia de Recursos de Nulidad, Apelacion, Reposicion y Aclaratoria. Pag. 56.

\

\
%

: FERREIRAS“Andma. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de usticia del Paraguay en
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 712 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN-EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADESCO ‘Ef ET]QUEI"# CLASE 36,
EXPEDIENTE n° 2465133. == |IrJ r

™% |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE, por cédula.------- [l J__,;.-u

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 713 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADESCO Y ETIQUETA”, CLASE 35,
EXPEDIENTE n® 2465127, -

Asuncién, 1 SEP 908

VISTO:
El Recurso de Aclaratoria Acta n® 2675077 presentado en fecha 12 de agosto de 2026, por el
ABG. VICTOR ABENTE STEWART ¥i

RESULTA:

Que, el Art, 387 del Cédigo Procesal Civil establece: “Objeto de la acdlaratoria. Las partes
podrin, sin embargo, pedir adaratoria de la resolucion al mismo Jwez o tribunal que la hbiere dictado,
con el objeto de que: a) corrija cualguier evvor material; b) adare alguna expresian ascura, sin altevar lo
sustancial de la decision; y ) supla cualguier omision en que hubiere incurrido sobre algunas de las
pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningsin caso se alterard lo sustancial de la decision,” -

CONSIDERANDO :

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra, Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacion, Reposicion y Aclaratoria expresa: “nuestro cidigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccion de ervores materiales, adaracion de conceptos oscuros, asi como para suplir las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a [fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el ervor material, o bien la omision incervida, Sin
embargo, y coma tambien establece nuestro codligo de manera expresa, su correccion no debe alterar lo
sustancialde la Nm?::nan, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistir en una dificultad
o impofibilidad de mqap.f:m.:mm de lo resuclto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Adaratoria,
ap% fo Santo, como | mayorta de la doctrina a la cual adberimos, que el recurse de adaratoria tiene
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n® 713 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADESCO Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENTE n” 2465127.- - -

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alargamiento injustificado del proceso
(principio de celeridad)" oeesmsmsnseseasei e

Que, por un error material e involuntario, se ha consignado erréneamente en el acdpire,
Visto, Considerando y Resuelve la denominacidn de la solicitud de la marca BRANDESCO, debiendo
ser correctamente BRADESCO. Asimismo, en el acdpite correspondiente al titular de la marca
solicitada BANCO BRANDESCO S.A., debiendo ser correctamente BANCO BRADESCO SA;y
en el Visto y Resuelve, Art. 1% y Art. 2°, se ha consignado BRANDESCO S.A., debiendo ser
correctamente BANCO BRADESCO S.A., conforme surge de los antecedentes obrantes en autos. En
consecuencia, corresponde rectificar dicho error marterial a fin de adecuar la Resolucidn a las

constancias del expediente. Por tanto, y conforme a los fundamentos de hecho y derecho expuestos, la

presente aclaratoria resulta PrOCEd O, e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR il recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucién ne 713 de

fecha 07 de julio de 2026 dictada por la Direccidn Asuntos Mg,reaﬂm-kitigiusm. -------------
-~ \

Articulo 2.- RECTIFICAR el acipite, Visto, Considerando v }gcsuelve de la Resolucion ne 713
fecha 07 de julio de 2026 , respecto de la denomindci

dela marca solicjtada v el nombre

e, ABG/JADIVI ALVARENGA SUAREZ
S * Directora

Direccion de {xsuntns Marcarios Litigiosos

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Supréma de Justicia del Paraguay en
materia de Recursos de Nulidad, Apelacién, Reposicion y Aclaratoria. Pag. 5.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
09.

ﬂsunciénnz SEP 208
VISTO:

El expediente caratulado: PAGSEGURO INTERNET S.A. contra AMAURI
CALEGARI sobre oposicion al registro de marca “PAGSEGURO” clase 09, y; e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marea
“PAGSEGUROQ?, solicitada para la clase 09, en base a la marca extrenajera PAGSEGURO en la

clase 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles. .

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

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

" Articulo ¥5°.- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢ derecho al uso
exclusivo de la misma v a ejercer anee los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
qualqiera 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 PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
09.

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

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

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

upcsir:iﬁn; ¥ determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.------ T ES———— =

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

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

dl' s hechos al:gadcs For la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal. -
f \
II || -:._,'fl

| /’ ,_ﬂ_\,!f

/L*

_,.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
09.

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

solicitada para su PeGISTIO mmsem e

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

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

interéds en sustentar la oposicidn. e e i

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 podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercers, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su_fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medso por el cual se

hubiese becho-conacido el signo” e

;-"{ Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
D:g'(ccfén considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas en la Lcy||n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

]
| | i /
1 | ;
| /!
\ ) r F .
p
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
09.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 152/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

l2 oposicién deducida por corresponder asi en derecho, oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PAGSEGURO INTERNET S.A. contra AMAURI CALEGARI sobre oposicién al
registro de marca “PAGSEGUROQO" clase 09, Expediente n® 2088683 solicitada por
AMAURI CALEGARL - mnenrmnaglaas

4

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de Ja mﬁ:“PﬁGhEGURG" clase
09, Expediente n® 2088683 solicitada por AM&UR.I C}{LEG

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, r ‘
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
42,

Asuncion, 02 SFp 2076
VISTO:

El expediente caratulado: PAGSEGURO INTERNET SA. contra AMAURI
CALEGARI sobre oposicién al registro de marca “PAGSEGURO” clase 42, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“PAGSEGURO?, solicitada para la clase 42, en base a la marca extranjera PAGSEGURO en la
clase 42 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o

no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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
J exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
| contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisero y al uso de cualquier

otro signo que pucda inducir directa 0 indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
cualquiera’sea la clas¢ én que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

/ § Y. s
( 1 (-’l o— I."l
1 ' i f Fy ') i
A Al N F Four, .
g1 . - |
4 . -I "
i, e A
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
42,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-—-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada PAGSEGURO se
observa a sirnplc vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

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

pricticamente idénricas en los planos fonético, visual y conceprual.

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

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

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

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

'lﬂc los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-—--------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
42,

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 aprirud 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 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. 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 oposicidn. -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituwyan wna reproduccion fmitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conociddo en el sector pertinente del piblico, que pertenece @ 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
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la-dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese hecho conocido el signo”. - T —

a Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
f [ il “ 1 . ¥ - a w_a -
/" Digeccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

csﬁpulad"ll,; en 1 L‘t?)r n' 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
42,

Resolucidn DA ML n,

corresponde confirmar el Dictamen n.” 153/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho, -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR Fm-ccdente Y hacer lugar a la accién deducida por
PAGSEGURO INTERNET S.A. contra AMAURI CALEGARI sobre oposicién al
registro de marca “PAGSEGURO" clase 42, Expediente n® f—'_ﬂ"*%# sulmt::da por

AMAURI CALEGAR] e s !
.'
Articulo 2,- RECHAZAR. la solicitud de registro c%: la mm‘ua “F.FLGSEGURG' clase
42, Expediente n® 2078647 solicitada por M{EURJL CﬂLEGﬁR_[ .............. — Lz
\ N
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -lr--- W ar oSl
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
38.

Asuncién, (] 7 SEP 7008
VISTO:

El expediente caratulado: PAGSEGURO INTERNET S.A. conra AMAURI
CALEGARI sobre oposicién al registro de marca “PAGSEGURO” clase 38, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“PAGSEGURO?”, solicitada para la clase 38, en base a la marca extranjera PAGSEGURO en la

clase 38 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, ~——omeeeee 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

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

nurlrvI‘qqicn lesione sus dg}:chus. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

—

otro signoyque pueda inducir direcra o indirectamente a confusion o asociacidn entre los productos o servicios
cualquiera :;:a la clase en qug/figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
I - 1

W, 7 ]
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
38,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Mareas oo

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual —--eeeecececenens

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

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

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

/" de lpshechos a]:g:adus'pur la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal ---—----
I. "\. '

I'l
\ : :
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
38.

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

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

solicitada para su registro.

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

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

interés en sustentar la oposicidn. -

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

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

bubiese hécho conocido el signo”. SO

'r-: 1 * - P v - -
/) Que, porlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

.-'

/ Diréccién -:ons:dera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibirivas de registro

I -:sr*auiada.ﬁ en la I,ey“'n“ﬁl 294/98 y no relne los requisitos para su registro, por lo que
f ."
/.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
38,

corresponde confirmar el Dictamen n.” 155/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PAGSEGUROQO INTERNET S.A. contra AMAURI CALEGARI sobre oposicién al

registro de marca “PAGSEGURO” clase 38, Expm:hcntr: n® 7!]"9(,3? solicitada por
AMAURI CALEGARL e e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de/a n}ércal“PﬁGSEGUR'D” clase
38, Expediente n® 2078639 solicitada por AMAURI @LEﬁﬁ[ ------------------ S

- -'ll.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ |‘-; L ...... :.1:,1:’.' ........ e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET §5.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
35.

Asuncién, () 9 crp 2076
VISTO:

El expediente caratulado: PAGSEGURO INTERNET S.A. contra AMAURI
CALEGARI sobre oposicidn al registro de marca “PAGSEGURO" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“PAGSEGURO?, solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera PAGSEGURO en la

clase 36 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

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

| Articulo 15°- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede 1 su titular el derecho al uso

Jextlusivo de la misma y & ejercer ance los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

/ cpnira quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

 dro signo que pueda-inducir directa o indirectamente a confusion o asociacidn entre los productos o servicios
3] cualquiera ﬂcyd’clm que figuren, siempre que rengan relacién entre ellos.
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
35.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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. waemann s et b heee e

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

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

pricticamente idénticas en los planos fonérico, visual y conceprual. R

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

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

Ain desinterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

f:le los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.------------

_l'.-.
. r
! /
L P
A
= | o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
35.

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas. La denominacién solicitada no redine 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. ---—re--eer-e- meene

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. - R

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

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

bubiese becho conocido el signa”. e 5

~ Que, porlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
.2" = . v » i " il ¥
Digéecidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales pmh:bltwas de registro

Iﬁrstipulad:s en la Ll:lty n® 1.294/98 y no relne 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 PAGSEGURO INTERNET S.A. CONTRA AMAURI CALEGARI
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAGSEGURO” CLASE
35.

corresponde confirmar ¢l Dictamen n." 154/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho.---—-------eeeesrmeeee-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PAGSEGURO INTERNET S.A. contra AMAURI CALEGARI sobre oposicién al
registro de marca “PAGSEGURO" clase 35, Expediente n® 2079644 solicitada por
AMAURI CALEGARI. —--eereoee e v mememeammemsansm s mese s o= ANTTLSAEMR

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro dé la magca “PAGSEGURO” clase
35, Expediente n® 2078644 solicitada por A}LLAURE_FJ‘LLEG Rl.— ---------- Jrrmeennneaes

/
Articulo 3.- NGT]PiQUESE por cédula. -Iﬁ- L | }I --_-_----_74..': --------------
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO OCEANO AZUL
Y ETIQUETA, CLASE 03,

Asuncién, 0 SEF 2006
VISTO:

El expediente caratulado: CAVALLARO S.A.C.EL contra TROVATO C.IS.A. sobre
oposicion al registro de la marca MAR COCO OCEANO AZUL Y ETIQUETA clase 03, .-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MAR COCO
OCEANO AZUL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca
GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL.
NATURAL BEAUTY SOAP. MARINA ANTIBACTERIAL NATURAL Y ETIQUETA en
la clase 03, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles. B R B ST S g e

. : | . = %
Que, en uso de las aribuciones 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 regularoria,

velando siempre por el interés general. - — W—

Que, tal como lo expresa clArt. 1dela Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven

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

' Aﬂiﬁ.ﬂﬁl 5.~ -j}.(tgislm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclugivo de la mismét-@ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conpra quien lesione sug derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otth signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
| cuplquictp sea laclaseep que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO OCEANO AZUL
Y ETIQUETA, CLASE 03.

h:gi.thl:ifbn marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

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

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

marca previseas en la Ley de Marcas. el

Que, en primer lugar, corresponde sefialar que las marcas en cuestion deben ser
analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea,
siendo la impresién de conjunto que producen en ¢l consumidor el criterio que debe primara la
hora de determinar la existencia o no de riesgo de confusién. En tal sentido, corresponde
comparar la marca solicitada MAR COCO OCEANO AZUL Y ETIQUETA, en Clase 03, con
la marca oponente GRUPO CAVALLARQ, COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR
NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. MARINA ANTIBACTERIAL NATURAL Y
ETI(%U—ET A, 'I':imlznién en Clase 03, siendo la comparacion de sus respectivas etiquetas el aspecto
cengfal del presente Gorejo. e -

Que, desde t:] punto de vista denominativo, si bien las denominaciones que integran

1 |
bas marcas l:qnliqt'mn el vocablo COCOQ, se advierten diferencias sustanciales en los restantes

|~ X
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO OCEANO AZUL
Y ETIQUETA, CLASE 03.

elementos que las integran. Asi, la marca solicitada se estructura en torno a la expresion MAR
COCO, acompanada de la frase OCEANO AZUL, mientras que la marca oponente se
encuentra conformada por la denominacién GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO,
JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. MARINA
ANTIBACTERIAL NATURAL. En consecuencia, la conformacién denominativa de cada

marca resulta diferente, tanto en su extensidn como en la combinacién de sus respectivos

vocablos, generando una impresién fonética y visual diferenciada.

Que, asimismo, la coincidencia en el vocablo COCO no puede ser valorada de manera
aislada ni resulta suficiente, por si sola, para determinar confundibilidad entre las marcas, toda vez
que se trata de una expresion que evocd una materia prima, ingrediente o caracteristica
relacionada con determinados productos de la Clase 03, por lo que presenta un reducido cardcrer
distintivo en este contexto. En consecuencia, su presencia en ambas marcas debe ser ponderada
conjuntamente con los demds elementos que conforman cada una de ellas, sin que pueda

atribuirse a diche vocablo un cardcrer preponderante que permita impedir la utilizacién de otras

cnmp{:s}éiﬂn&s marcarias que lo INCOTPOrEN. —<———mmrmm - mmrmemrmnaes

/ Y
Que; 4 efectos de efecriar el correspondiente cotejo visual, corresponde considerar las etiquetas

Il,-*i'..].u:i tegran las n;afcns 1 pugna: S ———

1 F
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.El. CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO OCFANO AZUL
Y ETIQUETA, CLASE 03. -

( MARCA OPONENTE)

Que, en cuanto a la comparacién propiamente visual de las etiquetas, se advierte que, si
bien ambas incorporan la representacion de un coco abierto, dicha figura se encuentra integrada
de man "'d.iﬁ:rf."n_tf en cada composicién. En efecto, la etiqueta solicitada presenta la expresion
MA.I}/C;ZCD vla Fb;_a.sc OCEANO AZUL sobre un recuadro amarillo. La composicion integra la
rcpxﬁf:senucidn de Li]n coco abierto de mayor tamafio ubicado hacia el margen derecho,
mogtrindose el mn:rinr del fruto e incorporando hojas verdes de palmera que sobresalen por

dctias cfc la l}gura p}mc:pal todo ello dispuesto sobre un fondo blanco con matices suaves en

.‘-'.

r‘_'_:-'-'-‘-— ;’ I. N, i J /
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO OCEANO AZUL
Y ETIQUETA, CLASE 03.

tono azul celeste, Por su parte, la etiqueta oponente presenta la expresion COCO CAVALLARO,
con la representacion de un coco abierto de menor tamafio, sobre un fondo de tonalidades
celestes y con ondas de agua que ocupan parte de la composicion. En consecuencia, si bien ambas
etiquetas coinciden en la utilizacion de un coco abierto, la diferencia en el tamafio y ubicacién de

dicha figura, asi como en los demds elementos que integran cada composicién, genera una

configuracion visual distinta.--—-----ssemeeeneees -

Que, de esta manera, aun cuando ambas etiquetas comparten determinados recursos
grificos y concepruales, tales como la representacién del coco abierto, las diferencias existentes en
sus denominaciones, tipografias, disposicion de los elementos, composicidn grifica y
presentacion general resultan suficientes para generar una impresion de conjunto diferenciada,
Por tanto, no corresponde efectuar el cotejo tomando de manera aislada los elementos

coincidentes, sino considerando la totalidad de las caracteristicas que integran cada etiqueta, de

cuya apreciacién sucesiva se obtiene una percepeidn visual distinta,—------emeeee

Que, asimismo, debe tenerse presente que el consumidor no realiza un andlisis minucioso
ni simultineo de las etiquetas, sino que las percibe sucesivamente y atendiendo a los elementos
que poseen mayor aptitud individualizadora. En el presente caso, la expresion MAR COCO
OCEANO AZUL y la composicién grifica de la solicitada generan una impresion distinta de
aquella producida por la denominacién COCO CAVALLARO, y los restantes elementos que

conforman la etiqueta oponente, permitiendo diferenciar el origen empresarial de los productos.-

/ . - . .
Que, en consgcuencia, la coincidencia en el vocablo COCO y en determinados elementos
fighrativos de caractcr evocativo no resulta suficiente para generar riesgo de confusién o
as‘!:claq:mn en el u:-nqhmtdur. pues las marcas presentan elementos distintivos propios que

p:{rrmﬂf:n su :nd,W’ du#lmcmn dentro del mercado. En tal sentido, consideradas las etiquetas en su
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S$.A.C.EI CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO OCEANO AZUL
Y ETIQUETA, CLASE 03.

Resolucién D.AM.L n.

conjunto, las diferencias sefialadas revisten entidad suficiente para descartar la existencia de

similitud marcaria susceptible de inducir a error o confusién al piblico consumidor, -eeeeemeeeeeev -

Que, por tanto, la coincidencia de ambas marcas en la Clase 03 determina la necesidad de
efectuar ¢l correspondiente cotejo marcario, sin que dicha circunstancia implique, por si sola, la
existencia de riesgo de confusién o asociacién. En consecuencia, corresponde ponderar las
caracteristicas propias de cada marca, atendiendo especialmente a sus elementos denominativos y
grificos y a la impresion de conjunto que producen en el consumidor. En el presente caso, aun
cuando ambas marcas pertenecen a la misma clase y comparten el voeablo COCO y la
representacién de un coco abierto, las diferencias existentes entre sus respectivas denominaciones
y etiquetas resultan suficientes para permitir su individualizacién y distinguir su origen

empresarial, por lo que resulta juridicamente viable la coexistencia pacifica de ambas marcas -

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 27 de la Ley de marcas n @ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.------- - S S a5

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

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

de ).t‘ha marca. : R e S R e s e s
/

] / Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin

lcrear, riesgo de confusidn al publico consumidor debido a que la solicirud de registro redne los
i-leltmci;ltms di!“f:pfmjad?{-es necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improgedente, conse€uentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 430/26 emitido porla

o

i bt .

e EN N
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO OCEANO AZUL
Y ETIQUETA, CLASE 03,

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

derecho. BOATRRPRE VIR ”

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CAVALLARO S.A.C.EI contra TROVATO C.IS.A. sobre oposicién al registro de la
marca MAR COCO OCEANO AZUL YET IQUET& clase 03, Expedu:n:e n’® 2443639
solicitada por TROVATO C.LS.A. meesreas

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de las fcitud de registro de la
marca MAR COCO OCEANO AZUL Y ETIQUETA L;ase  Expediente nf 2443639
solicitada por TROVATO C.LS. A --eeeeeev e |" e ! F——

Ji ‘ // /

) ' ;}MvARENG SUAREZ
Elwccmr:t
suntos Marcarios Litigiosos

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,

|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR. CAVALLARO S.A.C.EL. CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO FRAGANCIA
CANNABIS Y ETIQUETA, CLASE 03.

Asuncién, (7 SEP 2006
VISTO:

El expediente caratulado: CAVALLARO S.A.C.EL contra TROVATO C.IS.A. sobre
oposicion al registro de la marca MAR COCO FRAGANCIA CANNABIS Y ETIQUETA
L S

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MAR COCO
FRAGANCIA CANNABIS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base al registro de la
marca GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR
NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL NATURAL Y
ETIQUETA en la clase 03, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles. s o -

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

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

velando siempre por el interés general, ---eo -

" Articulo15°.- 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 rganos jurisdiccionales las acciones vy medidas que correspondan

mﬂrr;r".quicn lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho 2 oponerse al registro v al uso de cualquier
/ owo _l':ignﬁ que pueda indun_!ir direcra o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
| cualduicra sea la clase en quie figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

|
r !' 4 I r"'.. - tl!
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO FRAGANCIA
CANNABIS Y ETIQUETA, CLASE 03.

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 1 constituir una marea, —-------

ue, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
P

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

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

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

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

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

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

Que, en primer lugar, corresponde sefalar que las marcas en cuestion deben ser
analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea,
siendo la impresién de conjunto que producen en el consumidor el criterio que debe primar a la
hora de determinar la existencia o no de riesgo de confusién. En tal sentido, corresponde
comparar la marca solicitada MAR COCO FRAGANCIA CANNABIS Y ETIQUETA, en
Clase 03, con la marca oponente GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO., JABON DE
'I'QéEDDR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL
Ng"’.’['_URHL Y ETIQUETA, también en Clase 03, siendo la comparacién de sus respectivas
| erique'r,las el aspecro central del presente cotejo. - -

II # -:.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EIL CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO FRAGANCIA
CANNABIS Y ETIQUETA, CLASE 03,

Que, desde ¢l punto de vista denominativo, si bien las denominaciones que integran
ambas marcas contienen el vocablo COCOQ, se advierten diferencias sustanciales en los restantes
elementos que las integran. Asf, la marca solicitada se estructura en torno a la expresién MAR
COCO, acompariada de la frase FRAGANCIA CANNABIS, mientras que la marca oponente
se encuentra conformada por la denominaciéon GRUPO CAVALLARO. COCO
CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAPD.
CLASICO ANTIBACTERIAL NATURAL. En consecuencia, la conformacién denominativa
de cada marca resulta diferente, tanto en su extensién como en la combinacién de sus respectivos

vocablos, generando una impresion fonética y visual diferenciada.——-————-—eeerrmev

Que, asimismo, la coincidencia en el vocablo COCO no puede ser valorada de manera
aislada ni resulta suficiente, por si sola, para determinar confundibilidad entre las marcas, toda vez
que se trata de una expresin que evoca una materia prima, ingrediente o caracteristica
relacionada con determinados productos de la Clase 03, por lo que presenta un reducido cardcter
distintivo en este contexto. En consecuencia, su presencia en ambas marcas debe ser ponderada
conjuntamente con los demds elementos que conforman cada una de ellas, sin que pueda

atribuirse a dicho vocablo un cardcter preponderante que permita impedir la utilizacién de otras

composiciopés marcarias que lo incorporen.
'r \
i 1

ﬁu&, a efectos dﬁ efectuar el correspondiente cotejo visual, corresponde considerar las

etiquiefas que integran las marcas en pugna:
! | )

L 1 o
| ,,-f’J ( ~ /
I A . _

:'.--.-"'||':l' P ¥ H‘\. rd -

o,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.E.I. CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO FRAGANCIA
CANNABIS Y ETIQUETA, CLASE 03, — —

( MARCA SOLICITADA)

COCO

AL BLAYTT JOaE

Cliseca

Armtihacterisl natural

B — _—
( MARCA OPONENTE)

Que, en cuanto a la comparacidn propiamente visual de las etiquetas, se advierte que, si
bien ambas inmrpﬂmﬁ"h representacion de un coco abierto, dicha figura se encuentra integrada
de mangfa diferente en cada compaosicion. En efecto, la etiquera solicitada presenta la expresion
MAR Iﬁﬂ:ﬁl(} v la frase E%REGANC[A CANNABIS, acompariadas de la representacién de un

| 2 z Q T .
coto ai:m‘.mj de mayor tamafio, ubicado hacia uno de los laterales de la composicion, mostrindose
L r rd
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO FRAGANCIA
CANNABIS Y ETIQUETA, CLASE 03,

el interior del fruto e incorporando ademis hojas verdes de cannabis que sobresalen por detrés del
coco, todo ello sobre un fondo de tonalidades blancas y verdes. Por su parte, la etiqueta oponente
presenta la expresion COCO CAVALLAROQ, con la representacién de un coco abierto de menor
tamafio, integrada dentro de una composicion en la que adquieren particular presencia elementos
que evocan la textura y fluidez del producto, acompaiados de una gota de aceite dorado, sobre un
fondo de tonalidades beige y crema. En consecuencia, si bien ambas etiquetas coinciden en la
utilizacién de un coco abierto, la forma en que dicha figura se incorpora a cada composicidn, asi

como los demis elementos grificos, cromiticos y denominativos que las acompafian, genera una

configuracion visual diferenciada. i i i e e .

Que, de esta manera, aun cuando ambas etiquetas comparten determinados recursos
grificos y concepruales, rales como la representacidn del coco abierto, las diferencias existentes en
sus denominaciones, tipografias, disposicion de los elementos, composicion  grifica y
presentacion general resultan suficientes para generar una impresién de conjunto diferenciada.
Por tanto, no corresponde efectuar el cotejo tomando de manera aislada los elementos
coincidentes, sino considerando la toralidad de las caracteristicas que integran cada etiqueta, de

cuya apreciacion sucesiva se obtiene una percepcion visual distinga seeseoee

Que, asimismo, debe tenerse presente que el consumidor no realiza un anilisis minucioso
ni simultineo de las etiqueras, sino que las percibe sucesivamente v atendiendo a los elementos
que poseen mayor aptitud individualizadora. En el presente caso, la expresion MAR COCO
FRAGANCIA CANNABIS y la composicién grifica de la solicitada generan una impresién
distinta, de aquella Rmdunda por la denominacién COCO CAVALLARO, y los restantes

elementos que mnﬂ:nﬁlm la etiqueta oponente, permitiendo diferenciar ¢l origen empresarial de

J ! 1
los productos.- e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO FRAGANCIA
CANNABIS Y ETIQUETA, CLASE 03.

Que, en consecuencia, la coincidencia en el vocablo COCO y en determinados elementos
figurativos de cardcter evocativo no resulta suficiente para generar riesgo de confusion o
asociacidn en el consumidor, pues las marcas presentan elementos distintivos propios que
permiten su individualizacién dentro del mercado. En tal sentido, consideradas las etiquetas en su
conjunto, las diferencias senaladas revisten entidad suficiente para descartar la existencia de

similitud marcaria susceptible de inducir a error o confusién al puiblico consumidor. ~-—--meeeeee

Que, por tanto, la coincidencia de ambas marcas en la Clase 03 determina la necesidad de
efectuar el correspondiente cotejo marcario, sin que dicha circunstancia implique, por si sola, la
existencia de riesgo de confusidon o asociacién. En consecuencia, corresponde ponderar las
caracteristicas propias de cada marca, atendiendo especialmente a sus elementos denominativos v
grificos y a la impresion de conjunto que producen en el consumidor. En el presente caso, aun
cuando ambas marcas pertenecen a la misma clase y comparten el vocablo COCO vy la
representacién de un coco abierto, las diferencias existentes entre sus respectivas denominaciones
y etiquetas resultan suficientes para permitir su individualizacién y distinguir su origen

empresarial, por lo que resulta juridicamente viable la coexistencia pacifica de ambas marcas.-—

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

articulo 2° de la Ley de marcas n ® 1.294/98, y que redine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. i e e —E—e———e .

k!

! A . ; i . , .
/ Que, la marca soligitada retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;

/ fa fuerzq distintiva, nm:d:{Jd, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

|
!\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO FRAGANCIA
CANNABIS Y ETIQUETA, CLASE 03.

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 431/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. R I ————

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CAVALLARO S.A.C.EIL contra TROVATO C.LS.A. sobre oposicién al registro de la
marca MAR COCO FRAGANCIA CANNABIS Y ETIQUETA clase 03, Expediente
n® 2443641 solicitada por TROVATO C.IS A rrmemmsvmicae

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
marca MAR COCO FRAGANCIA CANNABIS Y ETIQUETA slasc 03, Expediente

)

n” 2443641 solicitada por TROVATO C.1.S.A. - ;r‘-‘-*ﬁ{:_.— ------- ] et e
f
|
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, «-eeebrmmmmtonanns .

Pigina 7de 7



"‘ GOBIERNO prr | DRECCION NACTONAT
(2 BARACUAY | Bl

Resolucién D.AM.L n, ® U U U E"} 5 9

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EI. CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO ALMENDRAS &
VAINILLA Y ETIQUETA, CLASE 03.

Asuncidn, 02 SEP 20726
VISTO:

El expediente caratulado: CAVALLARO S.A.C.E.L contra TROVATO C.LS.A. sobre
oposicion al registro de la marca MAR COCO ALMENDRAS Y VAINILLA Y ETIQUETA
clase 03, yooommrmmmeee e et e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca MAR COCO
ALMENDRAS & VAINILLA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base al registro de la
marca  GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR
NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL NATURAL Y
ETIQUETA en la clase 03, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

0 10 confundibles,—---s-eeeom-eeoermereeee L T

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

velando siempre por el interés general. wes - e

" Articulo 15°~El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al uso

exclusivi de la misma
mnrrz/q tien lesione s
ﬁim igno ::;uc pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los praductos o servicios
cualfquiera sea la clase t:w"quc figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
gl %
1

a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
uy 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 CAVALLARO S.A.C.E.L CONTRA TROVATO C.IS.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO ALMENDRAS &
VAINILLA Y ETIQUETA, CLASE 03.

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, —------

ue, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
P P

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

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

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

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

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

marea previstas en la Ley de Marcas, S i e =

Que, en primer lugar, corresponde sefialar que las marcas en cuestién deben ser
analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea,
siendo la impresién de conjunto que producen en el consumidor el criterio que debe primara la
hora de determinar la existencia o no de riesgo de confusion. En tal sentido, corresponde
comparar la marca solicitada MAR COCO ALMENDRAS Y VAINILLA Y ETIQUETA, en
Clase 03, con la marca oponente GRUPO CAVALLARO, COCO CAVALLARO. JABON DE
T{}F‘ADDR NﬁTl\lRﬂI.. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL
NFATURAL Y ET'IQU ETA, rambién en Clase 03, siendo la comparacion de sus respectivas

gtiquetas un aspecto central del presente corejo. e

-.Ifl'a.ll |I!r-‘l‘l_.-" /"]i,-
“f‘/: b—-—f' /
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO ALMENDRAS &
VAINILLA Y ETIQUETA, CLASE 03.

Que, desde el punto de vista denominativo, si bien ambas marcas contienen el vocablo
COCO, se advierten diferencias en los restantes elementos que las integran, Asi, la marca
solicitada se estructura en torno a ha expresion MAR COCO, acompaiiada de la frase
ALMENDRAS & VAINILLA, mientras que la marca oponente se encuentra conformada por la
denominacion GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR
NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL NATURAL. En
consecuencia, la conformacién denominativa de ambas marcas presenta diferencias en cuanto a
su extension, combinacién de vocablos y elementos identificatorios, generando una impresién

fonérica y conceptual diferenciada. =

Que, asimismo, la coincidencia en el vocablo COCO no puede ser valorada de manera
aislada ni resulea suficiente, por si sola, para determinar confundibilidad entre las marcas, toda vez
que se trata de una expresion que evoca una materia prima, ingrtdjtnn: O caracteristica
relacionada con determinados productos de la Clase 03, por lo que presenta un reducido cardcter
distintivo en este contexto. En consecuencia, su presencia en ambas marcas debe ser ponderada
conjuntamente con los demds elementos que conforman cada una de ellas, sin que pueda

atribuirse a dicho vocablo un caricter preponderante que permita impedir la utilizacién de otras

composiciones marearias que lo incorporen.
rd
/

- Que, a efectos de efectuar el correspondiente cotejo visual, corresponde considerar las
u}{q tas que integran lag marcas en pugna:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.E.I. CONTRA TROVATO C.LS.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO ALMENDRAS &
VAINILLA Y ETIQUETA, CLASE 03. s

//

( MARCA SOLICITADA)

COco &

WETUD AL B EUTY PR

A& mthacterial rsraral

B m— —

(MARCA OPONENTE)

f.*'Qu::, en cuanto'a la comparacién propiamente visual de las etiquetas, se advierte que, si
bien ambas incorporan la representacién de un coco abierto, dicha figura se encuentra integrada

. % . 1 - . e -
de manery diferente en cada composicion. En efecto, la etiqueta solicitada presenta la expresion
s \ =
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO ALMENDRAS &
VAINILLA Y ETIQUETA, CLASE 03.

MAR COCO y la frase ALMENDRAS & VAINILLA, dispuesta sobre un destacado recuadro
amarillo, acompanada de la representacion de un coco abierto de mayor tamafio, ubicado hacia
uno de los laterales de la composicién, mostrindose el interior del fruto e incorporando ademis
hojas verdes de palmera que sobresalen por detris del coco, todo ello sobre un fondo blanco con
suaves destellos y matices cdlidos. Por su parte, la etiqueta oponente presenta la expresion COCO
CAVALLARO, con la representacion de un coco abierto de menor tamario, integrada dentro de
una composicién en la que adquieren particular presencia elementos que evocan la textura ¥
fluidez del producto, acompafnados de una gota de aceite dorado, sobre un fondo de ronalidades
beige y crema. En consecuencia, si bien ambas etiquetas coinciden en la utilizacién de un coco
abierto, la forma en que dicha figura se incorpora a cada composicion, asi como los demds
clementos grificos, cromiticos y denominativos que las acompafian, genera una configuracién

visual diferenciada. R e e i e e e s

Que, de esta manera, aun cuando ambas etiquetas comparten determinados recursos
grificos y conceptuales, tales como la representacién del coco abierto, las diferencias existentes en
sus denominaciones, tipograffas, disposicion de los elementos, composicién grifica y
presentacion general resultan suficientes para generar una impresion de conjunto diferenciada.
Por tanto, no corresponde efectuar el cotejo tomando de manera aislada los elementos

coincidentes, sino considerando la toralidad de las caracteristicas que integran cada etiqueta, de

cuya apreciacion sucesiva se obtiene una percepcidn visual distinta.

Que; asimismo, debe tenerse presente que el consumidor no realiza un andlisis minucioso
ni sim}ﬂ{cincu de las etiquetas, sino que las percibe sucesivamente v atendiendo a los elementos
que F'nseen mayor aptitud individualizadora. En ¢l presente caso, la expresion MAR COCO

;?‘.LM ENDRAS & VAINILLA y la composicion grifica de la solicitada generan una impresién
idjsti_hra de:- aquella pill‘oducidz por la denominacién COCO CAVALLAROQ, ¥ los restantes

_:-',’ f
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.E.I. CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO ALMENDRAS &
VAINILLA Y ETIQUETA, CLASE 03.--

clementos que conforman la etiqueta oponente, permitiendo diferenciar el origen empresarial de

los productos. - =--esreseessecenra )

Que, en consecuencia, la coincidencia en ¢l vocablo COCO y en determinados elementos
figurativos de caricter evocativo no resulta suficiente para generar riesgo de confusién o
asociacion en el consumidor, pues las marcas presentan elementos distintivos propios que
permiten su individualizacién dentro del mercado. En tal sentido, consideradas las etiquetas en su
conjunto, las diferencias sefialadas revisten entidad suficiente para descartar la existencia de

similitud marcaria susceptible de inducir a error o confusién al publico consumidor, —-eeeeeenee

Que, por tanto, la coincidencia de ambas marcas en la Clase 03 determina la necesidad de
efectuar el correspondiente cotejo marcario, sin que dicha circunstancia implique, por sf sola, la
existencia de riesgo de confusién o asociacién. En consecuencia, corresponde ponderar las
caracteristicas propias de cada marca, atendiendo especialmente a sus elementos denominativos y
grificos y a la impresion de conjunto que producen en el consumidor. En el presente caso, aun
cuando ambas marcas pertenecen a la misma clase y comparten el vocablo COCO y la
representacion de un coco abierto, las diferencias existentes entre sus respectivas denominaciones
y etiquetas resultan suficientes para permitir su individualizacién y distinguir su origen

empresarial, por lo que resulta juridicamente viable la coexistencia pacifica de ambas marcas, -

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

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

griginalidad. i S AL
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO $S.A.C.EI. CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO ALMENDRAS &
VAINILLA Y ETIQUETA, CLASE 03.

Que, la marca solicitada reidine las condiciones basicas esenciales que la ley requiere como
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
e UNG MATCA, ==emmrmem e s mmmesmns s s ene s i et amanin

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retdne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar ¢l Dictamen n® 428/26 emitido por la

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

I vt e L b e e S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CAVALLARO 5.A.C.EL contra TROVATO C.IL5.A. sobre upusmpﬂ al registro de la
marca MAR COCO ALMENDRAS & VAINILLAY ETI,QUETJI& clase 03, Exp¢d1cntc

n’ 2443636 solicitada por TROVATO C.LS. A .-’ ﬁ .............. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de tpdim de la sal:ﬂlnud de registroy 'de la
marca MAR COCO ALMENDRAS vawmm IQUI!T? clase 03; Ex?édmm:
n° 2443636 solicitada por TROVATO C.IS.A. /_ - ’71 SEREEEE

""""""" /7"/““{ T
I.' k!

ﬂLVﬂR.ENGE& SUAREZ
Directora '
A suntos Marcarios Litigiosos

Articulo 3.-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.E1L. CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO LECHE DE
COCO Y ETIQUETA, CLASE 03.

Asuncion, u 2 ZDEE
VISTO:
El expediente caratulado: CAVALLARO S.AC.EL contra TROVATO C.IS5.A. sobre
oposicion al registro de la marca MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA clase 03,
}'_ 0 g B —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca MAR COCO
LECHE DE COCO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base al registro de la marea
GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL.
NATURAL BEAUTY SOAP. MARINA ANTIBACTERIAL NATURAL Y ETIQUETA en
la clase 03, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no
confundibles. - -

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

velando siempre por el interés general, e -

" Articulg’15°.- Fl registra de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
cxclusw?' de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones vy medidas que correspondan

;mntrafuwn lesione sus dmtchns Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al wso de cualquier
/ otro si

no que pueda tn;i :afr directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

Lua.lqu’-:m sca la r:la,s{ en gae figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

f -~ |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL. CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO LECHE DE
COCO Y ETIQUETA, CLASE 03.-

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 Fegistro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir una marca, —--—- -

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

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

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

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

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

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

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

Que, en primer lugar, corresponde sefialar que las marcas en cuestién deben ser
analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea,
siendo la impresién de conjunto que producen en el consumidor el criterio que debe primar a la
hora de determinar la existencia o no de riesgo de confusién. En tal sentido, corresponde
comparar la marca solicitada MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA, en Clase 03,
con la_marca oponente GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE

_TUZ“PLDDR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. MARINA ANTIBACTERIAL

NATURAL Y ETIQUETA, ambién en Clase 03, siendo la comparacion de sus respectivas
ur]fqueras el aspecto cen Jﬁ-a] del presente cotejo. s ——

| |I . A
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EIL CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO LECHE DE
COCO Y ETIQUETA, CLASE 03.

Que, desde el punto de vista denominativo, si bien las denominaciones que integran
ambas marcas contienen ¢l vocablo COCO, se advierten diferencias sustanciales en los restantes
elementos que las integran. Asf, la marca solicitada se estructura en torno a la expresion MAR
COCO, acompafada de la frase LECHE DE COCOQ, mientras que la marca oponente se
encuentra conformada por la denominacion GRUPQO CAVALLARO. COCO CAVALLARO.
JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY S50AP. MARINA
ANTIBACTERIAL NATURAL. En consecuencia, la conformacién denominativa de cada
marca resulta diferente, tanto en su extensién como en la combinacién de sus respectivos

vocablos, generando una impresién fonética y visual diferenciada.

Que, asimismo, la coincidencia en el vocablo COCO no puede ser valorada de manera
aislada ni resulta suficiente, por si sola, para determinar confundibilidad entre las marcas, toda vez
que se trata de una expresidn que evoca una materia prima, ingrediente o caracteristica
relacionada con determinados productos de la Clase 03, por lo que presenta un reducido caricrer
distintivo en este contexto. En consecuencia, su presencia en ambas mareas debe ser ponderada
conjuntamente con los demids elementos que conforman cada una de ellas, sin que pueda

atribuirse a dicho vocablo un cardcter preponderante que permita impedir la utilizacién de otras

compmi?&nﬁs marcarias que lo incorporen. - -

/ . \ . — ;
[ Que, a efectos de efectuar el correspondiente cotejo visual, corresponde considerar las
Il| T f

! |
/ etiquetas que integran las marcas en pugna;-——- e memnemnameans
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.E.I. CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO LECHE DE
COCO Y ETIQUETA, CLASE 03.

f ©oco 7,
—

( MARCA SOLICITADA)
¥ ;
- " {
-

( MARCA OPONENTE)

Q_ue en cuanto a la comparacién propiamente visual de las etiquetas, se advierte que

amhasf presentan la rﬁpresentactdn de un coco abierto, aunque con diferencias apreciables en

/e [cuanfo a sg tamanao, u'b1cacnfm y composicion grifica. En efecto, la etiqueta solicitada presenta la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL CONTRA TROVATO C.IS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO LECHE DE
COCO Y ETIQUETA, CLASE 03.

expresion MAR COCO y la frase LECHE DE COCO sobre un recuadro amarillo. La
composicién integra la representacién de un coco abierto de mayor tamafio ubicado hacia el
margen derecho, mostrindose el interior del fruto ¢ incorporando hojas verdes de palmera que
sobresalen por detrds de la figura principal, todo ello dispuesto sobre un fondo blanco con
matices suaves en tono azul celeste. Por su parte, la etiqueta oponente presenta la expresién
COCO CAVALLARO, con la representacién de un coco abierto de menor tamafio, sobre un
fondo de tonalidades celestes y con ondas de agua que ocupan parte de la composicién. En
consecuencia, si bien ambas etiquetas coinciden en la utilizacién de un coco abierto, la diferencia
en el tamafio y ubicacién de dicha figura, asi como en los demis elementos que integran cada

composicion, genera una configuracién visual distinta, -

Que, de esta manera, aun cuando ambas etiqueras comparten determinados recursos
grificos y concepruales, tales como la representacién del coco abierto, las diferencias existentes en
sus denominaciones, tipografias, disposicion de los elementos, composicion grifica vy
presentacion general resultan suficientes para generar una impresién de conjunto diferenciada.
Por wnto, no corresponde efectuar el cotejo tomando de manera aislada los elementos
coincidentes, sino considerando la totalidad de las caracteristicas que integran cada etiquera, de

cuya apreciacion sucesiva se obtiene una percepcion visual distinta.

Que, asimismo, debe tenerse presente que el consumidor no realiza un andlisis minucioso
ni simultineo de las etiquetas, sino que las percibe sucesivamente y atendiendo a los elementos
que poseen mayor aptitud individualizadora. En el presente caso, la expresion MAR COCO
LECHE DE COCO y la composicién grifica de la solicitada generan una impresién distinta de
aquel Fwducldl por la denominacién COCO CAVALLARO, y los restantes elementos que
confo rrurja etiqueta oponente, permitiendo diferenciar el origen empresarial de los productos.-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL. CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO LECHE DE
COCO Y ETIQUETA, CLASE 03.

Que, en consecuencia, la coincidencia en el vocablo COCO y en determinados elementos
figurativos de cardcter evocativo no resulta suficiente para generar riesgo de confusion o
asociacion en el consumidor, pues las marcas presentan elementos distintivos propios que
permiten su individualizacidn dentro del mercado. En tal sentido, consideradas las etiguetas en su
conjunto, las diferencias sefialadas revisten entidad suficiente para descartar la existencia de

similitud marcaria susceptible de inducir a error o confusién al pablico consumidor, —-——v-

Que, por tanto, la coincidencia de ambas marcas en la Clase 03 determina la necesidad de
efectuar ¢l correspondiente cotejo marcario, sin que dicha circunstancia implique, por si sola, la
existencia de riesgo de confusién o asociacién. En consecuencia, corresponde ponderar las
caracteristicas propias de cada marca, atendiendo especialmente a sus elementos denominativos ¥
grificos y a la impresidn de conjunto que producen en el consumidor. En el Presente caso, aun
cuando ambas marcas pertenecen a la misma clase y comparten el vocablo COCO v la
representacion de un coco abierto, las diferencias existentes entre sus respectivas denominaciones
y etiquetas resultan suficientes para permitir su individualizacion y distinguir su origen

empresarial, por lo que resulta juridicamente viable la coexistencia pacifica de ambas marcas.----

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.

,Eﬁ.w, la marca solicitada retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requicre como;

la it 1 distintiva, navedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

ideu nniqm:a.- ------ |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAVALLARO S.A.C.EL. CONTRA TROVATO C.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAR COCO LECHE DE
COCO Y ETIQUETA, CLASE 03,

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reline los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 429/26 emitido por la

jefarura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho, —-—————— . ;

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CAVALLARO S.A.C.EL contra TROVATO C.IS.A. sobre oposicién al registro de la
marca MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA clase 03, Expediente n°
2443645 solicitada por TROVATO CLS A s o i

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de la solicitud de gistro de la
marca MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA clase 03, Expediente n°

1
|

2443645 solicitada por TROVATO C.LS.A. S ! S—
1 |I
Articulo 3.- NﬂTlFfQUESE por cédula. /-{{\ Y i J.".::_ ;} .........

L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BAYER AG CONTRA LABORATORIOS STFIN S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AFLICEPT” CLASE 05.

Asuncion, (] 1 CFP 2075
VISTO:

El expediente caratulado: BAYER AG contra LABORATORIOS STEIN S.A. sobre
oposicion al registro de marca “AFLICEPT” clase 05, y;-----s-eeeeeeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “AFLICEPT”,
solicitada para la clase 05, en base a la marca extranjera AFLIBERCEPT en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. T e L 8 .

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 s e

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

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

" Articulo }5°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusif-riy'a: la misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contry/quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a aponerse al registra y al uso de cualquicr

_,ni-m,&fignu que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
[cua f ui::r:1 sea la clase en q‘:ﬁ: 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 BAYER AG CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AFLICEPT” CLASE 05.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada AFLICEPT se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marea base de oposicién

AFLIBERCEPT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricricamente

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retne las condiciones 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 derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
cl 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 desvirtu los argumentos planteados en la
oposicién, Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

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

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

-'.rsnlmtn.da para su rleg:sl:m S I PP
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BAYER AG CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AFLICEPT” CLASE 05.

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

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

interés en sustentar la oposicidn.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion 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 tercere, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociaciin con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notorsedad

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

habiese becho conacido el signo” - 2

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.” $583/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asf en derecho.-—r-eerereeescscsaicae . -

i/ - Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

.'l-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR BAYER AG CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AFLICEPT” CLASE 05.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BAYER AG contra LABORATORIOS STEIN S.A. sobre oposicion al registro de marca
"AFLICEPT" clase 05, Expediente n® 2402803 solicitada por LABORATORIOS

STEIN S.A e ==
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca ﬁ.FLICFPT" clase 05,
Expediente n” 2402803 solicitada por LABORATO RIGS,SCFE{‘N R e Ao -
« [ \ |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ "lll e v/
<1
_W"'I * I.f'
L/
VARENGASUAREZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BELLINZONI S.R.L. CONTRA BELL ITALY SOLUTION
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BENS E MERCADORIAS LTDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BELLINZONI Y ETIQUETA"” CLASE
03. -

Asuncidn, = o
03 SEP o8
VISTO:
El expediente caratulado: BELLINZONI S.R.L. contra BELL ITALY SOLUTION
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BENS E MERCADORIAS LTDA., sobre
oposicion al registro de marca “BELLINZONI Y ETIQUETA” clase 03, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“BELLINZONI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a la marca BELLINZONI
en la clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles. O -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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 disﬂnguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

<
Avdcula 15°.- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
_ux:;iusmr de la misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
u:.rn:m quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
slg.m:- que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios

LUaEqmdrz 5}:1’ clase kn 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 BELLINZONI S.R.L. CONTRA BELL ITALY SOLUTION
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BENS E MERCADORIAS LTDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BELLINZONI Y ETIQUETA” CLASE
03.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. S U A N

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

las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. wee

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
¢l Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de df_ﬁ.‘nsa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
opasicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
/ I.H:{ desingerés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

/ \
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BELLINZONI S.R.L. CONTRA BELL ITALY SOLUTION
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BENS E MERCADORIAS L'TDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BELLINZONI Y ETIQUETA” CLASE
03. -

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

solicitada para su registro. et e e 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. 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 oposicién. - - -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o simdlar, 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 signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

Fm&mﬂra; bettio m.rg_mda ol SEENO” rmeerereenanan -

Y
/. Que, porlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

Dijreccion mnsidnjf que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibirivas de registro

o) f % ; i ;
; r:!ltipuhé’as en la/Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que

rd

¥

! '

2 N

.= ]
p
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BELLINZONI S.R.L. CONTRA BFLL ITALY SOLUTION
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BENS E MERCADORIAS LTDA. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BELLINZONI Y ETIQUETA” CLASE
03. "

corresponde confirmar el Dictamen n.” 72/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar 2 la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho, -escssesscmmeececmrnecnne-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BELLINZONI S.R.L. contra BELL ITALY SOLUTION IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA DE BENS E MERCADORIAS LTDA. sobre oposicién al registro
de marca “BELLINZONI Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n® 2501188 solicitada
por BELL ITALY SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BENS E
MERCADORIAS LTDA et ceveveemeene

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ;ﬁ.r::a “BELLINZONI Y
ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2501188 solje}!:'ada por BELL ITALY
SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BENS E

MERCADORIAS LTDA.----- i o O M - g
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —L i | J/"%
| | \ / — ,-;
o e - #fﬁ' ., F:f.
A ety i 4
i"':- g AB(} ALVAREN As_ﬂm;
"1 Directora
1@'15‘3“:(: \suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BREX INC. CONTRA CHARLLES NONATO TAVARES
RODRIGUES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRAX Y
ETIQUETA” CLASE 35,

Asuncion, []? SEP EUEE

VISTO:

El expediente caratulado: BREX INC. contra CHARLLES NONATO TAVARES
RODRIGUES sobre oposicién al registro de marca “BRAX Y ETIQUETA” clase 35, yj-----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BRAX Y
ETIQUETA”", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera BREX en la clase 35

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

confundibles,

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

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

velando siempre por el interéds general. --

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

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

! Articu}d/‘li".- El régistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
mi% de la misma y\a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contfd quien lesione sus erechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrd signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
cu{quicta seala cl_:;gem'-c[f;!? 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 BREX INC. CONTRA CHARLLES NONATO TAVARES
RODRIGUES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRAX 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, «eeeeee

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. ; sy

Que, realizado cl cotejo marcario entre la denominacién solicitada BRAX Y ETIQUETA
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicion BREX, 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 redne las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

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

de lés hethos al s por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal -------——--
., por la par p
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BREX INC. CONTRA CHARLLES NONATO TAVARES

RODRIGUES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRAX 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

solicirada para su registro.------- 5 o 2

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

asociacidn/confusion de marcas. La denominacion solicitada no retine los requisitos que la hacen

AL 23N

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. oo

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 que constituyan wna reproduccion imutacion, traduccidn,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera 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 signifigue wn aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de s fuerza distintiva, enalguiera sea la manera o medio por el cual se

huh?:f_{);;&g_qanﬂﬂk‘iﬂ el signo”. - - P

o
rd

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

ireccion ccnmd:mﬁuc la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

f estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que

-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BREX INC. CONTRA CHARLLES NONATO TAVARES
RODRIGUES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DF LA MARCA “BRAX Y
ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.” 67/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BREX
INC. contra CHARLLES NONATO TAVARES RODRIGUES sobre oposicién al
registro de marca “BRAXY ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2170060 solicitada por
CHARLLES NONATO TAVAR ES RODRIGUES --sssencsesoessmmesrrmmsresamemamsasmnmeeesss

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro_de én marca ““BRAX Y
HARLLES rﬁomm

ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2170060 .u.:lu:nl:au:l;ar por
TAVARES RODRIGUES. /

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,

Dlirectora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BREX INC. CONTRA CHARLLES NONATO TAVARES
RODRIGUES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRAX Y
ETIQUETA” CLASE 09.

asuncion, 0 3 SEP 2028
VISTO:

El expediente caratulado: BREX INC. contra CHARLLES NONATO TAVARES
RODRIGUES sobre oposicién al registro de marca “BRAX Y ETIQUETA” clase 09, y;-—---—- -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BRAX Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera BREX en la clase 09
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no
confundibles. e B e e i 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. 1de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

: ﬂrtif,u'lﬁ'_l?“_.:‘ﬁlx registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclysivo de la misma y 1 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
Vs Ln;d‘:.'t quicn lesione us derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
" ofro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
ﬂql.ﬁ;:m sea la clase ?1 que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BREX INC. CONTRA CHARLLES NONATO TAVARES
RODRIGUES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRAX Y
ETIQUETA” CLASE 09.

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

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

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.-——---eeemeeeeeeceacce

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada BRAX Y ETIQUETA
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicion BREX, 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 ranto esta Direccién considera que la marca
solicitada no redne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, ¢l solicitante no contestd el traslado de la oposicion 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 gz{"cnsaen tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

/
oposicion. ]:srq refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
n desinterés i}s]mlunn& en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

dc‘lm hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.--—
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BREX INC. CONTRA CHARLLES NONATO TAVARES

RODRIGUES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRAX Y
ETIQUETA” CLASE 09.

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

solicitada para su registro.

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

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

interéds en sustentar la oposicion.-- 2

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 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 apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confision o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoréedad

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

Iabiese hecho conocido el signa” —eevereeveneee -

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

StiiﬁP&:Iada.s en _la __Lv:}r 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 BREX INC. CONTRA CHARLLES NONATO TAVARES
RODRIGUES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BRAX Y
ETIQUETA” CLASE 09,

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

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BREX
INC. contra CHARLLES NONATO TAVARES RODRIGUES sobre oposicion al
registro de marca “BRAX Y ETIQUETA” clase 09, Expediente n® 2170056 solicitada por
CHARLLES NONATO TAVARES RODRIGUES. -—--ceeeeerserees E— “

e ™,
Articulo 2.- RECHAZAR |1 solicitud de registro_gé la marca “BRAX Y
ETIQUETA" clase 09, Expediente n® 2170056 s:;:rln:ltagh r CHARLLES NONATO
TAVARES RODRIGUES. . ) e

If\ I
[ ™ | y f
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, / .3 - o . SR
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD, CONTRA SAMER HASSAN MAJED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MK MASKKING, CLASE 09.

Asuncidn, N
03 SEP 2006
VISTO:
El expediente caratulado: BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT

CO,, LTD, contra SAMER HASSAN MAJED sobre oposicién al registro de marca “MK
MASKKING" clase 09, y;--- S -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “MK
MASKKING?, solicitada para la clase 09, en base a la marca registrada “MK MASKKING" clase

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

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

velando siempre por el interés general.

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
excldsivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
_fnt!‘a Quien lesiong sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

tro signo que pucd'h inducir dim.tn 0 md1mtamcnm a mnfmmn 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 BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD, CONTRA SAMER HASSAN MAJED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MK MASKKING, CLASE 09.

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

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

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

marca previstas én la Ley de Marcas. e e

Que, al realizar el cotejo entre la marca MK MASKKING (solicitante), en clase 09, yla
marca MK MASKKING (oponente con registro), en clase 34, corresponde efectuar el andlisis
comparativo de ambas denominaciones atendiendo a la impresion de conjunto que producen,
conforme 2 los criterios establecidos en las directrices de marcas, considerando para ello sus

aspectos grifico, fonérico y conceptual, asi como la naturaleza y relacion existente entre los

productos que distinguen. e e o

Que, en ese orden de ideas, al analizar la composicién denominativa de ambas mareas, se
advierte que las mismas se encuentran integradas exactamente por la expresion MK
MASKKING, sin que exista elemento denominativo adicional que permita establecer una
diferenciacion entre ellas. En consecuencia, la identidad existente entre ambas denominaciones

adquiere especial relevancia dentro del andlisis comparativo, al constituir ¢l elemento que

mc{mdual los pmducms frente al publico consumidor. i

;". Que, desde ¢l plano fonético y visual, se constata una identidad absoluta entre las
Vi F‘xpn:smnes MK MASKKING y MK MASKKING, tanto en su configuracion grifica como en

I. su pronunciacién. En tal sentido, no se advierte diferencia alguna que permita al consumidor
¢ oy
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD, CONTRA SAMER HASSAN MAJED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MK MASKKING, CLASE 09,

medio distinguir una denominacién de la otra, por lo que la identidad existente entre ambas

resulta susceptible de generar confusidn o asociacién respecto de su origen empresarial, -

Que, a la identidad denominativa precedentemente analizada se suma la relacion existente
entre los productos amparados por ambas marcas. En efecto, la marca solicitada en clase 09
comprende exclusivamente cigarrillos electronicos, mientras que la marca oponente en clase 34
comprende productos vinculados al dmbito de los fumadores. Si bien los productos se
encuentran comprendidos en clases internacionales diferentes, dicha circunstancia no resulta
determinante por sf sola, debiendo analizarse la naturaleza, finalidad, caracterfsticas, destinatarios
y canales de comercializacion de los productos en cuestién. En el presente caso, se advierte una
relacién suficiente entre ellos, circunstancia que, conjuntamente con la identidad denominativa,

incrementa el riesgo de confusion o asociacion respecto de su origen empresarial v

Que, en conclusion, la identidad absoluta existente entre las marcas MK MASKKING,
sumada a la relacion existente entre los productos que distinguen, determina que la solicitud MK
MASKKING, en clase 09, resulee susceptible de inducir al piblico consumidor a error,

confusién o asociacién respecto del origen empresarial de los productos distinguidos por la marca
oponente MK MASKKING, en clase 34, e

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

novedad, eSpecialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca, -
.'l(.
\Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
as0

iacion/confusidn cﬁ: 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 BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD, CONTRA SAMER HASSAN MAJED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MK MASKKING, CLASE 09,------cooeeeeeeeeeeeoeee

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

Que, por lo expresado v 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.* 389/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho, —=-seseseeeemerermmremseesas
P P

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD, contra
SAMER HASSAN MAJED sobre oposicion al registro de marca MK MASKKING clase

09, Expediente n® 2117001 solicitada por SAMER HASSAN MAJED sx---r-roereeee
Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de la piat_;a MK Mﬁ'SIKKJNG clase
09, Expediente n® 2117001 solicitada por SAMER HASSAN MAJED. c-rerfrmremmeeaeeaceece
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. If 1.2 _)}/ -----------------
ot '4|II—-J,-"—‘_" .'i A
P ol 4 ﬂ'} H‘h""\- ,""I"“\ /'II \\"/[
f L l' L, |' : \\I /?{x_\_. '\‘__.f
|L° 1 ABGY hm#rqi‘m SUAREZ
L S Directora

i Rs.unms Marcarios Litigiosos
1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD, CONTRA SAMER HASSAN MAJED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MK MASKKING, CLASE 35,

Asuncion, 03 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT
CO., LTD, contra SAMER HASSAN MAJED sobre oposicién al registro de marca “MK
MASKKING”™ clase 35, yj-rmrememmeeeeeaes -

CONSIDERANDO:

(Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MK
MASKKING?", solicitada para la clase 35, en base 4 la marca registrada “MK MASKKING” clase

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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

" Articule 15°- Fl registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
v:xclug,m: de la misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
canra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
ateo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
cualquicra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre cllos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD, CONTRA SAMER HASSAN MAJED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MK MASKKING, CLASE 35. —

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

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

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

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

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

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

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 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 ¢l cotejo entre la marca MK MASKKING (solicitante), en clase 35, yla
marca MK MASKKING (oponente con registro), en clase 34, corresponde efectuar el andlisis
comparativo de ambas denominaciones atendiendo a la impresién de conjunto que producen,
conforme a los criterios establecidos en las directrices de marcas, considerando para ello sus

aspectos grifico, fonético y conceptual, asf como la naturaleza v relacién existente entre los
P ar ¥ P ¥

servicios y productos que distinguen. e =

Qt;n, en-¢se orden de ideas, al analizar la composicion denominativa de ambas marcas, se
zdw-:rw’ que las mismas se encuentran integradas exactamente por la expresion MK
Mﬁ?‘KKING sin que exista elemento denominativo adicional que permita establecer una

dlfp(rtnua'flun entre ellas. En consecuencia, la identidad existente entre ambas denominaciones
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE I]-h_\g; QJGQR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD, CONTRA SAMER HASSAN MAJED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MK MASKKING, CLASE 35. e

adquiere especial relevancia dentro del anilisis comparativo, al constituir el elemento que

individualiza los servicios y pr{:ducms frente al pﬁhlicn consumidor,— e

Que, desde el plano fonético y visual, se constata una identidad absoluta entre las
expresiones MK MASKKING y MK MASKKING, tanto en su configuracién grifica como en
su pronunciacion. En tal sentido, no se advierte diferencia alguna que permita al consumidor
medio distinguir una denominacion de la otra, por lo que la identidad existente entre ambas

resulra susceptible de generar confusidn o asociacién respecto de su origen empresarial —--—-——ve-
8

Que, a la identidad denominativa precedentemente analizada se suma la estrecha relacion
existente entre los servicios y productos amparados por ambas marcas. En efecto, la marca

solicitada en clase 35 comprende servici [ idn, ¢ idn, comercializacién

venta de arti s para ser usados baco, cerillas, v izadores personales, saborizantes

cigarrillos electrénicos, mientras que la marca oponente en clase 34 comprende productos
vinculados al dmbito de los fumadores. En tal sentido, los servicios solicitados se encuentran

directamente vinculados con la comercializacién y venta de productos comprendidos en
el dmbito de proteccién de la marca oponente, existiendo una evidente relacién en cuanto a
su naturaleza, finalidad, destinatarios y canales de comercializacién. Por tanto, aun cuando se
trate de servicios y productos comprendidos en clases internacionales diferentes, dicha
circunstancia no resulta determinante por sf sola, pues la estrecha conexidad existente entre ellos,

conjuntamente con la identidad denominativa, incrementa el riesgo de confusion o asociacién

respecto de su origen empresarial.———-eee e

( Que, en conclusion, la identidad absoluta existente entre las marcas MK MASKKING,

suthada a la estrecha relagién existente entre los servicios y productos que distinguen, determina
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD, CONTRA SAMER HASSAN MAJED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MK MASKKING, CLASE 35.--

Resolucidén D.AM.L n.

que la solicitud MK MASKKING, en clase 35, resulte susceptible de inducir al publico
consumidor a error, confusién o asociacién respecto del origen empresarial de los productos
distinguidos por la marca oponente MK MASKKING, en clase 34.---

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

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

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.* 388/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por carresponder asi en derecho.—--errrereereceae

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo .- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
/HLI_]ING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LID, contra

-/ SAMER HASSAN MAJED sobre oposicién al registro de marca MK MASKKING clase

/ / 35, Expediente Iﬂq“.‘ill:‘i??ﬂ solicitada por SAMER HASSAN MAJED.---ereserrarasmsmnenee
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BEIJING MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD, CONTRA SAMER HASSAN MAJED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MK MASKKING, CLASE 35,

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro de la ma.t:,m MK MESKKING clase
35, Expediente n® 216998 solicitada por SAM E?,HM,E’:&N MAJED.- |
| |
[ f

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 09,-—--emeeeee

Asuncidn, 01 SEP 08
VISTO:

El expediente caratulado: SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., sobre oposicién al registro de
marca "MK MASKKING Y ETIQUETA” clase 09, yime e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “MK
MASKKING Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 09 (marca extranjera), en base a solicitada
con anterioridad MK MASKKING, en la clase 09, 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
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés E,'I:I'IETII. wrmm——

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

" Articulo 15°-El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dela misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Dﬂﬁ-ﬁi&ﬁﬂ que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en gue ﬁguren, siempre que tengan relacion enere ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 09—

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos,
tratindose de marcas notoriamente conocidas, corresponde valorar la posibilidad de afectacién de
los intereses de su titular aun cuando los productos o servicios pertenezcan a clases diferentes.
Asimismo, sefialan que no resulta indispensable acreditar la existencia de un dafio econémico

efectivo, siendo suficiente demostrar la probabilidad de su ocurrencia o la existencia de un riesgo

razonable de perjuicio, -

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

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la opaosicién.---

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite v la
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, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con ¢l consecuente anilisis de la coexistencia o no entre “MK MASKKING Y
ETIQUETA” (marca extranjera solicitada en clase 09) y “MK MASKKING”, (solicitada con
anterioridad clase 09). S e e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 09,---—-----eemme-

Que, conforme a la documentacién aportada durante la etapa probatoria, se ha
corroborado que la solicitud de registro cuenta con registros concedidos en el extranjero,
circunstancia que constituye un antecedente relevante y un elemento de valoracién dentro del
presente andlisis, en tanto evidencia que el signo ha obtenido proteccion en otras jurisdicciones y
puede servir de fundamento para que su titular pretenda la proteccion registral en el pais, de

conformidad con las disposiciones legales aplicables. -

Que, asimismo, se encuentra acreditado en los registros oficiales de la DINAPI que la
firma extranjera solicitante es titular de la marca “MK MASKKING?, registrada y vigente en la
Clase 34 en nuestro pais, constituyendo dicho antecedente un elemento relevante para el anilisis

de la presente controversia, ¢l cual fue igualmente invocado por la parte solicitante en su escrito.--

Que, en dicho contexto, corresponde destacar que la Republica del Paraguay es Estado
Parte del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, instrumento

internacional que integra el ordenamiento juridico nacional y cuyos principios resultan

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

dispone que los Estados miembros se comprometen, ya sea de oficio o a instancia de parte, a
denegar o invalidar el res:t:tm ¥ mmwnamm&mmmmm

ue, la proteccién conferida por el articulo 6 bis del Convenio de Paris constituye una
exeepeion al principio de territorialidad propio del derecho marcario, en atencién a que tutela

I.ﬂqueﬂas marcas cuyo elevado grado de conocimiento y difusion trasciende las fronteras del pais

e | R
X .;-‘\-_. ."l.

& . ! 7
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 09.---—---reenev

de origen, evitando que terceros se apropien o intenten registrar signos idénticos o semejantes con
el propésito de aprovechar indebidamente el prestigio, la repuracion y el valor comercial
construidos por su legitimo titular. En consecuencia, el reconocimiento de una marca notoria
responde no solamente a la proteccién de los derechos del titular, sino también a la necesidad de
preservar la transparencia del mercado, la Jealtad comercial v el derecho del consumidor a

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

Que, en igual sentido, la doctrina especializada ha sostenido reiteradamente que el
examen de confundibilidad debe realizarse con un mayor rigor cuando la marca invocada posee
un elevado grado de conocimiento en el mercado. Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa en
su obra Derecho de Marcas que: "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

riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer

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

Que, dicho criterio doctrinario encuentra sustento en uno de los principios
fundamentales del derecho marcario, segiin el cual resulta altamente improbable que la eleccién
de un signo idéntico o sustancialmente semejante a una marca de amplia difusién responda auna
mera coincidencia fortuita. Por el contrario, la adopcidn de un signo con tales caracteristicas
constituye un indicio objetivo de la intencién de beneficiarse del poder distintivo, prestigio o
reputacion adquiridus por la marca preexistente, circunstancia que incrementa ¢l riesgo de
asociacion q,c’éfn'fusidn en la mente del consumidor medio. e

/
Que, asf las cosas, tal como acontece en el caso de auros, notamos que la solicitud de

registrg es una marca utilizada, de gran difusién o goza del caricter de notoria, ¢l eriterio que se

"l
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 09~

aplica en el cotejo es riguroso o mis estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del
prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del publico

consumidor’. = e

Que, se puede notar que, atendiendo a los antecedentes acreditados respecto de la marca
extranjera “MK MASKKING Y ETIQUETA" y a la proteccion de la que goza en otras
jurisdicciones, corresponde valorar la solicitud de registro conforme a las circunstancias
particulares del caso, por lo que esta Direccion considera que la presente solicitud de registro no
se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el articulo 2° de la Ley de

Marcas N.2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, -

Que, esta Direccién considera que, conforme  los antecedentes acreditados en autos y a
las circunstancias particulares del caso, la oposicion deducida deviene improcedente,
consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n.” 238/26 emitido por la Jefarura de

Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida, por corresponder asi en derecho.—-----eeeev

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SAMER HASSAN MAJED contra BEIJING MASKKING TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO.,, LTD.,, sobre opaosicion al registro de marca “MK MASKKING
Y ETIQUETA” clase 09, Expediente n® 2139934 solicitada por BEIJING MASKKING
¢ I::(_%HNDL{JGY DEVELOPMENT CO., LTD.——ereeremeeeeee-

A

N
: Dt:(ﬂcndil. Jurgc.\\l‘Derecho de Marcas™, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, 8va. Ed. Pg. 245.

; L2 Y
\ )
- II
S o e, %R’\«i \\M Pigina § de 6




GOBIERNO pEp | PIHECCION NACIONAL
(J PARAGUAY | Rrrircroar

Resoluciéon D.AM.L n. ® ll ll H 9 E, ?

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 09,

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucion de trimites dela solicitud de registro de la
marca “MK MASKKING Y ETIQUETA” clase 09, echqnl:r n® 2139934 solicitada
por BEIJING MASKKING TECHNOLOGY P—E?ELJ’M ENT CO., LL-U o

Articulo 3.- NOTIFICAR por cédula. 'I I | S A < AN S—

| | -

K | _@MM?AREHGAWAREZ
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 35.-——n-v- -

Asuncion, 03 SEP 2076
VISTO:

El expediente caratulado: SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., sobre oposicion al registro de
marca "MK MASKKING Y ETIQUETA” clase 35, Yy et

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “MK
MASKKING Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35 (marca extranjera), en base a solicitada
con anterioridad MK MASKKING, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles.-- T

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

" Articolo 15°-E registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclygivo de 1a m:smax_f 4 gjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
/%. quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicias

r-’ ruzlqultra sed la L]:ue enﬁ}

e ﬁgun:n siempre que tengan relacion encre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 35.-—--creeeeeev

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limiraciones 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 MAFEd, —eeeeee-

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos,
tratindose de marcas notoriamente conocidas, corresponde valorar la posibilidad de afecracién de
los intereses de su titular aun cuando los productos o servicios pertenezcan a clases diferentes.
Asimismo, sefialan que no resulta indispensable acreditar la existencia de un dafio econémico
efectivo, siendo suficiente demostrar la probabilidad de su ocurrencia o la existencia de un riesgo

razonable de perjuicio. e

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

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

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

;./fii)'ue, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
intgfpur:sw, con ¢l consecuente andlisis de la coexistencia 0 no entre “MK MASKKING Y
,.ET]"QUE'IH" (marca extranjera solicitada en clase 35) v “*MK MASKKING”, (solicitada con

/ anterioridad Clase 38 Y oo .
)
i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 35.--r-rerreeeeeee

Que, conforme a la documentacién aportada durante la etapa probatoria, se ha
corroborade que la solicitud de registro cuenta con registros concedidos en el extranjero,
circunstancia que constituye un antecedente relevante y un elemento de valoracién dentro del
presente andlisis, en tanto evidencia que el signo ha obtenido proteccién en otras jurisdicciones y

puede servir de fundamento para que su titular pretenda la proteccion registral en el pais, de

conformidad con las disposiciones legales aplicables. enmraene e s

Que, asimismo, se encuentra acreditado en los registros oficiales de la DINAPI que la
firma extranjera solicitante es titular de la marea “MK MASKKING”, registrada y vigente en la
Clase 34 en nuestro pais, constituyendo dicho antecedente un elemento relevante para el anilisis

de la presente controversia, el cual fue igualmente invocado por la parte solicitante en su escrito.—

Que, en dicho contexto, corresponde destacar que la Repuiblica del Paraguay es Estado
Parte del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, instrumento

internacional que integra el ordenamiento juridico nacional y cuyos principios resultan

plenamente aplicables al caso de autos. En tal sentido, el articulo 6 bis del citado Convenio
dispone que los Estados miembros se comprometen, ya sea de oficio o 2 instancia de parte, a

denegar o invalidar el registro y mewmm

" Que, la proteecién conferida por el articulo 6 bis del Convenio de Paris constituye una
exc cidn, al principio de territorialidad propio del derecho marcario, en atencién a que rtutela

Aquellas marcas cuyo elevado grado de conocimiento y difusion trasciende las fronteras del pais

| }/
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 35 ,--cereeeee..

de origen, evitando que terceros sc apropien o intenten registrar signos idénticos o semejantes con
el propésito de aprovechar indebidamente el prestigio, la reputacion y el valor comercial
construidos por su legitimo titular. En consecuencia, ¢l reconocimiento de una marca notoria
responde no solamente a la proteccién de los derechos del titular, sino también a la necesidad de
preservar la transparencia del mercado, la lealtad comercial v el derecho del consumidor a

identificar correctamente ¢l origen empresarial de los servicios que le son ofrecidos --------eeem-

Que, en igual sentido, la doctrina especializada ha sostenido reiteradamente que ¢l
examen de confundibilidad debe realizarse con un mayor rigor cuando la marca invocada posee
un elevado grado de conocimiento en el mercado. Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa en
su obra Derecho de Marcas que: "Cuando la marca base del rechazo es una marea intensamente
utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que s aplica en el cotejo es

riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del préblico consumidor. "

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

asociacion o confusién en la mente del consumidor medio, - —-e-smeeemeemmeenees

i
/ Que, asi las\ cosas, tal como acontece en el caso de auros, notamos que la solicitud de

,/ Ifreg:strucs una rnar-:a; urilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se
1] -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD, SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 35,---cemeeeeeee-

aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del
prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del pablico

vy 3
consumidor”. = L

Que, se puede notar que, atendiendo a los antecedentes acreditados respecto de la marca
extranjera “MK MASKKING Y ETIQUETA” y a la proteccién de la que goza en otras
jurisdicciones, corresponde valorar la solicitud de registro conforme a las circunstancias
particulares del caso, por lo que esta Direccién considera que la presente solicitud de registro no
se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el articulo 2° de la Ley de
Marcas N.# 1.294/98, y que retine los requisitos de navedad, especialidad y originalidad, -

Que, esta Direccién considera que, conforme a los antecedentes acreditados en autos y a
las  circunstancias particulares del caso, la oposicion deducida deviene improcedente,
consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n.” 237/26 emitido por la Jefatura de

Primera Sala y no hacer lugar a la oposicion deducida, por corresponder asi en derecho,-—-----ere-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SAMER HASSAN MAJED contra BEIJING MASKKING TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO.,, LTD., sobre oposicién al registro de marca “MK MASKKING
UETA” clase 35, Expediente n® 2139946 solicitada por BEIJING MASKKING
CHNOLOGY DEVELOPMENT CO,, LTD.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SAMER HASSAN MAJED CONTRA BEIJING
MASKKING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MK MASKKING Y ETIQUETA, CLASE 35, -----ceeen- s

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la ﬁqﬁl:lﬂld dc_- tegistro de la

marca "MK MASKKING Y ETIQUETA” clase 35, Expédietite n° 2139‘:1'42&\ solicitada
por BEIJING MASKKING TECHNOLOGY D@?EL MENT C O, LTD. I, ------------

Articulo 3.- NOTIFICAR por cédula.

Directora —

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA, PSI
PARAGUAY S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MIAFER, CLASE 05, ----ceeeeeev -

Asuncion,

03 crp
VISTO: B ?D?E

El expediente caratulado: HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA, PSI
PARAGUAY S5.A. Y FARMEDIS S A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. sobre
oposicion al registro de marca “MIAFER” clase 05, y;-—-- G

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “MIAFER”,
solicitada para la clase 05, en base a las marcas MANFER clase 05, MYFAIR clase 05 y
MEGAFER clase 05 por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

CONFUNAIDIES. - mreemremems et et e s s s e e i e i

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

velando siempre por el interés general, ———ermrreeemmereaas

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

i-:gislacidn marcaria, ciertas restricciones para el rcgisrro de una marca; es decir, dichas

" Articulo 15°,- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma'y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mnm,‘ﬁu'mn lesione sus'derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
atro figno que pueda indugir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios
/ cua!huirm sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
[ /
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA, PSI
PARAGUAY S.A. Y FARMEDIS S.A, CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MIAFER, CLASE 05,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que, con respecto a la primera oposicién fundada en la solicitud de registro MANFER

frente a la solicitud MIAFER, ambas en Clase 05, corresponde sefialar que los productos
comprendidos por la marca oponente abarcan la totalidad de los productos de dicha clase,
coincidiendo con el universo de productos coincidiendo con el universo de productos pretendido
por la solicitud. Esta circunstancia adquiere especial relevancia al momento de efectuar el cotejo,
pucsto que ambas marcas concurrirfan respecto de productos de igual naturaleza, dirigidos al
mismo piblico consumidor y susceptibles de ser ofrecidos a través de canales de comercializacion
coincidentes, configurindose asi una identidad de productos que exige un andlisis

particularmente riguroso de las semejanzas existentes entre las denominaciones.-—----r--s-seeeeeeemens

Que, en cuanto)al aspecto denominativo, se advierte una proximidad relevante entre

_MAN?ER ¥ M[ﬁFER.} atendiendo a que ambas presentan una conhguracion de reducida

/extensién), comienzan gon la misma letra M y concluyen con la misma terminacién FER,
| -~ *
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA, PSI
PARAGUAY S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MIAFER, CLASE 05,-----cneeeev

conservando dichos elementos idéntica ubicacién dentro de las respectivas marcas. De este modo,
la coincidencia de dichos elementos, apreciada conjuntamente con la reducida extensién de las
denominaciones, genera una impresion de conjunto préxima, sin que las diferencias existentes en

su parte central resulten suficientes para otorgarles una individualidad claramente diferenciada. -

MANFER (oponente)
MIAFER (solicitante)

Que, desde ¢l punto de vista fonético, la coincidencia de los elementos inicial y final
otorga a ambas denominaciones una configuracién sonora préxima, pues al ser pronunciadas
mantienen un inicio y una terminacion coincidentes, mientras la variacidn existente en su parte
central no modifica sustancialmente la percepcidn global de las expresiones. Tal proximidad
auditiva cobra especial relevancia traténdose de denominaciones breves, en las que las diferencias
intermedias pueden perder fuerza frente a los elementos que permanecen constantes ¥ que

contribuyen a fijar la denominacién en la memoria del consumidor. —-——eeememmeem e

Que, asimismo, debe tenerse presente que el consumidor medio no realiza un anilisis
minucioso ni simultdneo de las marcas, sino que las percibe de manera sucesiva, recurriendoa la
impresién general que conserva de aquellas que conoce previamente. En el presente caso, al
encontrarse MANFER y MIAFER destinadas al mismo universo de productos, la semejanza
apreciada puede conducir al consumidor a interpretar la segunda como una variante, extensién
de linea o denominacién comercialmente vinculada con la primera, atribuyéndoles un origen
empresarial comin. Por consiguiente, las diferencias existentes entre las marcas no resultan

suficientes para excluir el riesgo de confusion o asociacion, correspondiendo considerar que su
I A
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA, PSI
PARAGUAY S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MIAFER, CLASE 05, -

coexistencia en el mercado podria afectar la adecuada diferenciacién de los productos y de su

procedencia empresarial.

Que, en segundo lugar, respecto de la oposicién fundada en la marca registrada MYFAIR

frente a la solicitud MIAFER, ambas en Clase 05, corresponde sefialar que la marca oponente
distingue anticonceptivos y productos de salud sexual y reproductiva, mientras que la solicitud
MIAFER pretende distinguir la totalidad de los productos comprendidos en la Clase 05, En
consecuencia, los productos especificamente protegidos por MYFAIR se encuentran
comprendidos dentro del dmbito de productos solicitado por MIAFER, verificindose una

relacién directa en cuanto a su naturaleza, finalidad y puablico destinatario,—---

Que, si bien las denominaciones MYFAIR y MIAFER presentan diferencias gedficas y
fonéticas apreciables, ¢l anilisis de confundibilidad debe efectuarse de manera integral,
considerando conjuntamente las caracteristicas de los productos y las circunstancias de su
comercializacion. En el presente caso, los productos amparados por MYFAIR concurririan

dentro del mismo dmbito de productos solicitado bajo MIAFER, circunstancia que debe ser

ponderada al determinar la posibilidad de asociacion en el mercado.----

MYFAIR (oponente)
MIAFER (solicitante)

Que, en este sentido, tratindose de productos vinculados con la salud sexual y
rcprudﬁctiva, corresponde aplicar un criterio de especial rigurosidad y prudencia, atendiendo a la
natyraleza y finalidad de los productos involucrados y a la necesidad de que el consumidor pueda

/ identificarlos adecuadamente. Por ello, las diferencias existentes entre las denominaciones no
/
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACF LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA, PSI
PARAGUAY S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MIAFER, CLASE 05,--—---——- —

deben ser consideradas de manera aislada, sino conjuntamente con la relacién concrera existente

entre los productos.---—- s Eup e

Que, finalmente, respecto a la tercera oposicién fundada en la marca registrada
MEGAFER frente a la solicitud MIAFER, ambas en Clase 03, corresponde sefalar que la marca
oponente comprende la totalidad de los productos de dicha clase, coincidiendo con el universo
de productos pretendido por la solicitud. En consecuencia, ambas denominaciones concurrirfan
respecto del mismo dmbito de productos, frente a un publico consumidor coincidente y a través

de canales de comercializacién susceptibles de ser comunes. ----=ne----

Que, en cuanto al aspecto denominativo, se observa que MEGAFER v MIAFER
comparten la letra inicial M y la terminacién FER, ubicada en idéntica posicion dentro de ambas
expresiones. Asimismo, ambas presentan una estructura denominariva breve, aunque la marca
oponente incorpora el segmento EGA, mientras que la solicitada presenta el segmento [A. Si bien
existen diferencias entre las expresiones, la coincidencia de sus extremos denominativos, apreciada
conjuntamente con la identidad de los productos, genera una proximidad que debe ser

considerada en el cotejo, -

MEGAFER (oponente)
MIAFER (solicitante)

Que, en tal sentido, la coincidencia de la letra inicial y de la terminacién FER, apreciada

-conjyntamente con la\reducida extension de las denominaciones y la identidad de los productos,
resulta su_-:ceptibl—:: de generar una asociacion entre las marcas respecto de su origen ernpress.rial. S

bien se advierten diferencias en la conformacién de la parte central de las expresiones, estas no
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA, PSI
PARAGUAY S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MIAFER, CLASE 05, -------e-

resultan suficientes, consideradas en su conjunto, para neutralizar la proximidad existente entre
ambas denominaciones ni el riesgo de asociacién que puede producirse en el publico

consumidor, — . R oo Y LT P IR Fatis fo S 18

Que, conforme a las directrices de marcas, el cotejo debe efectuarse atendiendo a la
impresion de conjunto que producen las marcas, evitando desmembraciones artificiales y
valorando las semejanzas y diferencias desde la perspectiva del consumidor medio. Asimismo, la
pertenencia a una misma clase internacional no determina por si sola la existencia de
confundibilidad; sin embargo, adquiere especial relevancia cuando concurre con semejanzas

denominativas y con identidad o relacion entre los productos comprendidos.—--semsessemeeeeeeaes -

Que, en consecuencia, efecruado el andlisis integral de las oposiciones planteadas, se
advierte que la solicitud MIAFER presenta una semejanza particularmente relevante respecto de
MANFER, dada la proximidad existente entre ambas denominaciones, su reducida extensidn, la
coincidencia de la letra inicial M y de la terminacién FER, asi como la identidad del universo de
productos comprendidos en la Clase 05, circunstancias que, apreciadas conjuntamente, resultan
susceptibles de generar riesgo de confusidn o asociacidn en el consumidor. A ello se suman las
circunstancias concurrentes respecto de las marcas MYFAIR y MEGAFER, cuyos derechos
anteriores y émbitos de proteccin deben igualmente ser ponderados dentro del andlisis integral

del caso, especialmente en atencién a la coincidencia o relacidn existente entre los productos

comprendidos.—--— e .

Que, por tanto, valoradas las marcas en su conjunto, de manera sucesiva y desde la

perspectiva del consumidor medio, las diferencias existentes no resultan suficientes para excluir el

7 riesgo de que los productos distinguidos bajo la solicitud MIAFER sean confundidos o asociados

con aquellos amparados por las marcas oponentes. En particular, la proximidad entre MIAFER v

'

-~
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MIAFER, CLASE 05,-—-eeeoe-

MANTFER, reforzada por la identidad de los productos, adquiere entidad suficiente para impedir
su coexistencia p:acfﬁca, mientras que las circunstancias concurrentes respecto de MYFAIR y

MEGAFER contribuyen al andlisis global de los derechos anteriores invocados.----ceemsemcanccece.

Que, resulta evidente la similitud, 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 ¢l riesgo de
asociacidn/confusion de marcas, la denominacion solicitada no redne los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.—---ee-ceesemsememeemrmecs e sacsemeeeneeee

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.” 322/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho, oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1-  DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
/ﬂERtBEBtTG ENRIQUE KUNERT RIVAROLA, PSI PARAGUAY SA. Y

/ FARMEDIS, §.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposicion al

: f registro de marca “MIAFER” clase 05, Expediente n® 2214165 solicitada por
| LABORATORIOS GALENO 8. A crermmmree e

f'-.-
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA, PSI
PARAGUAY S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA M]AFER/CLME 1], SRSSSEEER o=

Articulo 2.- RECHAZAR |z solicitud de registro dy'la F{mr-..a “MIAF ER. \clase 03,
Expediente n® 2214165 solicitada por LABOR AT DS G,I%LLI“? -------- ememenas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(STEGFRIED S.A.) CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA MELATON, CLASE 05.

Asuncién, ) 9 SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A.) contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre opasicién al registro de
marca “MELATON?" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “MELATON",
solicitada para la clase 05, en base a la marca registrada “MELATOL” clase 05, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,------s--msereeeeamecn-

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 ¢l interés general, R

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

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

' Articulo 15°.- El r:gistr;u de una marca hecho de acuerdo con esta ley, conecede a su titular el derecho al uso
exclusivg/de la misma y a jercer ante los drganos 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
Sotro signerque pueda inducit directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del 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.-erommreemessneacees

Que, ingresando al cotejo de los signos denominativos en conflicto, y conforme a lo
establecido en las directrices de marcas, se constata la existencia de semejanza grifica y fonética
entre la marca registrada oponente "MELATOL" y la solicitud *“MELATON", Al respecto, los
signos denominativos deben ser apreciados en su conjunto, atendiendo a la impresion general que
producen en el piiblico consumidor, sin efectuar un andlisis fragmentado de sus elementos. En ¢l
presente caso, ambas denominaciones comparten {ntegramente el segmento inicial *“MELATO”,
elemento que ocupa una posicion relevante dentro de la estrucrura de los signos, generando una
marcada coincidencia visual y sonora desde su inicio. Si bien presentan una diferencia en su
dltima }tra, N en la solicitud y L en la marca oponente, dicha variacién resulta insuficiente para
virtuar la proximidad existente entre ambas denominaciones, particularmente atendiendo a su

7&:1514:511 ya II;'h identidad del segmento que precede a sus respectivas terminaciones..—-

)

e - _f'i']
[ 1]
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(STEGFRIED S.A.) CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA MELATON, CLASE 05.

Que, asimismo, desde el aspecto fonético, ambas denominaciones presentan una
estructura sonora marcadamente préxima, derivada de la coincidencia de su segmento inicial
MELATO y de su similar extensién y ritmo, de modo que la diferencia existente entre las
terminaciones N y L no alcanza a generar una diferenciacion auditiva suficiente que permita
descartar el riesgo de confusion. Esta semejanza adquiere especial relevancia al encontrarse ambas
denominaciones destinadas a distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional 05,
existiendo ademds coincidencia respecto del dmbito especifico de proteccion, circunstancia que
incrementa la posibilidad de que ¢l pablico consumidor pueda asociar los productos con un

mismo origen empresarial o considerar que existe algiin vinculo entre sus titulares. s

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestacion, en
cuanto invoca la existencia de marcas vigentes tales como MELATONIN, MELASMAX,
MELASEPT, MELASPEEL, MELAGYN, MELAGRIAO y MELATE, que coexisten en la
Clase Internacional 03, corresponde sefialar que tales antecedentes no resultan determinantes
para descartar el riesgo de confusidn advertido en el presente caso. En efecto, la eventual
coexistencia de otras denominaciones que presentan elementos fonética o grificamente préximos
a las marcas en conflicto no implica que tales elementos deban ser considerados irrelevantes ni
que cualquier marca que los contenga pueda coexistir necesariamente con la marca oponente,
puesto que ¢l andlisis debe efectuarse respecto de las marcas especificamente enfrentadas v de la
impresidn de conjunto que generan. En el caso concreto, la coincidencia integra del segmento
inicial MELATO, sumada a la elevada semejanza grifica y fonérica existente entre MELATON y
MELATOL, asi como a la coincidencia dentro de la Clase Internacional 05 y la relacién directa

entr.,{:'.lus productos amparados, configura un grado de similitud susceptible de generar riesgo de

copfusion o asociacién en el pablico cONSUMIAOT. - seermermmsmerem s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S$.A.) CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA MELATON, CLASE 05.----mreermmmemre e

Que, este anilisis de confundibilidad encuentra sustento en el derecho conferido por el
registro prioritario de la marca MELATOL, cuyo titular se encuentra facultado para oponerse al
registro de marcas que, por su semejanza con la marca previamente registrada y atendiendo a los
productos que distinguen, puedan inducir a confusion o asociacion en el mercado. En
consecuencia, la concesidn de la marca solicitada MELATON, en las condiciones analizadas,

podria afectar los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca MELATOL -~

Que, finalmente, para la apreciacion global del riesgo de confusién, corresponde observar
un criterio de especial prudencia tratindose de productos comprendidos en la clase internacional
05, atendiendo a la naturaleza y finalidad de los mismos. Si bien ¢l consumidor puede prestar un
mayor grado de atencién al momento de adquirir productos farmacéuticos, ello no excluye la
posibilidad de confusién entre denominaciones semejantes. En consecuencia, tratindose de
productos de esta naturaleza, corresponde extremar el andlisis de los signos enfrentados, a fin de

evitar que sus semejanzas puedan inducir al piblico consumidor a error respecto de su origen

empresarial.

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 v 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 marcas, la denominacidn solicitada no redne los requisitos que la hacen

k=

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i

delaticulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas, —e-------
!
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A.) CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA MELATON, CLASE 05.--------

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 259/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicidn 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
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED 5.A.) contra
LABORATORIOS GALENO $.A. sobre oposicién al registro-de marca “MELATON”
clase 05, Expediente n® 2245254 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A -eeeee

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de rrgisnjd de lei;marca “MELATON" clase 05,

Expediente n® 2245254 solicitada por LABORAFORIOS GALENO S e-rorrgoreerreeee
[ o 1./
Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula. Jowetoe Pl
= |': o - s

A& Directora
i de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BENICIO AGUILERA VAZQUEZ CONTRA CARLOS DANIEL
MENDOZA SOTO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TM
TECNIMETAL Y ETIQUETA” CLASE 40.

Asuncion, n L EEF} ZDEE
VISTO:
El expediente cararulado: BENICIO AGUILERA VAZQUEZ contra CARLOS

DANIEL MENDOZA 50TO sobre oposicion al registro de la marea “TM TECNIMETAL Y
ETIQUETA” clase 40, y; o ——

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TM
TECNIMETAL Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 40, en base a la marca TM
TECNOMETAL en la clase 06 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion

determinar si las marcas son o no confundibles. SRRSRE——

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

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

" Articu E"i.i".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclusivg de la misma y'a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra /guien lesione sus\iﬂewchus. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
@ que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

ierasea la cliuqiufque 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 BENICIO AGUILERA VAZQUEZ CONTRA CARLOS DANIEL
MENDOZA SOTO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TM
TECNIMETAL Y ETIQUETA”" CLASE 40.

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

marca previstas en la Ley de Marcas,—---re—ssssmmmrsemcccsrrerrmrrmrr e semn snmemmen
F Y

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

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

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

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

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

‘de log hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva procesal. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BENICIO AGUILERA VAZQUEZ CONTRA CARLOS DANIEL
MENDOZA SOTO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TM
TECNIMETAL Y ETIQUETA” CLASE 40.

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 L R ——

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.-—-------se-ees-—-

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

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

interés en sustentar la upﬂsiciﬁn. ----------

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 wuna reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, gue pertenece a un tevcero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hicbiese heche conocido el signo” ——-rerevreeeneeneeeeneeee

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

f Estiﬁﬂhdiiﬁ en _1_'-‘_1-:&{ n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
| | _/"'
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BENICIO AGUILERA VAZQUEZ CONTRA CARLOS DANIEL
MENDOZA SOTO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TM
TECNIMETAL Y ETIQUETA"” CLASE 40.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 149/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.—--——-seeoeeeceeecs

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
BENICIO AGUILERA VAZQUEZ contra CARLOS DANIEL MENDOZA SOTO
sobre oposicién al registro de marca “TM TECNIMETAL Y ETIQUETA” clase 40,
Expediente n® 2530338 solicitada por CARLOS DANIEL MENDOZA SOTO. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “TM TECNIMETAL
Y ETIQUETA" clase 40, Expediente n® 2530338 sul;c-rmda por CARLOS DANIEL
MENDOZA SOTO. - STRRRRSY ; e

I

| ot
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. 4 - frrozase
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  FALLABELLA S.A. CONTRA SHENZHEN KAIKU
ELECTRONICS CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“KAIKU Y ETIQUETA” CLASE 09.

Asuncién, {1 L SEP g
VISTO:

El expediente caratulado: FALLABELLA SA. contra SHENZHEN KAIKU
ELECTRONICS CO,, LTD. sobre oposicion al registro de marca “KAIKU Y ETIQUETA”

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “KAIKU Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca DAIKU en la clase 09
P

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, e S —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 ¢l registro de una marca; es decir, dichas

" At 15°.- Elregistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma'y a ejercer ante los drganos jurisdiceionales las acciones y medidas que correspondan
cofitfa quien lesione suy derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
I,.-"gnfgn? que pueda inlucir directa o indirectamente a confusitn o asociacién entre los productos o servicios

1 | “ 1
uien[ sea la clase eryque figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

cu
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FALLABELLA S.A. CONTRA SHENZHEN KAIKU
ELECTRONICS CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“KAIKU Y ETIQUETA” CLASE 09,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, realizado el cotcjo marcario entre la denominacién solicitada KAIKU Y
ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicion DAIKU, 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 bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

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

de [rbs hechos alegadas por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal .-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FALLABELLA S.A. CONTRA SHENZHEN KAIKU
ELECTRONICS CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“KAIKU Y ETIQUETA” CLASE 09,

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

solicitada para su registro. = -

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 npﬂsicién. ---------

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 constitwyan wuna reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o simélar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del publico, gue pertenece a un tercero, cnalesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signa, cuando sie uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

buchicse betho conociddrel Sine" imresmmeomerrrms e e e e ervemeessannenassea s e
.I...

| Que, porlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

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

estipuladas en la_Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
| Y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FALLABELLA S.A. CONTRA SHENZHEN KAIKU
ELECTRONICS CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“KAIKU Y ETIQUETA” CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 148/26, de la Jefarura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
FALLABELLA S.A. contra SHENZHEN KAIKU ELECTRONICS CO., LTD. sobre
oposicion al registro de marca “KAIKU Y ETIQUETA” clase 09, Expediente n® 2521989
solicitada por SHENZHEN KAIKU ELECTRONICS CO., LTD.-rrrrrmrmemrassmamemsmesee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de 1a marca “KAIKU Y
ETIQUETA” clase 09, Expedlentt n® 2521989 solicitada pur SHENZHEN KAIKU
ELECTRONICS CO., LTD.--- rezacheanas e e,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ - .

S JAIL nawmﬁﬂr..{\ \I{R./Ez

Direcrora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCFDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BENICIO AGUILERA VAZQUEZ CONTRA CARLOS DANIEL
MENDOZA SOTO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TECNIMETAL Y ETIQUETA” CLASE 40,

Asuncidn, [] L EEF znzﬁ
VISTO:
El expediente caratulado: BENICIO AGUILERA VAZQUEZ contra CARLOS

DANIEL MENDOZA SOTO sobre oposicidn al registro de la marca “TECNIMETAL Y
ETIQUETA” clase 40, v;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“TECNIMETAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 40, en base 2 la marca TM
TECNOMETAL en la clase 06 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.

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

velando sicmpre por el interés g:nr:rn.l_ -

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

exclusivo de la mista y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contya quicn lesione Sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
/ otrg sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
cu:frlqui:m sea la clase en) que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

! At;t?«l?a El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BENICIO AGUILERA VAZQUEZ CONTRA CARLOS DANIEL
MENDOZA SOTO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TECNIMETAL Y ETIQUETA” CLASE 40.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-—-

Que, realizado el corejo marcario entre la denominacién solicitada TECNIMETAL Y
ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion TM TECNOMETAL, se percibe que entre las mismas existen

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

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

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

Que, adicionalmente, ¢l solicitante no contesté el traslado de la oposicidn dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracidn de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicion. Esta 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 normariva procesal.-----------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCFEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BENICIO AGUILERA VAZQUEZ CONTRA CARLOS DANIEL
MENDOZA SOTO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TECNIMETAL Y ETIQUETA” CLASE 40,

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. S s

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
Tt ]

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

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

interés en sustentar la oposicion. . i

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocide en ¢l sector pertinente del priblico, gue pertenece a un tercero, calesquiera gue sean los
productos o servicios @ los que se aplique el signo, cuando su uso 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 dilucion de su fuerza distintiva, eualquiera sea la manera o medio por ol cwal se

bubiese becho conocido el signo”. i e e

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

Diregcidn 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BENICIO AGUILERA VAZQUEZ CONTRA CARLOS DANIEL
MENDOZA SOTO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TECNIMETAL Y ETIQUETA” CLASE 40.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 150/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar 2

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho,=---—e-eereereeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BENICIO AGUILERA VAZQUEZ contra CARLOS DANIEL MENDOZA SOTO
sobre oposicién al registro de marca “TECNIMETAL Y ETIQUETA” clase 40,
Expediente n® 2530336 solicitada por CARLOS DANIEL MENDOZA SOTO.werneees

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la grif:é;l “TECNIMETAL Y
ETIQUETA" clase 40, Expediente n® 2530336 mhmmd& pur CARLQS DANIEL
MENDOZA SOTO, Y S VUSSR S

| | J J.'

rrrrrrrir = T T =

BGJADIYI ALVARENGA SUAREZ
: Directora
e Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARPAR DESARROLLOS S.A. CONTRA JOSE SEBASTIAN
BURRO FRANCO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “G. 59"
CLASE 35.

Asuncion, 0 & SEP 2026
VISTO:

El expediente cararulado: ARPAR DESARROLLOS S.A. contra JOSE SEBASTIAN
BURRO FRANCO sobre oposicién al registro de marca “G. 59" clase 35, yy-—---remereeereeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marea “G. 597,
solicitada para la clase 35, en base a la marca G59 en la clase 35 respectivamente, por lo que

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

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

",

: ﬂ.l."tl'c.l,ﬂ;‘l 15°- El chistm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la mismay a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones vy medidas que correspondan

“contya quien lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
* otrolsigno que pueda fnducir directa o indirectamente 2 confusion o asociacién entre los productos o servicios
r.:mlll:[u.icia sea la-elagd en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARPAR DESARROLLOS S.A. CONTRA JOSE SEBASTIAN
BURRO FRANCO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “G. 59"
CLASE 35.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e -

Que, realizado el corejo marcario entre la denominacién solicitada G. 59 se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién G59,

56 pr:rtibc: que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los

planos fonético, visual y conceptual, e .

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd 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
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimire, permitiendo que se presuma la veracidad

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

/" Que, de acuérdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

validez a los argum:nlips de la oponente, sino que también refuerza la falta de apritud de la marca
|
solicitada para su mgis}“ru. - S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARPAR DESARROLLOS S.A. CONTRA JOSE SEBASTIAN
BURRO FRANCO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “G. 59”
CLASE 35.

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

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
YeEgistrarie como marcas los signas que ramri.rs{mn R rcpradmn'dn emitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productas o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen swesceptibles de cansar
confusiin o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el SEgRo” e ettt

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibirivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 ¥ no retine los requisitos para su registro, por lo que
cnrr:spm]gle-ﬂanﬁrmar el Dictamen n.” 151/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposigién deducida por corresponder asi en derecho. e
/ \

ll H'. Por tanto,

. [ N LA Dle_ECTURA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
3 .|'I .‘.I — l.'I
by '’ v (/I_ lI
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARPAR DESARROLLOS S.A. CONTRA JOSE SEBASTIAN
BURRO FRANCO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “G. 59"
CLASE 35.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
ARPAR DESARROLLOS S.A. contra JOSE SEBASTIAN BURRO FRANCO sobre

oposicién al registro de marca “G. 59" clase 35, Expediente n® 2484371 solicitada pur
JOSE SEBASTIAN BURRO FRANCO. e - -

Articulo 2.- RECHAZAR Iz solicitud de registro de fmarca “G‘."-._ﬁt}" clase 35,
Expediente n® 2484371 solicitada por JOSE SEEFLSTU}N- URRO FRANCO.--—-mmee- 2

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ '|E | /\\ -------------- -
J "ABG. : .Mvmqmasum
s /A% FiDirectora
\ “Direccién’dd Asuntos Marcarios Litigiosos
Nt
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRAMON MILLET S.A. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA METABIOTIC, CLASE 05.

Asuncidn, Dﬂ SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: GRAMON MILLET S.A. contra LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. sobre oposicién al registro de la marca METABIOTIC,
clase 05, y,-------- Tt e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca METABIOTIC,
solicitada para la clase 05, en base al registro de marca METABOLIC CLA, en la clase 05, por lo

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn a la solicirud 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 sighos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislacidn 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 asu tirular el derecho al use

exclus-;iru de la misma y a'¢jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

mnrn quien lesione sus dqﬂ’fhm Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
“otrosigno que pueda |r|du;|r directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
i ;.ua_]q uiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRAMON MILLET S.A. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA METABIOTIC, CLASE 05.

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

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

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

Besolucidn n® 259/2025,en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SINOS, ~~nmremre

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia adminiserativa 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,————---eeeee- ettt

Que, entre las marcas en pugna METABIOTIC (solicitada) y METABOLIC CLA
(oponente), corresponde efectuar el cotejo marcario y de conjunto, atendiendo a la impresion
- general que producen las marcas y valorando integralmente los elementos que las conforman. En
tal sentido, si bien ambas denominaciones presentan coincidencia en su segmento inicial
METAB, dicha circunstancia deberd ser apreciada conjuntamente con los restantes elementos
denominativos que integran cada marca, a fin de determinar si existe semejanza susceptible de

generar riesgo de confusién o asociacién en el publico consumidor,—-soe -

Que, ¢n cuanto a los productos amparados, corresponde sefialar que la marca solicitada
comprende la totalidad de los productos de la Clase 05, mientras que la marca oponente
distifigue exclusivamente productos para la obesidad y el merabolismo. Si bien estos tdltimos se
'er;fucntran comprendidos dentro del imbito de proteccién pretendido por la solicitud, dicha

I' # I . ¥ -
coincidencia i_d.:hg\ser valorada conjuntamente con el grado de semejanza existente entre las

)
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRAMON MILLET S.A. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA METABIOTIC, CLASE 05.

marcas, sin que la pertenencia a una misma clase o la relacién entre determinados productos

determine, por si sola, la existencia de confundibilidad.--—----—-

Que, asimismo, conforme surge del escrito de contestacién y de la verificacién efecruada
en el sistema informdtico de la DINAPI, se advierte la coexistencia, dentro de la Clase 05, de
diversas marcas que incorporan elementos denominativos semejantes a los presentes en las marcas
enfrentadas, entre ellas META BIOMED, Registro n.2 557927, cuyo titular es DENTAL
GUARANI S.R.L; META, Registro n.* 500322, cuyo titular es BAYER INTELLECTUAL
PROPERTY; GOTABIOTIC, Registro n.2 560140, cuyo titular es ROEMMERS SACIL; e
HYPERBIOTIC, Registro n.2 449064, cuyo titular ¢s MEDICAMENTOS GENERICOS S.A.
La existencia de dichos antecedentes constituye un elemento de valoracion dentro del presente
andlisis, en cuanto permite advertir la coexistencia de diferentes marcas que incorporan los
elementos META o BIOTIC dentro de la misma clase, circunstancia que debe ser ponderada

conjuntamente con las demds particularidades de las marcas en conflicto, - -

Que, al efectuar el cotejo marcario y de conjunto de las denominaciones, se advierte que
METABIOTIC y METABOLIC CLA coinciden en la secuencia inicial METAB. Sin em bargo, a
partir de dicho segmento las denominaciones presentan desarrollos diferentes, pues la marca
solicitada continda con IOTIC, mientras que la marca oponente incorpora OLIC CLA,
conformando estructuras denominativas diferenciadas. Por tanto, la coincidencia parcial

existente no puede ser valorada aisladamente, sino en funcién de la impresién que producen

ambas marcas consideradas en su totalidad, -

- / Que, desde el aspecto orrogrifico v visual, la coincidencia inicial METAB constituye un
elgmento comin entre ambas denominaciones; no obstante, la continuacién de cada una
I

) |
presenta difgrentiag apreciables, tanto en la composicion de sus letras como en su extension y
) /

II "
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRAMON MILLET S.A. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA METABIOTIC, CLASE 05.

terminacion. METABIOTIC desarrolla una estructura continua y diferenciada, mientras que
METABOLIC CLA incorpora una estructura final diferente y el elemento adicional CLA,

generando una configuracion visual que permite distinguir ambas marcas,

Que, desde el aspecto fonérico, si bien ambas denominaciones presentan una
coincidencia en su inicio, la continuacién de las expresiones determina secuencias sonoras
diferentes. METABIOTIC y METABOLIC CLA presentan distinta articulacién, ritmo y
terminacion, particularmente a partir del segmento comiin inicial, por lo que su percepcidn
auditiva de conjunto no resulta suficientemente préxima como para generar confusién en el

consumidor.--——----ceeeeeee . - et e

Que, desde ¢l aspecto conceprual, las denominaciones enfrentadas no presentan una
coincidencia conceptual suficiente, pues METABIOTIC y METABOLIC CLA, consideradas en
su integridad, generan evocaciones diferenciadas. Si bien la presencia de la secuencia METAB
puede producir cierra aproximacion evocativa, ello no determina por si mismo una identidad

conceptual entre las marcas, atendiendo a la diferente conformacién del conjunto denominativo.-

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

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

entre las mismas, —- T I —————— -

Que, Jorge Otamendi sefala que: “La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general qué la denominacion produce en el consumidor medo. Es crucial considerar la

totalidad de los signas, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
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vArias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. Fl consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comuin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foneticas 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 al registro de nucvas marcas por la mera coincidencia de estos

elementos.—--

Que, asi también ¢l Dr. Ferndndez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[recuentemente requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicro “ocupa un
lugar preferente el que propugna wna vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.” -

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 en el
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad ¥
originalidad. --- e

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

de una marca,---- S

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin

crear ne:sgq" de cunﬁ.lszﬁn\a.] publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

n'

:’Dt. Fernandez Novoa — Funda+mtus de Derecho de Marcas - Pag 199,
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elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 435/25 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GRAMON MILLET S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS
C.E.LS.A. sobre oposicion al registro de la marca METABIOTIC, clase 05, Expediente
n® 2275753 solicitada por LABOR ATORIOS DE PRODUCT 05 ET ICD'%C E.LS.A.-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites dr: {fq solicitud de regis[m de la
marca METABIOTIC, clase 05, E'xp-cd[entc 22'35?53 solicitada  por

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. .._L__ L)
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