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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO BANK, CLASE
36.--mererereeee

Asuncion, 0 4 SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: MAXICAMBIOS S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre
oposicion al registro de la marca MAXAGRO BANK, clase 36, yyreremsememscsmcscsmmremeraern s

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MAXAGRO
BANK, solicitada para la clase 36, en base al registro de marca MAXICAMBIOS SA., enla

clase 36, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las mareas son o no

confundibles, E— - —

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

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

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

otfo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquiera sea laclase én que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
S \ 7
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO BANK, CLASE
36. "

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

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

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

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

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 ¢l signo invocado en la oposicidn,----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidaor,
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. wesrans

Que, entre las marcas en pugna MAXAGRO BANK (solicitada) y MAXICAMBIOS
S.A. (oponente), corresponde efectuar el cotejo marcario y de conjunto, atendiendo a la
impresién general que producen las marcas y valorando integralmente los clementos que las
conforman. En tal sentido, si bien ambas denominaciones incorporan el elemento MAX, dicha
coincidencia 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 asociacion en el piiblico cONSUMIAOr.-—-r-remsmemssameee e,

Que, asimismo, conforme surge del escrito de contestacion y de la verificacion cfectuada
en ¢l sistema ?nf‘qimitic-:: de la DINAPI se advierte la coexistencia de diversos registros vigentes
que igcorporan el elemento MAX ¢n sus respectivas denominaciones dentro de la Clase 36, entre
ellos/ MAXIMED, : egistro n.® 488249, cuyo trular es HOSPITAL PRIVADO CENTRO

/MED OBA §.A; REMAX, Registro n. 208748, cuyo titular s REMAX LLC;
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS 5.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO BANK, CLASE
36.

y MAXIMARCAS, Registro n.2 432436, cuyo titular es ROOTS S.A. La existencia de dichos
antecedentes permite advertir que en el dmbito registral nacional coexisten diversas marcas que
incorporan el elemento MAX, circunstancia que constituye un elemento de valoracion dentro
del presente andlisis y que debe ser ponderada conjuntamente con las demds particularidades de

las marcas en conflicto.

Que, al efecruar el cotejo marcario y de conjunto de las denominaciones, se advierte que
el elemento MAX se encuentra presente al inicio de ambas mareas. Sin embargo, mientras la
marca solicitada se encuentra constituida por la denominacién MAXAGRO BANK, la marca
oponente incorpora adicionalmente los elementos ICAMBIOS S.A., conformando la
denominacion MAXICAMBIOS S.A. Por tanto, la estructura denominativa de cada marca

resulta diferente, debiendo apreciarse la impresion que produce cada expresion en su totalidad y

no tnicamente la coincidencia existente respecto del elemento comun. -

Que, desde el aspecto ortogrifico y visual, si bien ambas denominaciones presentan el
elemento inicial MAX, sus restantes componentes difieren sustancialmente, pues MAXAGRO
BANK se¢ encuentra conformada por los elementos AGRO BANK, mientras que
MAXICAMBIOS S.A. incorpora ICAMBIOS S.A., generando estructuras, extensiones y
disposiciones denominativas claramente diferenciadas. Esta distinta co nfiguracion determina una

percepcion visual diferenciada de las marcas, sin que la coincidencia del elemento inicial resulte

suficiente para generar una impresion de conjunto confundible. -

Que, d-isdc el aspecto fonético, si bien ambas marcas coinciden en la pronunciacién
c1a] de MAX IIIl:a. continuacién de las denominaciones produce secuencias sonoras diferentes,

ues MA}L"LGRD BANK presenta una cadencia, extension y terminacion distintas de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO BANK, CLASE
: | -REREEER

MAXICAMBIOS S.A.. En consecuencia, la impresién auditiva que producen las marcas en su

conjunto permite diferenciarlas adecuadamente.

Que, desde el aspecto conceptual, las denominaciones enfrentadas presentan una
evocacion diferente, pues MAXAGRO BANK y MAXICAMBIOS S.A., consideradas en su
integridad, transmiten contenidos conceptuales diversos. En particular, la conformacién de cada

denominacién genera una evocacién distinta, aun cuando ambas incorporan el elemento comin
NEAR st e B ssnenm s

Que, en cuanto a los servicios amparados, si bien se advierte cierta vinculacién entre
aquellos comprendidos por las marcas enfrentadas, particularmente respecto de las actividades
financieras y monetarias, dicha circunstancia no resulta suficiente para determinar por sf misma la
existencia de riesgo de confusién, debiendo ser ponderada conjuntamente con las diferencias
apreciadas entre las denominaciones. En el presente caso, la distinta conformacién de
MAXAGRO BANK y MAXICAMBIOS S.A. permite establecer una diferenciacion suficiente
entre las marcas, aun cuando concurran en determinados servicios comprendidos dentro de la
EEERRE B, e i it o i S i

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehension espontdnea y reflexiva, pues esta puede generar en
Quien las percibe una sensacién de semejanza. No obstante, en el presente caso, la coincidencia
parcial ‘en el élemento MAX se encuentra acompafiada de diferencias suficientes en la

coformacidn, extension, sonoridad ¥ evocacion conceptual de las denominaciones, por lo que

£ rjo se advierte una impresion global susceptible de inducir a error al consumidor, -<<---—eererreee
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO BANK, CLASE
36.

Que, Jorge Otamendi senala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
fmpacto general gue la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los elementos comunes a varias
MArcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la capacidad de
discriminar entre signos que, aun compartiendo wun elemento comuin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales”. En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al
presente caso, en el cual las denominaciones MAXAGRO BANK y MAXICAMBIOS S.A.
comparten ¢l clemento MAX, pero presentan diferencias suficientes en su estructura
denominativa, pronunciacién ¥ evocacién conceptual, circunstancias que, apreciadas en su
conjunto, excluyen la existencia de un riesgo de confusidn o asociacion respecto de los servicios
comprendidos en la Clase 36.-—-—-eeeee

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas han de ser analizadas eon
arveglo a su vision en confunta”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa un
lugar preferente el que propugna wuna visiin de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integraco 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 rotalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo n® 2 de i;‘[ﬁ}r de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

nnglnal;da.d ,f e . -
f |

IlI | ',I |

K

‘Dr. cmamle? qua Funﬁ?glus de Derecho de Marcas — Pag 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO BANK, CLASE
36.

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

de una marca. —-——-reme--- . e e L

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podré coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro revne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 47/26 emitido por la

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

derecho. - . S A A e T QS
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE;

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accidn deducida por
MAXICAMBIOS S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposicién al registro de la
marca MAXAGRO BANK, clase 36, Expediente n® 22?3955 ;nimtada Ror SOMAX
AGRO $.A v romec -

- I|
f |

Articulo 2.- DISPONER. la prosccucion de ;rﬁmrtfs de |'I;1 s.l licitud de registro de la
marca MAXAGRO BANK, clase 36, Expcdaqﬁm n I/:u?aéss -:blu:irnd/apjw SOMAX

AGRO S, A, rmreereermamemammmmeeeeemeee. .

-

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

\\ H.‘rrtoﬂﬁrf Asuntos Marcarios Litigiosos

55|'r'e At
I'--_‘-'__--
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO GRAINS, CLASE
36.

Asuncion, 04 SEP E'[IEE
VISTO:

El expediente caratulado: MAXICAMBIOS S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre
oposicion al registro de la marca MAXAGRO GRAINS, clase 36, yy-----emermereememcoeeccenen -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca MAXAGRO
GRAINS, solicitada para la clase 36, en base al registro de marca MAXICAMBIOS S.A,, enla
clase 36, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confindibles, s i e s ,

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la [eyl 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 oniorsbressa i st

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

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

" Articulo 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra fuicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otfo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacidn entre los productos o servicios
i:i.\.j:]qﬁ.icra. sea a clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

Piginaldecé
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A, CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO GRAINS, CLASE
36.

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

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

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

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

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 ptblico 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 Mareas. o

Que, entre las marcas en pugna MAXAGRO GRAINS (solicitada) y MAXICAMBIOS
S.A. (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 incorporan el elemento MAX, dicha
coincidencia 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 asociacion en el pablico consumidor. S — e e

Que, asimismo, conforme surge del escrito de contestacién y de la verificacién efecruada
en ¢l sistema informdtico de la DINAPI se advierte la coexistencia de diversos registros vigentes
que incorporan el elemento MAX en sus respectivas denominaciones dentro de la Clase 36, entre
ellos MAXIMED, Registro n.2 488249, cuyo titular ¢s HOSPITAL PRIVADO CENTRO
MEDICO DE CORDOBA S.A.; REMAX, Registro n.* 208748, cuyo titular es REMAX LLC;
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO GRAINS, CLASE
36.

y MAXIMARCAS, Registro n.* 432436, cuyo titular es ROOTS S.A. La existencia de dichos
antecedentes permite advertir que en el mbito registral nacional coexisten diversas marcas que
incorporan el elemento MAX, circunstancia que constituye un elemento de valoracion dentro
del presente andlisis y que debe ser ponderada conjuntamente con las demids particularidades de

las marcas en conflicro. . e —.

Que, al efectuar el cotejo marcario y de conjunto de las denominaciones, se advierte que
el elemento MAX se encuentra presente al inicio de ambas marcas. Sin embargo, mientras la
marca solicitada se encuentra constituida por la denominacién MAXAGRO GRAINS, la marca
oponente incorpora adicionalmente los elementos ICAMBIOS S.A., conformando la
denominacion MAXICAMBIOS S.A. Por tanto, la estructura denominativa de cada marca

resulta diferente, debiendo apreciarse la impresién que produce cada expresion en su totalidad y

no tinicamente la coincidencia existente respecto del elemento comuin.

Que, desde el aspecto ortogrifico y visual, si bien ambas denominaciones presentan el
elemento inicial MAX, sus restantes componentes difieren sustancialmente, pues MAXAGRO
GRAINS se encuentra conformada por los elementos AGRO GRAINS, micntras que
MAXICAMBIOS S.A. incorpora ICAMBIOS S.A., generando estructuras, extensiones y
disposiciones denominativas claramente diferenciadas. Esta distinta configuracién determina una

percepcion visual diterenciada de las marcas, sin que la coincidencia del elemento inicial resulte

suficiente para generar una impresién de conjunto confundible, —

Que, desde el aspecto fonético, si bien ambas marcas coinciden en la pronunciacién

inicial de MAX, la continuacién de las denominaciones produce secuencias sonoras diferentes,
pues MAXAGRO GRAINS presenta una cadencia, extensién y terminacién distintas de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A, CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO GRAINS, CLASE

- 7

MAXICAMBIOS S.A.. En consecuencia, la impresion auditiva que producen las marcas en su

conjunto permite diferenciarlas adecuadamente. <o

Que, desde el aspecto conceptual, las denominaciones enfrentadas presentan una
evocacion diferente, pues MAXAGRO GRAINS y MAXICAMBIOS 5.A., consideradas en su
integridad, transmiten contenidos concepruales diversos. En particular, la conformacidn de cada

denominacién genera una evocacién distinta, aun cuando ambas incorporan el elemento comiin

Que, en cuanto a los servicios amparados, si bien se advierte cierta vinculacién entre
aquellos comprendidos por las marcas enfrentadas, parricularmente respecto de las actividades
financieras y monetarias, dicha circunstancia no resulta suficiente para determinar por si misma la
existencia de riesgo de confusién, debiendo ser ponderada conjuntamente con las diferencias
apreciadas entre las denominaciones. En el presente caso, la distinta conformacién de
MAXAGRO GRAINS y MAXICAMBIOS S.A. permite establecer una diferenciacién
suficiente entre las marcas, aun cuando concurran en determinados servicios comprendidos
dentrodela Clase 36, — oo

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién espontdnea y reflexiva, pues esta puede generar en
quien las percibe una sensacién de semejanza. No obstante, en ¢l presente caso, la coincidencia
parcial en el elemento MAX se encuentra acompanada de diferencias suficientes en la
conformacidn, extension, sonoridad ¥ evocacion conceptual de las denominaciones, por lo que

no se advierte una impresion global susceptible de inducir a error al consumidor, -=-----ssemseemesea--
. P

!
]
i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO GRAINS, CLASE
36.---

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusiin de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los elementos comunes a varias
marcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la capacidad de
discriminar entre signos que, aun compartiendo un elemento comiin, presentan suficientes
diferencias grificas, foncticas o conceptuales”. En wl sentide, dicho criterio resulta aplicable al
presente caso, en el cual las denominaciones MAXAGRO GRAINS y MAXICAMBIOS §.A.
comparten el elemento MAX, pero presentan diferencias suficientes en su estructura
denominativa, pronunciacién y evocacidn conceptual, circunstancias que, apreciadas en su

conjunto, excluyen la existencia de un riesgo de confusién o asociacién respecto de los servicios

comprendidos en la Clase 36. 2 e e

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

arigin:]idad, sy i s e R

|

* Dr. Fefnindez Novoa - Fundaméntos de Derecho de Marcas — Pag 199,
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Que, la marca solicitada retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro

D D I T it s e i S i .

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 retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 58/26 emitido por la

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

derecho. . b

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MAXICAMBIOS S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposicién al registro de la
marca MAXAGRO GRAINS, clase 36, Expediente n® 2273946 solicitada por SOMAX
AGRO S A e e wemarennenaas

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimitey de la solicitud de registro de la
marca MAXAGRO GRAINS, clase 36, Exp:dlqnt:: n 12739&6 suhcu:z,da pujf SOMAX
AGRO S.A oereeememmremrrmrmserernameeeee | ol

IIllll
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO WEB, CLASE
36.

Asuncién, [ § SEP 2525
VISTO:

El expediente caratulado: MAXICAMBIOS S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre
oposicion al registro de la marca MAXAGRO WEB, clase 36, y,er-seemesmmrmreeceemee e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MAXAGRO
WEB, solicitada para la clase 36, en base al registro de marca MAXICAMBIOS S.A., en la clase

36, por lo que canespunde 2 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
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. -

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

: .'\rt;.c’uln 15°- El l"-'P;lStrﬂ de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclytsivo de la misma J.'I,Ia ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
coffeea quien lesione sug derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
ucir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

- » signo que pueda i

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 MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO WEB, CLASE
36.

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, ~—-rmrmees

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

anilisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y €l signo invocado en la oposicion. -

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

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

marca previstasen la Ley de Marcas, -~

Que, entre las marcas en pugna MAXAGRO WEB (solicitada) y MAXICAMBIOS S.A.
(oponente), corresponde efectuar el cotejo marcario y de conjunto, atendiendo a la impresién
general que producen las marcas y valorando integralmente los elementos que las conforman. En
tal sentido, si bien ambas denominaciones incorporan el elemento MAX, dicha coincidencia
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

asociacion en el piblico consumidor. = .

Que, asimismo, conforme surge del escrito de contestacién v de la verificacién efectuada
en el sistema informitico de la DINAPI se advierte la coexistencia de diversos registros vigentes
que incorporan el elemento MAX en sus respectivas denominaciones dentro de la Clase 36, enere
ellos MAXIMED, Registro n.o 488249, cuyo titular es HOSPITAL PRIVADO CENTRO
MEDRICO DE CORDOBA S.A.; REMAX, Registro n.2 208748, cuyo titular es REMAX LLC;
y IIJ[AXIMERCAS. Registro n.* 432436, cuyo titular es ROOTS S.A. La existencia de dichos
nf‘itz:c:d-:ntes permite advertir que en el dmbito registral nacional coexisten diversas marcas que

incorporan el elemento MAX, circunstancia que constituye un elemento de valoracién dentro

)
e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO SA.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO WEB, CLASE
36.

del presente andlisis y que debe ser ponderada conjuntamente con las demds particularidades de

las marcas en conflicro. .

Que, al efectuar el cotejo marcario y de conjunto de las denominaciones, se advierte que
el elemento MAX se encuentra presente al inicio de ambas marcas. Sin embargo, mientras la
marca solicitada se encuentra constituida por la denominacion MAXAGRO WEB, la marca
oponente incorpora adicionalmente los elementos ICAMBIOS S.A., conformando la
denominacién MAXICAMBIOS S.A. Por tanto, la estructura denominativa de cada marca

resulta diferente, debiendo apreciarse la impresion que produce cada expresion en su totalidad v

no anicamente la coincidencia existente respecto del elemento comuin,

Que, desde el aspecto ortogrifico y visual, si bien ambas denominaciones presentan el
elemento inicial MAX, sus restantes componentes difieren sustancialmente, pues MAXAGRO
WEB se encuentra conformada por los elementos AGRO WEB, mientras que MAXICAMBIOS
S.A. incorpora ICAMBIOS S.A., generando estructuras, extensiones y disposiciones
denominativas claramente diferenciadas. Esta distinta configuracién determina una percepcién

visual diferenciada de las marcas, sin que la coincidencia del elemento inicial resulte suficiente

para generar una impresion de conjunto confundible.--- et

Que, desde el aspecto fonético, si bien ambas marcas coinciden en la pronunciacion
inicial de MAX, la continuacién de las denominaciones produce secuencias sonoras diferentes,
pues MAXAGRO WEB presenta una cadencia, extensién y terminacion distintas de

MAXICAMBIOS S.A.. En consecuencia, la impresién auditiva que producen las marcas en su

copjynto permite diferenciarlas adecuadamente.-—meeemsece
)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO WEB, CLASE
36.—- =

Que, desde el aspecto conceprual, las denominaciones enfrentadas presentan una
evocacién diferente, pues MAXAGRO WEB y MAXICAMBIOS S.A., consideradas en su
integridad, transmiten contenidos concepruales diversos. En particular, la conformacién de cada

denominacién genera una evocacién distinta, aun cuando ambas incorporan el elemento comin

MAX.-- T e S S———

Que, en cuanto a los servicios amparados, si bien se advierte cierta vinculacidn entre
aquellos comprendidos por las marcas enfrentadas, particularmente respecto de las actividades
financieras y monetarias, dicha circunstancia no resulta suficiente para determinar por si misma la
existencia de riesgo de confusién, debiendo ser ponderada conjuntamente con las diferencias
apreciadas entre las denominaciones. En el presente caso, la distinta conformacién de
MAXAGRO WEB y MAXICAMBIOS S.A. permite establecer una diferenciacin suficiente
entre las marcas, aun cuando concurran en determinados servicios comprendidos dentro de la

O] 170 T ——

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es ¢l criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién espontinea y reflexiva, pues esta puede generar en
quien las percibe una sensacién de semejanza. No obstante, en el presente caso, la coincidencia
parcial en el elemento MAX se encuentra acompafiada de diferencias suficientes en la
conformacidn, extensién, sonoridad y evocacion conceptual de las denominaciones, por lo que

no se advj.m‘e una impresién global susceptible de inducir 2 error al consumidor.---------s-eeeeer-ns

4 Que Jorge Otamendi sefiala que: “La confision de marcas debe analizarse en funcion del
i
{mfdcm :gc?im:f que iﬂ denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la

/ mfzf;dad ffr: los I._IEHEI , sin detenerse en elementos aislados, ya que los elementos comunes a varias

Pigina 4de 6




"‘ GOBIERNO pry | MRECCION NACIONAT
(3 PARACUAY | Hrriommad

Resolucién DAMLn () ] () 97 8

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO WEB, CLASE
36.--

marcas no son, en principio, suficientes para generar conficsion. El conswmidor tiene la capacidad de
discriminar entre signos que, aun compartiendo un elemento comun, presentan stifictentes
diferencias grdficas, foneticas o wonceptsales”. En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al
presente caso, en el cual las denominaciones MAXAGRO WEB y MAXICAMBIOS S.A.
comparten el elemento MAX, pero presentan diferencias suficientes en su estructura
denominativa, pronunciacién y evocacién conceptual, circunstancias que, apreciadas en su

conjunto, excluyen la existencia de un riesgo de confusién o asociacién respecto de los servicios

comprendidos en la Clase 36, ~—-mmeemieceee e

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
lugar prefevente e que propugna wna visidn de confunto sincretica, desde la totalidad de los

clementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grdfica.’ -

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 ¥ que redine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. -~ e S ~t-

Que, la marca solicitada redine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;

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

de una marca< N e

I'.l I

D, F‘;mﬁ‘iid“z Nu'Tm - Fundamr::_ﬂlus de Derecho de Marcas — Pag 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MAXICAMBIOS S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MAXAGRO WEB, CLASE
36.------- s

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumider 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 ¢l Dictamen n® 46/26 emitido por la
jefarura de Primera Sala y no hacer lugar 2 la oposicion deducida por corresponder asf en

derecho. e I ETTTR RPN

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MAXICAMBIOS S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposicion al registro de la
marca MAXAGRO WEB, clase 36, Expediente n® 2273966 solicitada por SOMAX
AGRO S A ——eee e - T

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de uintitgsd;/la solicitud .l.ilf: registro de la
marca MAXAGRO WEB, clase 36, Expediente n'_’;'?,Z? D66 soiicitzda'pur SOMAX
AGRO 5.A oo s e it o SR
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.——-

Asuncion, 0 b SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: NASSER SALEH ABOULTAIF contra LISA PIN SHIN
SUN ROMERO sobre oposicion al registro de marca “MEGASHOP UN MUNDOQO DE
NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 35, y;--mmmmmmremmmeeeceaee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “MEGASHOP
UN MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en
base a la marca concedida “MEGA SHOP” clase 35, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley" a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marea, 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. ——-ee 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

y Articulq,-l‘!‘v"-'.d El \EEgjs:m de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular ¢l derecho al uso
exclusivg/de la 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 cualquicr
ptro sirgnu que pueda indl.u:ir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera'sea la clase en gue figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
. 2 J
.\ L)/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas —---erememcreennece L S,

Que, al realizar el cotejo entre las marcas MEGASHOP UN MUNDO DE
NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MEGA SHOP (oponente), se constata
una significativa semejanza visual y ortogrifica, roda vez que ambas denominaciones coinciden en
la totalidad de las letras que conforman los términos M-E- G-A-S- H- O- P- ubicadas en ¢l mismo
orden y posicién. La diferencia radica dnicamente en que la marca oponente presenta un espacio
entre MEGA y SHOP, mientras que en la solicitada dichos términos se encuentran unidos,
ademis de incorporar la frase de acompafiamiento UN MUNDO DE NOVEDADES, utilizada
como slogan dentro del conjunto marcario. Estas diferencias no resultan suficientes para

desvirtuar la semejanza visual existente entre los elementos denominativos principales de ambas

Marcas, e e LT P
F

."f Que, en el planc tonético, las denominaciones MEGASHOP y MEGA SHOP presentan

una prtmuncta»::lﬁn idén }n:a, toda vez que ambas se articulan bajo la misma estrucrura silibica y

MY
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALFH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

acentuacion, produciendo el mismo efecto sonoro al ser pronunciadas. Si bien la incorporacion
de la frase publicitaria UN MUNDO DE NOVEDADES introduce una variacién sonora en la
extensién de la marca solicitada, la misma no resulta suficiente para generar una diferenciacién
auditiva significativa respecto de la marca oponente, considerando que MEGASHOP constituye
el elemento denominativo principal de aquella. En consecuencia, apreciadas en su conjunto y de
manera sucesiva, las denominaciones presentan una proximidad fonética susceptible de inducir a

confusidn o asociacion en el pablico consumidor ----seeremereeeeeeas

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiqueras y los elementos
grificos de ambos signos no son idénticos o iguales entre sf, corresponde destacar que ambos
comparten el mismo nicleo o componente verbal dominante. En las marcas mixtas, la
denominacién constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el
consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica y solicita verbalmente los servicios
en el comercio ordinario; por ende, las diferencias grificas o de disefio de las etiquetas, asf como la
incorporacion del slogan publicitario secundario en la marca solicitada, resultan elementos

accesorios e insuficientes para desvanecer el inminente riesgo de confusidn o asociacidn marcaria

entre MEGASHOP y MEGA SHOP. e

mecasH@e  MEGA SHOP

(marca solicitada) (marca oponente)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35. -

Que, de igual manera, corresponde sefialar que la proteccién de las marcas tiene
precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusion y asociacion indebida,
salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés
general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen empresarial de los
productos y servicios con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre MEGASHOP
y MEGA SHOP deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los servicios

comprendidos en sus respectivas coberturas,----- s —s—————

Que, en cuanto a los servicios amparados por las marcas en pugna, corresponde analizar
lo manifestado por la solicitante en su escrito de contestacion, respecto de que ya cuenta con un
registro de la marca MEGASHOP en la Clase 35. Al respecto, de la verificacion efectuada en el

sistema informitico de la DINAPL, se constata que dicho registro fue concedido para servicios de

la Clase 35, tales como: “importacidn, exportacion, gu!:f:kz.'r:i'.a.:f, m.::rkf:fng, comercializacion de

fuguetes, cotilldn y bagar”. Si bien dicho registro se encuentra vigente y permitid la coexistencia
con la marca MEGA SHOP de la oponente, también registrada en la Clase 35 para servicios de:

" debe tenerse

presente que las coberturas de ambos registros se encuentran delimitadas y comprenden
actividades diferentes. En cambio, en el presente caso, la solicitante prerende registrar la marca
MEGASHOP UN MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQ_UE"[A con_una
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35,

publico consumidor. Por tanto, la existencia del registro anterior de la solicitante no resulta
suficiente para descartar el riesgo de confusién o asociacidn, puesto que la nueva solicitud

incorpora un rubro que no formaba parte de aquella cobertura y que se aproxima al dmbito

protegido por la marca oponente. -

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucién n® 259/2025, la cual establece que el andlisis de confundibilidad debe efectuarse
atendiendo a la impresion de conjunto producida por las marcas, considerando de manera
integral sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacién existente entre los
productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida
entre los nicleos MEGASHOP y MEGA SHOP, unida a la relacién existente entre la
comercializacién de electrodomésticos comprendida en la solicitud v la comercializacion de
productos electronicos en general amparada por la marca oponente, determina que las diferencias
sefialadas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusién o asociacién

empresarial.-—

Que, en razén de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y
considerando que la nueva solicitud incorpora dentro de su cobertura la comercializacién de
clecrrodomésticos, actividad que presenta una relacidn directa con la comercializacion de
productos electrénicos en general amparada por la marca oponente, el piblico consumidor
puede verse indfq.:;idg aerror respecto de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que las
actividades jdentificadas con MEGASHOP UN MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y
EﬂQUEfﬂ y MEGA EIHDP provienen de un mismo titular o de empresas econémicamente

F I
u_ff nculadas, E;n consecue
. , .

ia, las semejanzas advertidas, valoradas conjuntamente con la relacion
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ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

existente entre las actividades comprendidas, resultan suficientes para considerar que la
coexistencia de ambas marcas, en las condiciones pretendidas por la solicitante, no resulta

T8 [ TET 0] | o ——

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

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n." 184/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.=emeeesessamscacesas e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLAR.AR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
NASSER SALEH, ABOULTAIF contra LISA PIN SHIN SUN ROMERO sobre

sicion al registro de marca MEGASHOP UN MUNDO DE NOVEDADES
I |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35. O

(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 24101414 solicitada por LISA PIN
SHIN SUN ROMERQ.--cemercmmmessiinncmsessncceanmansrenaaes -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca MEG:’LSHGP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ET IQUETJ'L clase 35, ]:xpcdlmtc n®
24101414 solicitada por LISA PIN SHIN SUNIRDMI:RQ '

Articulo 3.- NDTlFfQ_UESE por cédula. I./ L....;..I.

3 ¢ W,
ﬁLVAREéGA SUAREZ
Vi 5 5 - Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39. -

Asuncidn,

04 SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: NASSER SALEH ABOULTAIF contra LISA PIN SHIN
SUN ROMERO sobre oposicion al registro de marca *“MEGASHOP UN MUNDO DE
NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 39, y;---mmreeeeeeee- il

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MEGASHOP
UN MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 39, en
base a la marca concedida “MEGA SHOP” clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son 0 no confundibles. - ee-=esssomsserssmmssmmssirmrm——mm—————

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 repulatoria,
P ¥y regu

velando siem pre por el interés gtm:ra]_ ..................... 2

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

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

' Articulo_15%~-El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusive’ de la mismay a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrg quien lesione sus'derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Jotro figno que pueda indjcir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

[ cualquiera ses la clasg en

[
I
y - :ﬁ;

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 NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

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

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

anilisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trdmite v el signo invocado en la oposicién.—

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, al realizar el cotejo entre las marcas MEGASHOP UN MUNDO DE
NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MEGA SHOP (oponente), se constata
una significativa semejanza visual y ortogrifica, toda vez que ambas denominaciones coinciden en
la totalidad de las letras que conforman los términos M-E- G-A-S- H- O- P- ubicadas en ¢l mismo
orden y posicidn. La diferencia radica dnicamente en que la marca oponente presenta un espacio
entre MEGA y SHOP, mientras que en la solicitada dichos términos se encuentran unidos,
ademis de incorporar la frase de acompafamiento UN MUNDO DE NOVEDADES, utilizada
como slogan dentro del conjunte marcario. Estas diferencias no resultan suficientes para

desvirtuar la semejanza visual existente entre los elementos denominativos principales de ambas

D s, —— oo e e e e e e e e rr s s

]}3_/1;:, en ¢l plano fonético, las denominaciones MEGASHOP y MEGA SHOP presentan

una _p’émunciacién idénica, toda vez que ambas se articulan bajo la misma estructura silibica ¥

__ricenrrmédﬂ, pmducien:ﬂ: el mismo efecto sonoro al ser pronunciadas. Si bien la incorporacién
f \ —
'| -
i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39,

de la frase publicitaria UN MUNDO DE NOVEDADES introduce una variacién sonora en la
extension de la marca solicitada, la misma no resulta suficiente para generar una diferenciacion
auditiva significativa respecto de la marca oponente, considerando que MEGASHOP constiruye
¢l elemento denominativo principal de aquella. En consecuencia, apreciadas en su conjunto y de
manera sucesiva, las denominaciones presentan una proximidad fonética susceptible de inducir a

confusién o asociacidn en el piblico consumidor.————oo e

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiqueras y los elementos
grificos de ambos signos no son idénticos o iguales entre si, corresponde destacar que ambos
comparten el mismo nicleo o componente verbal dominante. En las marcas mixtas, la
denominacién constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el
consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica y solicita verbalmente los servicios
en el comercio ordinario; por ende, las diferencias grificas o de disefio de las etiquetas, asi como la
incorporacién del slogan publicitario secundario en la marca solicitada, resultan elementos

accesorios e insuficientes para desvanecer el inminente riesgo de confusién o asociacién marcaria

entre MEGASHOP § MEGA SHIOIP svneonersmsnssirismssisnam i bbb iion S i et

meaasu®e  MEGA SHOP

7 (marca suli.!;itada] (marca oponente)

.
/4 Que, de igual mancra corresponde sefalar que la proteccion de las marcas tiene

préc::.amenrt gomo plg/ahdad evitar los riesgos de confusion vy asociacién indebida,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.

salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés
general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar ¢l origen empresarial de los
productos y servicios con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre MEGASHOP
v MEGA SHOP deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los servicios

comprendidos en sus respectivas coberturas. s

Que, en cuanto a los servicios amparados por las marcas en pugna, corresponde analizar
lo manifestado por la solicitante en su escrito de contestacién, respecto de que ya cuenta con un
registro de la marca MEGASHOP en la Clase 35. Al respecto, de la verificacién efectuada en el
sistema informdtico de la DINAPI, se constata que dicho registro fue concedido para servicios de
la Clase 35, tales como: i
juguctes, cotsllon y bazar”, Si bien dicho registro se encuentra vigente y permiti6 la coexistencia
con la marca MEGA SHOP de la oponente, también registrada en la Clase 35 para servicios de:
' PLPOrLacio 1] roductos electrini neral ", debe tenerse

presente que las coberturas de ambos registros se encuentran delimitadas v comprenden

actividades diferentes. En cambio, en el presente caso, la solicitante pretende registrar la marca
MEGASHOP UN MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA en la Clase 39,

rvicio ransporte v ic de diversos articulos uales se

encuentran te los electr i ErTUra gLe no sc ba comprendida en
su registro anterior. Si bien los servicios comprendidos en la Clase 39 no son idénticos a aquellos
prﬂ[fgidﬁs port la marca oponente en la Clase 35, existe una relacién directa entre ellos, toda vez
que Jos servicios 'de distribucién, transporte y almacenaje se encuentran vinculados con el
trasldo, cumcmciﬁrll y entrega de mercancias destinadas al circuito comercial, entre las cuales se
/ enguentran los flecmlﬂ-;ndoméstfms. los cuales se encuentran vinculados comercialmente con los

{ productos cltqrénigﬁs en general amparados por la marca oponente. Por consiguiente, la

#
) 4
r a
o )
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diferencia de clase no resulta suficiente para excluir la relacién existente entre las actividades,
cspecialmcnte CUZ.I'IdD recaen Sﬂhl'!.! Pl‘ﬂdlli:l.'ﬂﬁ vinculadr&s :p" g éncuentran iﬂtegmd{‘i& ll Mism:]

circuite comercial, circunstancia que, unida a la idenudad existente entre MEGASHOP y

MEGA SHOP, incrementa el riesgo de confusidn o asociacién.

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucion n® 259/2025, la cual establece que el andlisis de confundibilidad debe efectuarse
atendiendo a la impresién de conjunto producida por las marcas, considerando de manera
integral sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacién existente entre los
productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida
entre los nicleos MEGASHOP y MEGA SHOP, unida a la relacién existente entre los servicios
de distribucién, transporte y almacenaje de electrodomésticos comprendidos en la solicitud v los
setvicios de comercializacién, importacion y exportacién de productos electrénicos en general
amparados por la marca oponente, determina que las diferencias derivadas de las respectivas

coberturas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusion o asociacion

flupr::.sari al,--- i S B i

Que, en razén de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y
considerando que la nueva solicitud comprende servicios de distribucién, transporte y almacenaje
de electrodomésticos, actividades gque se encuentrin relacionadas con los servicios de
comercializacién, importacién y exportacién de productos electrénicos en general amparados por
la marca__ﬂﬁcinemg: el piblico consumidor puede verse inducido a error respecto de su
pmced?fu:ia empre:\‘s;,ﬁal pudiendo interpretar que las actividades identificadas con
MEGASHOP UN MUNDG DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA y MEGA SHOP

‘( provienen d:: un mxsmdv titular o de empresas economicamente vinculadas. En consecuencia, las
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALEH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39,

semejanzas advertidas, valoradas conjuntamente con la relacién existente entre las actividades
comprendidas, resultan suficientes para considerar que la coexistencia de ambas marcas, en las

condiciones pretendidas por la solicitante, no resulta admisible.

Que, resulta evidente la similitud, por tanto esta Direccidon considera que la marea
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, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i"
del articulo 2 de la Ley 0° 1. 294798 e MIancas-ss<sesscecsmimmmmitnsiasisnssnsiosios i

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

corresponde revocar el Dictamen n.” 183/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
__NASSER SALEH ‘ABOULTAIF contra LISA PIN SHIN SUN ROMERO sobre
If.-"'upukif_:ién al registrp de marca MEGASHOP UN MUNDO DE NOVEDADES
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NASSER SALFH ABOULTAIF CONTRA LISA PIN SHIN SUN
ROMERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.

(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 24101416 solicitada por LISA PIN
SHIN SUN ROMEROQO. TP

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mared MEGASHOP UN
MUNDO DE NOVEDADES (SLOGAN) Y ETIQUETA glase 39, ]:xpLdlmtc n®
24101416 solicitada por LISA PIN SHIN SUN RDMER‘U )

T

f

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. ---orforrevect-c)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALTERNATIVA GROUP S.A. CONTRA VERONICA
ELIZABETH QUINONEZ DE GARCETE Y CRISTOBAL GARCETE CABALLERO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TICK TACK PIZZAS Y
ETIQUETA, CLASE 43.

Asuncion, U ] S E P EUZE
VISTO:

El expediente caratulado: ALTERNATIVA GROUP S.A. contra VERONICA
ELIZABETH QUINONEZ DE GARCETE Y CRISTOBAL GARCETE CABALLERO
sobre oposicién al registro de la marca TICK TACK PIZZAS Y ETIQUETA clase 43,

}"_ -------- e e e P rErrma

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TICK TACK
PIZZAS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 43, en base a solicitada con poterioridad TICK
TACK PIZZAS en la clase 43, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

500 0 NO CONPUNAibles, e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 2 esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. e ereaeaes =,

I
" Artiulo 15°.- l'ngigistm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
Lexcldsivo de la mismly y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
Ir(" cotra quien lesio s derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
JI otfo signo que puedainducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

cualquiera n 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 ALTERNATIVA GROUP S.A. CONTRA VERONICA
ELIZABETH QUINONEZ DE GARCETE Y CRISTOBAL GARCETE CABALLERO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TICK TACK PIZZAS Y
ETIQUETA, CLASE 43.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. = =

Que, ¢l organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer y resolver las cuestiones que se susciten con motivo del registro, oposicién,
renovacién, caducidad, transferencia y demds actos vinculados con los derechos sobre las marcas,
dentro del dmbito de atribuciones conferido por la Ley n.® 1.294/98 de Marcas y sus
disposiciones reglamentarias. En consecuencia, ¢l andlisis que corresponde efectuar en el marco
del presente procedimiento debe circunscribirse a aquellos aspectos que resulten juridicamente
relevantes para determinar la procedencia o improcedencia de la oposicion planteada, sin

extenders0s efectos a cuestiones ajenas al objeto propio del procedimiento marcario, -----------e

Que, uno de los aspectos clave a considerar es el Derecho de Prelacion, establecido en el
Articulo 12 de la Ley n® 1.294/98 de Marcas , que dispone: "La prelacidn en ¢l derecho a obtener el
rfg:‘:r;a. de una marca se determinard por la fecha y hora de presentacion ante la Direccion de la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALTERNATIVA GROUP S.A. CONTRA VERONICA
ELIZABETH QUINONEZ DE GARCETE Y CRISTOBAL GARCETE CABALLERO

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TICK TACK PIZZAS Y
ETIQUETA, CLASE 43,

que quien presenta primero la solicitud de registro tiene un derecho preferente sobre quienes lo

hagan posteriormente. S —

Que, el derecho de prelacién responde a la necesidad de dotar al sistema registral marcario
de seguridad juridica, previsibilidad y objetividad, cvitando que la prioridad pueda quedar
sometida a circunstancias posteriores o a elementos distintos de aquellos expresamente
establecidos por la ley. Asi, la fecha y hora de presentacién constituyen el punto de referencia para
establecer el orden de prioridad entre las solicitudes, otorgando preferencia a quien haya acudido
primero ante la autoridad competente para solicitar la proteccién registral de un determinado

sIgno.- - s T PP PR —

Que, en ¢l caso concreto, se¢ advierte que la marca “TICK TACK PIZZAS Y
ETIQUETA?”, solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 43, cuenta con una
fecha de presentacién anterior a la solicitud de la marca “TICK TACK PIZZAS”, también
solicitada para la clase 43, invocada como fundamento de la presente opaosicion. En consecuencia,
corresponde otorgar especial consideracidn al principio de prelacién previsto en el Articulo 12 de
la Ley n® 1.294/98, toda vez que la solicitud posterior no puede, por el solo hecho de coincidir o

aproximarse denominativamente a la solicitud anterior, generar un derecho preferente frente a

quien acudié con anterioridad ante la autoridad marcaria. S
.-""F-----

Que, por consiguiente, la prelacién no debe ser entendida éinicamente como una

ferencia cronoldgica gntre expedientes, sino como un criterio juridico de prioridad registral que
“debe ser considerado 3l momento de resolver situaciones de concurrencia entre solicitudes

ma:c:l}iq.s. I;;.fcfhi yhgra de presentacion permiten establecer objetivamente cudl solicitud debe

i
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ser cuf}siﬁl::rada priorigaria, sin perjuicio de que la autoridad administrativa deba efectuar, en cada
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR. A LA

ACCION DEDUCIDA POR ALTERNATIVA GROUP 5.A. CONTRA VERONICA

ELIZABETH QUINONEZ DE GARCETE Y CRISTOBAL GARCETE CABALLERO

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TICK TACK PIZZAS Y

ETIQUETA, CLASE 43.

caso, el correspondiente examen de registrabilidad y de las demds prohibiciones previstas en la

legislacion marcaria. -

Que, si bien corresponde a esta Direccién efectuar el examen de confundibilidad entre los
signos confrontados, dicho andlisis debe realizarse dentro del marco jurfdico establecido por la
legislacion marcaria y atendiendo a los derechos que legitimamente puedan derivarse de cada
solicitud. En tal sentido, no resulta juridicamente razonable utilizar como fundamento de una
opaosicion una solicitud de registro que fue presentada con posterioridad a aquella contra la cual
se dirige la pretensién, pues ello supondria reconocer a la solicitud posterior un efecto de

preferencia que la propia Ley de Marcas no le atribuye. ————--rreeereeeemeececes

Que, en ese sentido, el principio “primero en tiempo, primero en derecho” adquiere
particular relevancia, en cuanto constituye un criterio objetivo para establecer la prioridad entre
solicitudes marcarias concurrentes. La fecha y hora de presentacién determinan la prelacién en el
derecho a obtener el registro, conforme expresamente lo establece el Articulo 12 de la Ley n°
1.294/98, por lo que una solicitud posterior no puede ser invocada como presupuesto de un

derecho preferente frente a una solicitud anterior. e

Que, asimismo, corresponde sefialar que la circunstancia de que ambas solicitudes

correspondan a.la clase 43 no determina, por si misma, la existencia de un derecho de oposicién
\\".

con preferencia temporal. La clasificacion internacional permite determinar el dmbito de

protegcién de los produktos o servicios, pero no altera el orden cronoldgico de las solicitudes ni
1

ferte 2 una mlicitu4 posterior en antecedente preferente respecto de otra presentada con
LY
|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALTERNATIVA GROUP S.A. CONTRA VERONICA
ELIZABETH QUINONEZ DE GARCETE Y CRISTOBAL GARCETE CABALLERO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TICK TACK PIZZAS Y
ETIQUETA, CLASE 43,

Que, por tanto, aun cuando corresponda a esta Direccidn efectuar el andlisis de los signos
en conflicto desde la perspectiva del riesgo de confusién o asociacién en proteccién del publico
consumidor, dicho examen no puede desconocer la prelacién temporal que surge
objetivamente del registro de solicitudes. En el caso analizado, la marca “TICK TACK PIZZAS
Y ETIQUETA” fue presentada con anterioridad a “TICK TACK PIZZAS", por lo que la
solicitud posterior no puede constituirse, por si misma, en fundamento de un derecho preferente

frente a la primera. «=---eeeeeeerreee e

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

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

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

8 VI MBITR. v i e e A o R S

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

os diferenci i05 su registro, ue la oposicién i viene
cleme enciadores necesarios para su registro, por lo g p deducida de

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n°® 611/26 emitido por la
b

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

erec hﬂ\}x 4 2 e B R

g |
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Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ALTERNATIVA GROUP S.A. CONTRA VERONICA
ELIZABETH QUINONEZ DE GARCETE Y CRISTOBAL GARCETE CABALLERO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TICK TACK PIZZAS Y
ETIQUETA, CLASE 43.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ALTERNATIVA GROUP S.A. contra VERONICA ELIZABETH QUINONEZ DE
GARCETE Y CRISTOBAL GARCETE CABALLERQ sobre oposicién al registro de
la marca TICK TACK PIZZAS Y ETIQUETA clase 43, Expediente n® 2544432
solicitada por VERONICA ELIZABETH QUINONEZ DE GARCETE Y
CRISTOBAL GARCETE CABALLERO. : e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites de la soligitud de r-n-:.g‘!s\tru: de la
marca TICK TACK PIZZAS Y ETIQUETA clase 43, Expediené n° 2544432 solicitada
por VERONICA ELIZABETH QUINONEZ DE GARCETE Y CR]ST?BJ&L

LY

GARCETE CABALLERO. onvemmmeeemmeem e _ - \

AL N UAREZ
Directora
d Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION

A LA MARCA TRUDOR, CLASE 01, OPOSICION N° 1948675, INTERPUESTA
POR. NEW AGRO S.A.

Asuncién, ) 7 SEP 0%
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca TRUDOR, clase 01, oposicién N° 1948675,
interpuesta NEW AGRO S.A -eeeee e e e pmemeen e e e et een arean e

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacion con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancig.-—--—----rrrremrererreememeremeeeaes

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

e

‘de la apusicif&r?}j" 1948675,
. sah?tm por TECNOMYL

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instanci
deducida contra la marca TRUDOR, clase 01, Acta N® 194784
S.A =

JE S
L Directora
&
)
N

peton d

Asuntos Marcarios J'_il:igiusns
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA TRUDOR, CLASE 05, OPOSICION N°® 1948673, INTERPUESTA
POR NEW AGRO S.A, -—

Asuncidn,

0 7 SEP 2006
VISTO:

El expediente de oposicidn contra la marca TRUDOR, clase 05, oposicion N° 1948673,
interpuesta NEW AGRO §.A - SR s P I

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instangia,—-----eee-oeeeemormmmeeeee . -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

sS4 £

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA TBTON, CLASE 41, OPOSICION N° 19107971, INTERPUESTA
ROGER DANIEL CAREAGA VASCONCELLOS,

Asuncidn, ﬂ 7 SEP 2076

VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca TBTON, clase 41, oposicion N° 19107971,
interpuesta ROGER DANIEL CAREAGA VASCONCELLOS. ----eeeremssea-

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacidén con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

\H'\.
upusicidn\m’_“ 19107971,
3,\ solicitada pﬁr VIDAL
\

e

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de
deducida contra la marca TBTON, clase 41, Acta N° ‘/}‘333 )
ANTONIO ARRUA CARDOZO.~eceemeeememermrrmeene _
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA TEST PLEX, CLASE 05, OPOSICION N° 1885140, INTERPUESTA
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, -

Asuncion, n 7 E-EF] EHEE

VISTO:

g

El expediente de oposicidn contra la marca TEST PLEX, clase 05, oposicion N* 1885140,
interpuesta VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIALS.A oo -

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacidn con el informe del Actuario, en ¢l caso de autos, ha transcurrido el plazo

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE: e~

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instanci
deducida contra la marca TEST PLEX, clase 05, Acta N° }B‘i '
ARTICANABA AYALA. o

de la oposicidn N® 1885140,
0, solicitada por RICHAR

!

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. --mmfigea Ll

Directora

Direccidm de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA UNI-T Y ETIQUETA, CLASE 35, OPOSICION N° 24100372,
INTERPUESTA SALEM MOHAMAD ISMAIL.

Asuncidn, 0 7 SEP 2076
VISTO:

El expediente de oposicidn contra la marca UNI-T'Y ETIQUETA, clase 35, oposicién N°
24100372, interpuesta SALEM MOHAMAD ISMAIL e

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia dg_}}dﬁﬁé:’ﬁiéﬂ\ N® 24100372,

deducida contra la marca UNI-T Y ETIQUETA, clase 35, )1/"&{'[7./‘\;?“'1985?]?, }qlicitadn por
\ \

ECOVILLE §.A.--------- A—— . 4

Articulo 2.- NDTTFfQUESE por cédula, -eeremeedeeen

|



GOBIERNO prp | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | mretzcroar

Resolucion D.A.M.L. n"_ﬂ_ﬁ_ U' 9 8 7

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA UNIT Y ETIQUETA, CLASE 09, OPOSICION N° 24100376
INTERPUESTA SALEM MOHAMAD ISMAIL.

¥

Asuncidn, 0 7 SEP MR

VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca UNI-T Y ETIQUETA, clase 09, oposicién N°
24100376, interpuesta SALEM MOHAMAD ISMAIL ---eeee- S —

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacion con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LI
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la

ECOVILLE S. A e

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR. LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA DIVIDOL, CLASE 05, OPOSICION N° 2441664, INTERPUESTA
DALLAS S.A.

Asuncién, ] 7 CFP 7R
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca DIVIDOL, clase 05, oposicion N° 2441664,
interpuesta DALLAS S A, e i i e i it e

CONSIDER ANDO:

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

Que, en relacion con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE: = o

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instapéia de Ta oposicién N"\Q-Hlﬁéfir,

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula. —reoorcfoeer- ! (DN AU . WSy
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION

A LA MARCA DIVIDOL, CLASE 05, OPOSICION N° 2443168, INTERPUESTA
QUIMFA S.A.

Asuncién, 0 7 SEP 78
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca DIVIDOL, clase 05, oposicién N* 2443168,
interpuesta QUIMEA 8 A o

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacién con el informe del Actuario, en ¢l caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia,------—sw-cmermmemeeeeme.c

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
A4 de la uposi iWon N° 2443168,
N 2407338, splicitada por

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la I
deducida contra la marca DIVIDOL, clase l}iﬁc
LABORATORIOS BIOVAL S.A. -

L1

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. - / {\/



GOBRIERNO per | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | Nreierroad

Resolucién D.A.M.L. n"_ﬂ_D 0 g q 0

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA TJ TE & JOTA JEANS DELUXE Y ETIQUETA, CLASE 25,
OPOSICION N° 1849155, INTERPUESTA POR DIANA VERONICA CHAMORRO
LAFARJA.

Asuncion, ) § SEP 208
VISTO:
El expediente de oposicién contra la marea T] TE & JOTA JEANS DELUXE Y

ETIQUETA, clase 25, oposicion N° 1849155, interpuesta DIANA VERONICA
CHAMORRO LAFARJA. e i e S

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacion con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----ssesessssemssscaesciancncrirmsrsreeee
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE: i

. \
Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la InStancia de ]ﬂxtﬂpﬂiifi&I\N“ 1849155,

deducida contra la marca T] TE & JOTA JEANS DELUXE ETIQU. =TA, clasg 25, Acra N°
1836614, solicitada por T] TE & JOTA JEANS DEL

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula.

=
(57 £A AR

AR

\% 7 ABGSJADIVI ALVARENGA SUAREZ
\” Directora

-i*ffi}iuann )
Direccion de Asuntos Marearios Lirigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA TOPIRAX, CLASE 05, OPOSICION N° 1925597, INTERPUESTA
POR SCAVONE HERMANOS S.A.-

Asuncion, 0 g oFp gpe
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marea TOPIR AX, clase 05, oposicién N° 1925597,
interpuesta SCAVONE HERMANOS 8. A oo

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha rranscurrido el plazo

establecidoen la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.-----=sememeoeeremrm e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de _!Afnfﬁgsim N® 1925597,

Direccién de Wsuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA TJ] DAVID GARCIA Y ETIQUETA, CLASE 25, OPOSICION N°
1894103, INTERPUESTA POR DIANA VERONICA CHAMORRO LAFARJA. -

Asuncidn, ﬂ

L
I_I"|

P 20%6
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca T] DAVID GARCIA Y ETIQUETA, clase
25, oposicion N° 1894103, interpuesta DIANA VERONICA CHAMORRO LAFARJA ----erve-

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.--—s-seeeosermeccememmneeaee e -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS ]..IT]GI_USUS
RESUELVE: B

Articulo 1.- DECLARAR operada la n:adur:idad de la Instancid
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR DROGUERIA INTI S.A. Y BASF CORPORATION
CONTRA SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA INTIDRAL, CLASE 05.

Asuncidn,

08 SEP 2m98
VISTO:

El expediente caratulado: DROGUERIA INTI S.A. y BASF CORPORATION contra
SCAVONE HNOS §.A. sobre oposicion al registro de la marca INTIDRAL, clase 05, y,-----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca INTIDRAL,
solicitada para la clase 05, en base al registro de marca INTI, en la clase 05, y INTEGRAL, en la

clase 05 por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles .-

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

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

velando siempre por el interés general. i - -

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

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

e

=

" Articulo 1 "X El r:gistm“
l:xclusrm

una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
r ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
confra qufen lesione sus derechbs. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

ro sig quc pueda inducir diecta o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicias
- uﬂlqmri m\a :Lm:ﬂ ﬁgﬁmn. siempre que tengan relacidn entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SiGNOS, ~emeeneens

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimire v la
npu:iicién; ¥ determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el rcgistru de una

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

Que, con respecto a la primera oposicién fundada en la marca registrada INTI frente a la

solicitud INTIDRAL, corresponde sefialar que ambas denominaciones se encuentran
comprendidas en la Clase 05, por lo que el anilisis de confundibilidad debe centrarse
principalmente en la configuracién de las expresiones enfrentadas, atendiendo a la impresién
general que producen en el consumidor. En tal sentido, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y
de conjunto de ambas denominaciones, ponderando sus elementos coincidentes y aquellos que

permiten diferenciarlas, a fin de determinar si las semejanzas existentes revisten entidad suficiente

para generar riesgo de confusion o asociacion empresarial.---------errrcrcananes “ae
/ !

) N\

~7 ™, Que, en cuanto'al aspecto crmgr:‘-ﬁcﬂ ¥ visual, si bien INTI e INTIDRAL comparten la
cuencia inicial INTI.,_: presentan una configuracién general diferenciada. En efecto, INTI
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constituye una denominacion breve, mientras que INTIDRAL posee una extension
considerablemente mayor, incorporando las letras DRAL luego del elemento comiin. Asimismo,
las terminaciones TT y DRAL presentan una conformacién grifica diferente, circunstancia que

contribuye a otorgar a cada denominacién una individualidad propia al ser apreciadas en su

conjunto.

INTI

(oponente)

INTIDRAL

(solicitante)

Que, desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones coinciden en su
comienzo, la pronunciacién integral de cada una genera una sonoridad claramente diferenciada.
INTI presenta una estructura breve y concluye con la sflaba TI, mientras que INTIDRAL
incorpora las silabas DRAL, dando lugar a una expresion mds extensa y a una cadencia final
distinta. Por ello, la coincidencia existente en el segmento inicial no resulta suficiente para

ejanza auditiva capaz de inducir al consumidor a percibir ambas expresiones
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¢

composiciones marcarias y a su cardcter evocativo, En consecuencia, dicho elemento no puede ser
considerado aisladamente para determinar la existencia de confundibilidad, debiendo valorarse
especialmente los restantes componentes que integran cada denominacién y la impresion que

producen en su totalidad. S OO ——

Que, en este sentido, el consumidor medio percibird las denominaciones de manera
sucesiva y en su integridad, por lo que las diferencias existentes en cuanto a su extensidn,
estructura silibica y terminacion adquieren particular relevancia. Asi, mientras INTI presenta
una expresion corta, de terminacién definida, INTIDRAL incorpora una estructura mis
prolongada y una sonoridad final diferente, circunstancias que permiten su diferenciacién aun

cuando ambas comparten un segmento inicial.-———eoeee e

Que, ¢n segundo lugar, respecto de la oposicidn fundada en la marca registrada

INTEGRAL frente a la solicitud INTIDR AL, corresponde sefialar que ambas denominaciones

presentan una composicidn parcialmente coincidente, circunstancia que hace necesario valorar

los elementos que las diferencian y la impresién general que producen al ser apreciadas en su
conjunto. En tal sentido, corresponde determinar si las semejanzas existentes poseen entidad

suficiente para generar un riesgo de confusién o asociacién empresarial, - —-remromronenee

Que, en cuanto al aspecto ortogrifico y visual, INTEGRAL e INTIDRAL presentan
una configuracion general diferenciada, aun cuando ambas denominaciones incorporan la
secuencia inicial INT. En efecto, INTEGRAL constituye una expresién de mayor extensidn,
ada par la secuencia INTEGRAL, mientras que INTIDR AL presenta una estructura

confo
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que contribuye a otorgar a cada denominacion una individualidad propia al ser apreciadas en su

conjunto.

INTEGRAL

(oponente)

INTIDRAL

(solicitante)

Que, desde el punto de vista fonético, las diferencias resultan igualmente percepribles,
puesto que INTEGRAL presenta una pronunciacién mds prolongada, con una estructura
silibica diferenciada, mientras que INTIDRAL posee una sonoridad y cadencia propias
derivadas de su particular conformacién. En tal sentido, las diferencias existentes en la
composicién y pronunciacion de ambas expresiones determinan que no presenten una semejanza

auditiva suficiente para inducir a confusién, ya que sus respectivas estructuras modifican de

manera apreciable la percepeién fonética de conjunto. N -

Que, ¢n este sentido, aun cuando pueda existir cierta coincidencia parcial entre las

d-:n-::-mmaguues debido a la presencia de la secuencia INT, las denominaciones INTEGRAL ¢
INTI

perpitir su individualizacién por parte del consumidor. La mera coincidencia en un segmento
= \

prts tan diferencias suficientes en su estructura, extensidn y sonoridad para

Pigina 5 de 8



GOBIERNO pyp | MIRECCION N I.u:m NATL
] DE PROPIEDAD
7 PARAGUAY | iNteiecTuAL

Resolucién D.AM.L n. ° E\j U U E:i‘ 9 3

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR DROGUERIA INTI S.A. Y BASF CORPORATION
CONTRA SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA INTIDRAL, CLASE 05.

inicial no resulta determinante cuando los restantes elementos de las expresiones generan una

impresidn global diferenciada.

Que, en consecuencia, las diferencias apreciadas entre INTIDRAL ¢ INTEGRAL
permiten concluir que ambas denominaciones poseen aptitud diferenciadora suficiente, de modo
que la coincidencia parcial existente no resulta idénea para generar un riesgo concreto de

confusién o asociacién en el mercado. U US———— -

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el critetio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehension espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacidn de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas. LRt -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusiin de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
toralidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
URFIAS MArcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
difevencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dlase
05, dopde el W de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos, y por lo

itarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos

e e

=
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Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a s vision en confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
lugar preferente el que propugna wuna 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 rotalmente
distinguible de la marca de los oponentes, 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 y

originalidad. - - _—

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

Que, esta Direccién considera que la marea solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico 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® 361/26 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer Iugar 1 la oposicion deducida por mrn:sp-ond:r asi en

derecho.--e-eeeeev o— o

\ Por tanto,

——

I\ ™, b
. DrIr?TmandeNmm - Fundafncnm de Derecho de Marcas — Pag 199,
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LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a la acciones deducidas
por DROGUERIA INTI S.A. y BASF CORPORATION contra SCAVONE HNOS
S.A. sobre oposicidn al registro de la marca INTIDRAL, clase 05, Expediente n°
2490578 solicitada por SCAVONE HNOS S.A. et
e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de fa solicitud de egistro de la
marca INTIDRAL, clase 05, Expediente n® 2490578 /spli frada por SCAVE}\E HNOS
S.A. -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -

Pigina8de 8



GOBIERNO bEL FJ-IEI{FI(I{).N NACIONAL
PARAGUAY | iNrrecruar

Resolucién DAMLn." ) ) () 894

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA LA POPULAR S.A. CONTRA
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ESPUMAX DETERGENTE INDUSTRIAL Y ETIQUETA, CLASE 03,---------

Asuncidn,

0§ SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA LA POPULAR S.A. contra COOPERATIVA
CHORTITZER LTDA. sobre oposicidn al registro de la marca ESPUMAX DETERGENTE
INDUSTRIAL Y ETIQUETA, clase 03, y,rrwrrorrrermmrrreeeeee

CONSIDERANDO:;

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca ESPUMAX
DETERGENTE INDUSTRIAL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base al registro de
marca ESPUMIL, en la clase 03, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas

sor o no confundibles. -

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

velando siempre por el interés general. —m i

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

P

: Miz{ﬁ“ El r:gisxfhp de una marea heche de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclisy
'Ern qulen lesione sus derdchos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

otro SIE!‘II.'I qﬂl: pueda i

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

ticir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los praductos o servicios

ren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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. ~onenees -

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

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna ESPUMAX DETERGENTE INDUSTRIAL Y
ETIQUETA (solicitada) y ESPUMIL (oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de
conjunto, atendiendo a la impresién general que producen ambas composiciones, sin efectuar
desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, el andlisis de confundibilidad exige
valorar las marcas en su integridad, ponderando las semejanzas y diferencias que surgen de su
estructura general. Bajo este criterio, si bien puede advertirse como punto de contacto la
presencia de la secuencia ESPUM, dicho elemento no puede ser considerado de manera aislada,
sino en relacién con la rotalidad de las composiciones, cuya configuracion permite advertir una

fisonomia diferenciada-mmeseessmesses e e et et en

s

PUMIL presentan una conformacidn diferenciable. La marea solicitada se

por la denominacién ESPUMAX, acompafiada de la expresién
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DETERGENTE INDUSTRIAL y elementos grificos, mientras que la marca oponente se
encuentra constituida por la denominacién ESPUMIL. Si bien ambas composiciones comparten
la secuencia inicial ESPUM, se observan diferencias en sus terminaciones, AX en la solicitada e IL
en la oponente, asi como en la extensién y estructura general de las respectivas composiciones.
Asimismo, la expresion DETERGENTE INDUSTRIAL, aun cuando posee caricrer descriptivo
respecto de los productos que identifica, forma parte de la composicién global de la marca
solicitada y contribuye a diferenciar su presentacion frente a la oponente. En consecuencia, desde

este plano, las diferencias sefialadas permiten distinguir visualmente ambas marcas, consideradas

en su integridad.-

Que, en cuanto al aspecto fonético, ESPUMAX y ESPUMIL presentan una sonoridad
diferente, principalmente determinada por la distinta terminacién de cada denominacién. La
marca solicitada concluye con el sonido correspondiente a AX, mientras que la oponente finaliza
en IL, generindose una cadencia y una percepcién auditiva propias en cada caso. Asimismo, la
presencia de la expresion DETERGENTE INDUSTRIAL dentro de la composicidn solicitada
amplia su estructura verbal y acentda la diferencia en la percepcién global de ambas marcas. En
consecuencia, desde el plano fonético, las respectivas pronunciaciones no producen una
impresion auditiva coincidente que pueda inducir al piblico consumidor a establecer una

vinculacién entre ellas. i R R s s

Que, desde una perspectiva conceptual, la coincidencia parcial derivada de la raiz ESPUM

3, concepto que guarda relacion con la naturaleza y finalidad de determinados productos
I¢z4, por-to.que su presencia dentro de una composicién marcaria no puede ser valorada

conferir, por si sola, un grado de exclusividad que abarque cualquier
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denominacién que lo incorpore. En este sentido, corresponde atender especialmente a los
restantes elementos que integran cada marea, puesto que son estos los que permiten determinar
la impresién conceprual que finalmente recibe el consumidor. Asi, mientras ESPUMAX
DETERGENTE INDUSTRIAL Y ETIQUETA presenta una composicién en la que la
denominacién ESPUMAX se encuentra acompaiada de una expresién descriptiva y elementos
grificos propios, ESPUMIL se estructura exclusivamente en torno a esta tltima denominacién,

generdndose una configuracion conceptual de conjunto que no resulta coincidente,--—-----—w -

Que, en consecuencia, ponderadas las marcas en su integridad y atendiendo a las
diferencias que presentan en su configuracién grifica, ortogrifica y fonética, se considera que las
coincidencias advertidas no revisten entidad suficiente para generar en el consumidor una
percepcidn de identidad o vinculacion entre ambas. La distinta extensién de las composiciones, la
terminacién diferenciada de las denominaciones ESPUMAX y ESPUMIL y la particular
estructura que presenta cada una permiten establecer una separacién apreciable entre las marcas,
de modo que el piblico consumidor, aun encontrindose frente 2 productos de naturaleza

relacionada, podri reconocerlas como provenientes de origenes empresariales distintos, —-------—-- =

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

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

entre las mismas.
-_’,-"' ™ \‘\
Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusiin de marcas debe analizarse en funcion del

eneral que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la

?ﬂ'ﬁﬁ, n detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
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varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grficas, fonéticas o conceptuales.” Esta capacidad resulta especialmente relevante en el
presente caso, en atencion a la presencia de la raiz ESPUM en las marcas enfrentadas, vinculada
con productos de limpieza, por lo gue la mera coincidencia en dicho elemento no debe conducir, parsi
sola, a impedir el registro de una nueva marca cuando la composicion de conjunto presenta

elementas suficientes para difevenciarla de la marca previamente registrada. -

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente regueridas por el Tribunal supremo es gue las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en conjunto”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “acupa wn
lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y _gmﬁm,? S

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 ¥ que redine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. - i

Que, la marca solicitada reine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distint,i.l‘i,’iil}_fmi{spfcialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 146/26 emitido porla

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INDUSTRIA LA POPULAR §S.A. contra COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
sobre oposicidn al registro de la marca ESPUMAX DETERGENTE INDUSTRIAL Y
ETIQUETA, clase 03, Expediente n® 2490406 solicitada ];:- CD{jPEB.ﬁTT‘Jﬂ

CHORTITZER TTTIA . —ocecmseosswmmmnnmmssumonsias =i
Articulo 2.- DISPONER. la prosecucion de trimit e 14 solicitud de registro ge la
marca ESPUMAX DETERGENTE INDUST E Q—_UE I'A, elase |03,
Expediente n® 2490406 solicitada por COOPERATIVA CHORTITZER LFDA. -
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
P
[ z
el Directora
W Direccidn’ de Asuntos Marcarios Litigiosos
h N4
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA LA POPULAR S.A. CONTRA
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ESPUMAX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asuncién, ] § SEP 006
VISTO:
El expediente caratulado: INDUSTRIA LA POPULAR §.A. contra COOPER ATIVA

CHORTITZER LTDA. sobre oposicién al registro de la marca ESPUMAX Y ETIQUETA,
clase 05, v, e A e L L A s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ESPUMAX Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base al registro de marca ESPUMIL, en la clase 05,

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

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, —eeeeees - -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para dis:inguir prudu::tc-s o servicios, Sin :mbargc-, 5 encuentran rcguladas en la pmpia

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

o

' Articulo 15°.- El registro. de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular el derecho al uso
g ey
cxclusi e la misma v 2 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
4 Yag E ] q P

€ontra uien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

otro figno qL}c pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
J

ren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIENOS, —ecveamnne

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

anilisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién. -

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - . -

Que, entre las marcas en pugna ESPUMAX Y ETIQUETA (solicitada) y ESPUMIL
(oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresidn
general que producen ambas denominaciones, sin efectuar desmembraciones artificiales de sus
elementos. En tal sentido, el andlisis de confundibilidad exige valorar las marcas en su integridad,
ponderando las semejanzas y diferencias que surgen de su estructura general. Bajo este criterio, si
bien puede advertirse como punto de contacto la presencia de la secuencia ESPUM, dicho
elemento no puede ser considerado de manera aislada, sino en relacién con la toralidad de las

s, cuya configuracion permite advertir diferencias susceptibles de ser apreciadas

iable. Si bien ambas denominaciones comparten la secuencia inicial

servary diferencias en sus terminaciones, AX en la solicitada ¢ IL en la oponente, asf

o,
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como en la disposicién y sucesion de las letras que integran cada vocablo, Fstas variaciones
determinan una fisonomia visual propia para cada denominacién, particularmente por la distinta
conformacidén de sus segmentos finales, que permiten distinguirlas en su apreciacién sucesiva, En

consecuencia, desde este plano, las diferencias sefialadas resultan suficientes para individualizar

ambas marcas. -

Que, en cuanto al aspecto fonético, ESPUMAX y ESPUMIL presentan una sonoridad
diferente, principalmente determinada por la distinta terminacién de cada denominacién. La
solicitada concluye con el sonido correspondiente a AX, mientras que la oponente finaliza en IL,
generdndose una cadencia y una percepcién auditiva propias en cada caso. Si bien existe
coincidencia en el tramo inicial, la distinta culminacién sonora modifica la impresidn auditiva de
cada denominacidn, evitando que ambas sean percibidas como una misma expresion. Por ello,

desde el plano fonérico, las respectivas pronunciaciones presentan diferencias suficientes para

permitir su distincién por parte del piblico consumidor. -

Que, desde una perspectiva conceprual, la coincidencia parcial derivada de la raiz ESPUM
no resulta suficiente para establecer una asociacién conceptual relevante entre las marcas
enfrentadas. En efecto, dicho componente constituye una referencia evocativa vinculada con la
espuma, concepto relacionado con determinados productos de limpieza, por lo que su presencia
dentro de una denominacién marcaria no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por si
sola, un grado de exclusividad que abarque cualquier denominacién que lo incorpore. En este

sentido, corresponde atender especialmente a los restantes elementos que integran cada marca,

e son'-t&l:qs los que permiten determinar la impresidn conceptual que finalmente recibe
¢l coffsumidor. Asi) ESPUMAX y ESPUMIL, aun compartiendo la raiz ESPUM, presentan
Jerminaciones diferenl'ﬁes que les otorgan una configuracién propia, sin que pueda establecerse

r
J
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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entre ambas una coincidencia conceptual de entidad suficiente para generar una asociacidn

respecto de un mismo origen empresarial. e

Que, en consecuencia, ponderadas las marcas en su integridad y atendiendo a las
diferencias que presentan en su configuracin grifica, ortogrifica y fonética, se considera que las
coincidencias advertidas no revisten entidad suficiente para generar en el consumidor una
percepcidn de identidad o vinculacién entre ambas. La distinta extension de las composiciones, la
terminacién diferenciada de las denominaciones ESPUMAX y ESPUMIL y la particular
estructura que presenta cada una permiten establecer una separacién apreciable entre las marcas,
de modo que el piblico consumidor, aun encontrindose frente a productos de naturaleza

relacionada, podrd reconocerlas como provenientes de origenes empresariales distintos, ------------

Que, al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién 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, ---seees - e A -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion prodsce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para gemerar confusion. El consumidor tiene la
capacidad dedisciiminar entre signos que, aun compartiendo una rasz comsin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales.” Esta capacidad resulta especialmente relevante en el
sehite caso, en .ﬂmr\l'?'u a la presencia de la raiz ESPUM en las marcas enfrentadas, vinculada
ctos de limpi

-

, por lo que la mera coincidencia en dicho elemento no debe conducir, por si
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sola, a impedir el registro de una nweva marca cuando la composicion de conjunto presenta

elementos suficientes para diferenciarla de la marea previamente registrada,

Que, asi también el Dr. Fernindez Nowvoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa un
lugar prefevente el que propugna wna visidn de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

clementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad foncética y grdfica.” -

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. - -- - - .. -

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

de una marca.— - e R B S T

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, secuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 143/26 emitido por la
jefatura dr. egunda Sala 1\{0 hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derec /J/ ......

: m-:nl,ls de Derecho de Marcas — Pag 199,
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INDUSTRIA LA POPULAR S.A. contra COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
sobre oposicidn al registro de la marca ESPUMAX Y ETIQUETA, clase 05, Expediente

n® 2490414 solicitada por COOPERATIVA CHORTITZER LTDA - g it

hy

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la-gélicitud de registro de la
marca ESPUMAX Y ETIQUETA, clase 05, laxfi.:f?rﬁe 7° ?ﬁ.{mn solicitada por
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. = eeeeaee

. ( 7
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / / //” el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA LA POPULAR S.A. CONTRA
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ESPUMAX DETERGENTE INDUSTRIAL Y ETIQUETA, CLASE 01.---—--—-

Asuncion, HB SEP ?[]'EE
VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA LA POPULAR S.A. contra COOPER ATIVA
CHORTITZER LTDA. sobre oposicién al registro de la marca ESPUMAX DETERGENTE
INDUSTRIAL Y ETIQUETA, clase 01, y, -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca ESPUMAX
DETERGENTE INDUSTRIAL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 01, en base al registro de
marca ESPUMIL, en la clase 03, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas

son o no confundibles. = -

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la 1:}" a esta dependencia administrariva, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. - -

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

T,

%
15°.- El reéis:m de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
o de la misma y\a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ontt, q;li:n lesione sus|derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

‘quepueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
i que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
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, entre las marcas en pugna ESPUMAX DETERGENTE INDUSTRIAL Y
ETIQUETA (solicitada) y ESPUMIL (oponente), corresponde efectuar ¢l cotejo sucesivo y de
conjunto, atendiendo a la impresién general que producen ambas composiciones, sin efectuar
desmembraciones artificiales de sus clementos. En tal sentido, el andlisis de confundibilidad exige
valorar las marcas en su integridad, ponderando las semejanzas y diferencias que surgen de su
estructura general, Bajo este criterio, si bien puede advertirse como punto de contacto la
presencia de la secuencia ESPUM, dicho elemento no puede ser considerado de manera aislada,

sino en relacion con la totalidad de las composiciones, cuya configuracion permite advertir una

fisonomia diferenciada. e e

Y
Que, desde el aspecto  grifico y ortogrifico, ESPUMAX DETERGENTE
DUSTRIAL y ESPUMIL presentan una conformacion diferenciable. La marca solicitada se

ncuen

integra por la denominacion ESPUMAX, acompanada de la expresion
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DETERGENTE INDUSTRIAL y elementos grificos, mientras que la marca oponente se
encuentra constituida por la denominacién ESPUMIL. Si bien ambas compasiciones comparten
la secuencia inicial ESPUM, se observan diferencias en sus terminaciones, AX en la solicitada e [L
en la oponente, asi como en la extensién y estructura general de las respectivas composiciones.
Asimismo, la expresion DETERGENTE INDUSTRIAL, aun cuando posee cardcrer descriptivo
respecto de los productos que identifica, forma parte de la composicién global de la marca
solicitada y contribuye a diferenciar su presentacidn frente a la oponente. En consecuencia, desde

este plano, las diferencias sefialadas permiten distinguir visualmente ambas marcas, consideradas

en su integridad.

Que, en cuanto al aspecto fonético, ESPUMAX y ESPUMIL presentan una sonoridad
diferente, principalmente determinada por la distinta terminacién de cada denominacién, La
marca solicitada concluye con el sonido correspondiente 2 AX, mientras que la oponente finaliza
en IL, generindose una cadencia y una percepcién auditiva propias en cada caso. Asimismo, la
presencia de la expresion DETERGENTE INDUSTRIAL dentro de la composicién solicitada
amplia su estructura verbal y acentia la diferencia en la percepcién global de ambas mareas. En
consecuencia, desde el plano fonético, las respectivas pronunciaciones no producen una
impresién auditiva coincidente que pueda inducir al piblico consumidor a establecer una

vinculacién entre ellas.

Que, desde una perspectiva conceprual, la coincidencia parcial derivada de la raiz ESPUM

no resultasuficiente para establecer una asociacion conceprual relevante entre las marcas

|III

)
I
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denominacién que lo incorpore. En este sentido, corresponde atender especialmente a los
restantes elementos que integran cada marca, puesto que son estos los que permiten determinar
la impresion conceprual que finalmente recibe el consumidor, Asi, mientras ESPUMAX
DETERGENTE INDUSTRIAL Y ETIQUETA presenta una composicién en la que la
denominacién ESPUMAX se encuentra acompafiada de una expresion descriptiva y elementos
grificos propios, ESPUMIL se estructura exclusivamente en torno a esta tiltima denominacién,
generdndose una configuracién conceptual de conjunto que no resulta coincidente. Asimismo, el
destino especifico de los productos identificados por la marea solicitada, vinculados con procesos

de fabricacién, aporta un elemento adicional de diferenciacién respecto de la percepcién que

produce la marca oponente,

Que, en consecuencia, ponderadas las marcas en su integridad vy atendiendo a las
diferencias que presentan en su configuracion grifica, ortogrifica y fonética, se considera que las
coincidencias advertidas no revisten entidad suficiente para generar en el consumidor una
percepcion de identidad o vinculacién entre ambas. La distinta extensién de las composiciones, la
terminacion diferenciada de las denominaciones ESPUMAX y ESPUMIL y la particular
estructura que presenta cada una permiten establecer una separacién apreciable entre las marcas,
de modo que ¢l piblico consumidor, aun encontrindose frente a productos de naturaleza

relacionada, podri reconocerlas como provenientes de origenes empresariales distintos, -—--—--e--sms

Que. al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momen

de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
%,
impacto que se obtiene de una aprehensién espontdnea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las

),p'érc de una sensacién \de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia
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Que, Jorge Otamendi sefiala que: *La confusiin de marcas debe analizarse en funcion del
impacto geneval gue la denominacion produce en el consumidor medio. Fx crucial considerar la
toralidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
UAFIdS marcas ne som, en principio, suficientes para generar confusion. El conswmidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foncticas o conceptuales.” Esta capacidad resulta especialmente relevante en el
presente caso, en atencion a la presencia de la raiz ESPUM en las marcas enfrentadas, vinculada
con productos de limpieza, por lo que la mera coincidencia en dicho elemento no debe conducir, por si
sola, a impedir el registro de una nueva marca cuando la composicion de conjunto presenta
elementos suficientes para diferenciaria de la marca previamente registrada. -

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

originalidad. ---:;-‘,f’ < s e
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COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ESPUMAX DETERGENTE INDUSTRIAL Y ETIQUETA, CLASE 01,

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

de una marca. . =

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 144/26 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

INDUSTRIA LA POPULAR 5.A. contra COOPERATIVA CHORTITZER. LTDA.

sobre oposicién al registro de la marca ESPUMAX DETERGENTE INDUSTRIAL Y

ETIQUETA, clase 01, Expediente n® 2490405 solicitada por COOPERATIVA
: ¥ — ; ey

NER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
ETERGENTE INDUSTRIAL Y ETIQUETA, clase 01,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA LA POPULAR .SA. CONTRA

COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. SOBRE OPOSICION ‘REGISTRO'DE LA
MARCA ESPUMAX DETERGENTE INDUSTRIAL YETI &,CLASE 01.--4--—--
/) |

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

ectora
\ Direccién de unms Marcarios Litigiosos
\\\_-‘_ .-_f.-' 1

——
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SF HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA LA POPULAR S.A. CONTRA
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ESPUMAX DETERGENTE HOGAR Y ETIQUETA, CLASE 03, —---—c-eeeeeeee

Asuncién, [ § CFP 2076
VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA LA POPULAR S.A. contra COOPERATIVA
CHORTITZER LTDA. sobre oposicién al registro de la marca ESPUMAX DETERGENTE
HOGAR Y ETIQUETA, clase 03, y,---rreererrmremeremsenas aus

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ESPUMAX
DETERGENTE HOGAR Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base al registro de marca
ESPUMIL, en la clase 03, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

D10 CORMTIITINCS: somrmtroresswmaononrs s ineioimniimasisn i i i 3z

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 interéds general. - s i -

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

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

cta o indirectamente 1 confusion o asocizcién entre los praductos o servicios
rern, siempre que tengan relacién entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna ESPUMAX DETERGENTE HOGAR Y ETIQUETA
(solicitada) y ESPUMIL (oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo v de conjunto,
atendiendo a la impresidn general que producen ambas composiciones, sin efectuar
desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, el anilisis de confundibilidad exige
valorar las marcas en su integridad, ponderando las semejanzas y diferencias que surgen de su
estructura general. Bajo este criterio, si bien puede advertirse como punto de contacto la
presencia de la secuencia ESPUM, dicho elemento no puede ser considerado de manera aislada,

sino en relacion con la roralidad de las composiciones, cuya configuracion permite advertir una

F NI PN, e e e e e S i i "
P

Que, desde ehaspecto grifico y ortogrifico, ESPUMAX DETERGENTE HOGAR vy
SPYTMIL presentan

a conformacién diferenciable. La marca solicitada se encuentra integrada
enominacion ESPUMAX, acompaiiada de la expresion DETERGENTE HOGAR y
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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elementos grificos, mientras que la marca oponente se encuentra constituida por la
denominacion ESPUMIL. Si bien ambas composiciones comparten la secuencia inicial ESPUM,
se observan diferencias en sus terminaciones, AX en la solicitada ¢ IL en la oponente, asi como en
la extensién y estructura general de las respectivas composiciones. Asimismo, la expresion
DETERGENTE HOGAR, aun cuando posee caricter descriptivo respecto de los productos que
identifica, forma parte de la composicién global de la marca solicitada. En consecuencia, desde
este plano, las diferencias sefialadas permiten distinguir visualmente ambas marcas, consideradas

en su integridad. - = - — S

Que, en cuanto al aspecto fonético, ESPUMAX y ESPUMIL presentan una sonoridad
diferente, principalmente determinada por la distinta terminacién de cada denominacién, La
marca solicitada concluye con ¢l sonido correspondiente a AX, mientras que la oponente finaliza
en IL, generdndose una cadencia y una percepcién auditiva propias en cada caso. Asimismo, la
presencia de la expresion DETERGENTE HOGAR. dentro de la compoasicién solicitada amplia
su estructura verbal y acentda la diferencia en la percepcién global de ambas marcas. En
consecuencia, desde el plano fonético, las respectivas pronunciaciones no producen una

impresion auditiva coincidente que pueda inducir al publico consumidor a establecer una

vinculacidn entre ellas. -

Que, desde una perspectiva conceptual, la coincidencia parcial derivada de la rafz ESPUM
no resulta suficiente para establecer una asociacién conceptual relevante entre las marcas

enfrentadas, cto, dicho componente constituye una referencia evocativa vinculada con la

espuma, goncepto que guarda relacion con la naturaleza y finalidad de determinados productos

de limglieza, por lo que su ‘presencia dentro de una composicién marcaria no puede ser valorada
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restantes elementos que integran cada marca, puesto que son estos los que permiten determinar
la impresién conceptual que finalmente recibe el consumidor. Asi, mientras ESPUMAX
DETERGENTE HOGAR Y ETIQUETA presenta una composicién en la que la denominacién
ESPUMAX se encuentra acompafiada de una expresion descriptiva y elementos grificos propios,
ESPUMIL se estructura exclusivamente en torno a esta tltima denominacién, generindose una

configuracién conceptual de conjunto que no resulta coincidente,

Que, en consecuencia, ponderadas las marcas en su integridad y atendiendo a las
diferencias que presentan en su configuracién grifica, ortogrdfica y fonética, se considera que las
coincidencias advertidas no revisten entidad suficiente para generar en ¢l consumidor una
percepeion de identidad o vinculacién entre ambas. La distinta extensién de las composiciones, la
terminacion diferenciada de las denominaciones ESPUMAX y ESPUMIL y la particular
estructura que presenta cada una permiten establecer una separacion apreciable entre las marcas,
de modo que ¢l publico consumidor, aun encontrindose frente a productos de naturaleza

relacionada, podri reconocerlas como provenientes de origenes empresariales distintas. -

Que, al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehension espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas. - S
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA LA POPULAR S.A. CONTRA
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capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo wna raiz comuin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foneticas o conceptuales.” Fsta eapacidad resulta especialmente relevante en el
presente caso, en atencion a la presencia de la raiz ESPUM en las marcas enfrentadas, vineulada
aon productos de limpieza, por lo que la mera coincidencia en dicho elemento no debe conducir, por s

sola, a impedir el registro de una nueva marca cuando la composicion de conjunto presenta

elementos suficientes para diferenciarla de la marca previamente registrada.

Que, asf también el Dr. Ferndndez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa un
lugar preferente el que propugna wna visidn de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grdfica” -

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 y
originalidad. o

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

de una marca. = . 2,

Quey esta Direccién copsidera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin

crear riesg de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

ntgs 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® 145/26 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derechao.- - e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por
INDUSTRIA LA POPULAR S.A. contra COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
sobre oposicién al registro de la marca ESPUMAX DETERGENTE HOGAR Y
ETIQUETA, clase 03, Expediente n® 2490410 solicitada por COOPERATIVA
CHORTITZER LTDA. e e e ~

solicitud de rr:.. istro de la
Ayglase 03, Expédiente n°

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de
marca ESPUMAX DETERGENTE HOGAR Y ETI
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA TJ] DAVID GARCIA Y ETIQUETA, CLASE 35, OPOSICION N°
1894101, INTERPUESTA POR DIANA VERONICA CHAMORRO LAFARJA. -

Asuncidn, []E' SEP ?[]EE

VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca T] DAVID GARCIA Y ETIQUETA, clase
25, oposicion N* 1894103, interpuesta DIANA VERONICA CHAMORRO LAFARJA <-eeeveeee

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacidn con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instan. '_ﬁe la oposicién N° 1894101,
deducida contra la marca T] DAVID GARCIA Y ETIQU ﬁ;a\lase 35 ﬂct% N° 1878597,

Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos



GOBIERNO pgr | PIRECCION NACIONAT
DE PROPIEDAD
PARAGUAY | inreiecroa

ResolucisnDAMLn.°_ [} f] () Q 99

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. CONTRA
LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRF OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DENTINOX, CLASE 05.

Asuncidn, S
09 SEP 20%
VISTO:
El  expediente caratulado: INTRADEVCO INDUSTRIAL SA. contra
LABORATORIOS GALENO §.A. sobre oposicidn al registro de la marca DENTINOX, clase
08, i : s S—

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DENTINOX,
solicitada para la clase 05, en base al registro de marca DENTO, en la clase 05, por lo que

corresponde a esta Direccidén determinar si las marcas son o no confundibles, «--—-c——ccereeeeee.

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

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

velando siempre por el interés general. R S S S

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

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

Z

* Articulg’ 15°- El registro, de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ttular el derecho al uso
de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ﬁa uien lesione sus dcru.hus Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigho q’1|u pueda inducir dirm.l.a o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios

Iﬂ]‘;El.lIFI.'l 5::? l?ﬂ ;:] guren, 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 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. CONTRA
LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DENTINOX, CLASE 05.-

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

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

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.------- - RR— 2

Que, entre las marcas en pugna DENTINOX (solicitada) y DENTO (oponente),
corresponde efectuar ¢l cotejo marcario y de conjunto, atendiendo a la impresién 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 DENT, 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 asociacion en el pablico consumidor, e

Que, asimismo, conforme surge del escrito de contestacién y de la verificacion efecruada

il - . " -
sistema ‘tgformdtico de la DINAPI, se advierre la coexistencia, entre otras, de las marcas
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DENTT y que han coexistido registralmente con diferentes titulares. Dichos antecedentes deben

ser ponderados conjuntamente con las demis particularidades de las marcas en conflicto, -

Que, al efectuar el cotejo marcario y de conjunto de las denominaciones, se advierte que
DENTINOX y DENTO coinciden en la secuencia inicial DENT. En este sentido, corresponde
destacar que dicha coincidencia parcial no puede ser valorada de manera aislada ni resultar
suficiente, por si sola, para determinar la confundibilidad entre las marcas, debiendo el anilisis
centrarse en los restantes componentes que integran cada denominacién. Asf, mientras la marca
solicitada se estructura como DENTINOX, incorporando el segmento INOX, la marca
oponente se encuentra constituida por DENTO, presentando ambas denominaciones desarrollos
diferentes a partir de la secuencia comiin. Por tanto, la coincidencia parcial existente debe ser

apreciada en funcién de la impresién que producen las marcas consideradas en su totalidad.-----

Que, al restar el segmento DENT, se constata una divergencia visual y ortogrifica entre
los componentes restantes de las marcas en conflicto. En efecto, la marca solicitada se estructura
con la terminacién INOX, mientras que la marca oponente concluye en la vocal O. En el plano
visual, las palabras DENTINOX y DENTO presentan una extensién y configuracion grifica
sustancialmente diferentes, toda vez que la primera se encuentra conformada por ocho letras v la
segunda por cinco. Asimismo, la incorporacién de las letras INOX en la marca solicitada genera

una fisonomia ortogrifica diferenciada respecto de DENTO, permitiendo que el consumidor

medio perciba ambas denominaciones como composiciones marcarias distintas.

e
-

.,
Que, en’¢l plano fonético, la articulacién de ambos términos genera una ritmica,
cXtension y cadencig acustica diferenciadas. La denominacion solicitada DENTINOX presenta
rura fonética mds extensa, con una terminacién marcada en INOX, mientras que la

ponente DENTO posee una articulacién mds breve y concluye en la vocal O. Estas
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diferencias en la pronunciacién y en los sonidos finales resultan perceptibles para el consumidor
medio, contribuyendo a descartar la existencia de un riesgo de confusién auditiva entre ambas

denominaciones. - e o

Que, desde el aspecto conceprual, ambas denominaciones presentan como elemento
comtin la secuencia DENT, circunstancia que, por si sola, no resulta suficiente para generar una
asociacion conceptual entre las marcas, méxime considerando que dicho elemento posee una
fuerza distintiva debilitada y que las denominaciones presentan desarrollos diferentes. En efecto,
la incorporacién del segmento INOX en DENTINOX le confiere una configuracién propia
respecto de DENTO, cuya estructura denominativa es més breve ¥ presenta una terminacion
diferente. En consecuencia, apreciadas las marcas en su conjunto, no se advierte una coincidencia

conceptual de entidad suficiente para generar en el consumidor la impresion de que ambas

proceden de un mismo origen empresarial, .

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehension espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacte generiat-gue la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la

, sin detencrse en elementos atslados, ya que los prefijos o sufijos comunes a

h en principio, suficientes para generar confusion. Fl consomidor tiene la
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05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos, y por lo

tanto, no debe limitarse al registro de nwevas marcas por la mera cincidencia de estos

elementor,

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en conjunto”, y que... para la comparacién de dos mareas en conflicto “octpa 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 grdfica® -

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

articulo n® 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad, e

Que, la marea solicitada redine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como;

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

D R TR et i i e s

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

crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
; i . " _— . :

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

improcedengé, consecuenterhente, corresponde confirmar el Dictamen n® 348/26 emitido por la

N

dndez Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas — Pag 199,
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ACCION DEDUCIDA POR INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. CONTRA
LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DENTINOX, CLASE 05.

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. contra LABORATORIOS GALENO S.A.
sobre oposicién al registro de la marca DENTINOX, clase 05, Expediente n® 2494047
solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.,

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites,de la solicitud
marca DENTINOX, clase 05, Expediente n® 2494’?
GALENO S.A.

registro de la

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 PARTNERGROUP S.A. CONTRA R4 S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEDICAL ART Y ETIQUETA, CLASE
35.

Asuncién, [] O CFP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: PARTNERGROUP S.A. contra R4 S.A. sobre opaosicién al
registro de la marca MEDICAL ART Y ETIQUETA, clase 35, v,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca MEDICAL ART
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de marca MEDICAL PARTNER
BUENOS NEGOCIOS JUNTOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, en la clase 35, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones ororgadas 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.

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

15°-F registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ra quien lesione sys derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otfo signo que pueda inducir directa o indircctamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

| chalquieta sea | :h que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
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35.

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

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

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

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIZNOS. ~=-mremeen

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

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trémite y el signo invocado en la 0posicion. -

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo 2 la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anlisis 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,———----eeeeee e —

Que, entre las marcas en pugna MEDICAL ART Y ETIQUETA (solicitada) y
MEDICAL PARTNER BUENOS NEGOCIOS JUNTOS (SLOGAN) Y ETIQUETA
(oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresion
general que producen los signos y valorando integralmente los elementos denominativos y
figurativos que los conforman. En tal sentido, si bien ambas marcas incorporan la expresion
MEDICAL, dicha coincidencia deberi ser apreciada conjuntamente con los restantes elementos
que integran cada composicién, a fin de determinar si existe semejanza susceptible de generar

riesgo de confusidn o asociacién en el publico consumidor. -«

Que, asimismo, conforme surge de la contestacién presentada, la parte solicitante ha
sem]a){n la existencia de diversos registros vigentes que incorporan la expresion MEDICAL en
rtspas,l\nv:as denomm:muncs. entre ellos MEDICAL,en la clase 35, cuyo titular es AMERICA
Al rofﬂMEm{:AL jn Clases 10 y 35, cuyo titular es TOP MEDICAL S.A.; MEDICAL
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
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35.

FARMACEUTICA, en Clase 35, cuyo titular es INDUFAR C.IS.A; y MEDICAL
TELEMED, en Clases 10 y 35, cuyo titular es SUNSET S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS, entre otros. La existencia de dichos antecedentes permite advertir que en el
dmbito registral nacional coexisten diversas marcas que incorporan la expresion MEDICAL,
circunstancia que constituye un elemento de valoracién dentro del presente andlisis y que debe

ser ponderada conjuntamente con las demds particularidades de los signos en conflicto,-—---------

Que, en este sentido, la coexistencia de diversos registros que incorporan la expresion
MEDICAL permite considerar que dicho vocablo posee una fuerza distintiva limitada en
relacién con los productos y servicios vinculados al dmbito médico, por lo que su presencia
comun en las marcas enfrentadas no puede ser considerada, de manera aislada, como un elemento
determinante para establecer confundibilidad. En consecuencia, el anilisis debe concentrarse
especialmente en los demds componentes que individualizan a cada signo y en la impresién de

conjunto que estos producen.

Que, al efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto de las denominaciones, se advierte que la
expresion MEDICAL se encuentra presente en ambas marcas. Sin embargo, la marca solicitada se
encuentra constituida por la denominacién MEDICAL ART, mientras que la oponente
incorpora  las  expresiones MEDICAL PARTNER BUENOS NEGOCIOS JUNTOS
(SLOGAN). Por tanto, la estructura denominativa de cada signo resulta diferenciada,
particularmente por la presencia de los vocablos ART y PARTNER, asi como por la
incorporacion del slogan que forma parte de la composicién de la marca oponente, circunstancias
que deb et

‘ser apreciadas dentro de la impresién integral de los signos.

» desde el aspecro ortogrifico y visual, si bien ambas composiciones comparten la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PARTNERGROUP S.A. CONTRA R4 S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEDICAL ART Y ETIQUETA, CLASE
35. -

higurativo circular ubicado sobre la denominacién MEDICAL ART, mientras que la oponente se
encuentra conformada por un disefio en forma de dvalo, dentro del cual se disponen las
expresiones Medical y partner, incorporando debajo el texto Buenos negocios juntos. Asimismo,
las tipogratias, disposicion, proporcion y configuracién general de ambas etiquetas resultan

sustancialmente diferentes, generando una fisonomia visual propia en cada caso. v

Medical partner
MEDICAL ART Buenos negpcios pntos

%ﬁ

(marca solicitada) (marca oponente concedida)

Que, desde el aspecto fonético, la coincidencia en la pronunciacion de MEDICAL no
resulta suficiente para producir una semejanza determinante, toda vez que la secuencia sonora

continia"de mariera diferente en cada marca, mediante los términos ART y PARTNER,

respectivamente. A cllo se agrega que la marca oponente incorpora el elemento denominativo
:NOS\NEGOCIOS JUNTOS, circunstancia que amplia su estructura fonética y contribuye

iferencia;\la percepcipn auditiva del conjunto. -
. g

-

Pigina 4 de 7



_h‘\ GOBIERNOpgL | DIRECCION NACIONAT
(2 PRRAGURY | Bt

Resolucién D.AM.L n, ® ” a 1 D Q 0
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35.-

Que, asimismo, desde el aspecto conceptual, la expresion MEDICAL presenta un
significado directamente asociado al imbito médico, por lo que su coincidencia no resulta
suficiente para establecer una identidad conceptual entre las marcas. Por el contrario, MEDICAL
ART conforma una expresién cuyo segundo elemento aporta una dererminada significacidn al
conjunto, mientras que MEDICAL PARTNER BUENOS NEGOCIOS JUNTOS transmite
una idea vinculada a la asociacién o vinculacién comercial, particularmente a través de la

expresién que funciona como slogan. De esta manera, las construcciones concepruales de ambas

marcas resultan diferenciadas.

Que, al respecto, la doctrina mis destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas. =

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confiusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en e consumidor medio. Fr crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos agiados, ya que los elementos comunes a varias
marcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. Fl consumidor tiene la capacidad de
discriminar entre signos que, aun compartiendo wn clemento comin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales”. En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al
presente en ¥ cual las denominaciones MEDICAL ART y MEDICAL PARTNER
BUENOS NEGOCIQS JUNTOS (SLOGAN) comparten la expresién MEDICAL, pero

tan diferencias stificientes en su estructura denominativa, asi como en sus respectivas
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Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[recuentemente requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su visidn en confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética v grd’ﬁfa,: —_—

La conclusién juridica principal es que ambos signos NO son similares en grado de causar
confusién y pueden coexistir pacificamente en ¢l mercado paraguayo. Esto se debe a que la tnica
coincidencia entre ellos radica en un término genérico/débil en ¢l dmbito de la salud y la
medicina, mientras que sus elementos distintivos denominativos, grificos y el lema comercial

poseen notables diferencias, -reeeseeaseccaa e et R ERRE R

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 v
originalidad. - e

Que, la marca solicirada retne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como;

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

C1E IV TIVATICL wmmmnmmnc ot s e e e st

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

crear riesgo d

onfusién Q‘Rﬁbl.im consumidor debido a que la solicitud de registro retne los

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

"\\
andez Novaa — Fundamenpos de Derecho de Marcas - Pag 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LAS
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35.

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 566/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

T T . e B

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
PARTNERGROUP S.A. contra R4 S.A. sobre oposicidn al registro de la marca

MEDICAL ART Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n® 2212246 solicitada por R4
S.AL--- - L

Articulo 2,- DISPONER. 2 prosecucién de trdmites de :;0114:11::1- registro de la
marca MEDICAL ARTY ETIQUE TA, clase 35, Ex/pc,d te n‘\<‘212246 licirada pur
B4S.A.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / {\\L W

£ Directora
Dlrcn:sr.‘-n de ¥isuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DHARMA S.A. CONTRA MERCURY TABACOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LIFT, CLASE 34,

Asuncion, 09 SEP 08
VISTO:
El expediente caratulado: DHARMA S.A. contra MERCURY TABACOS S.A. sobre
oposicidn al registro de marca “LIFT” clase 34, y; - -
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “LIFT™, solicitada
para la clase 34, en base a la marca concedida “GIFT" clase 34, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son 0 no confundibles, -----ssesmseseseeosmeeeeeee e -

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

velando siempre por el interés general. «-eeeeemreresresecsnecane.

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 vélidos como el derecho a constituir una marca, —-—-—----

' Articulo15%- El mgis::}-@c una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exettisivd de la misma y a ejércer ante los arganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contry/ quien lesione sus d:quhus. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
atro figno que pueda inducif directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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 DHARMA S.A. CONTRA MERCURY TABACOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LIFT, CLASE 34,

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

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOS, +-mrmmmemme

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

anilisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicion, -

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

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

Que, al realizar ¢l cotejo entre las marcas en pugna LIFT (solicitada) y GIFT (oponente),
se¢ constata una significativa semejanza visual y ortogrifica, toda vez que ambas denominaciones
estin conformadas por cuatro letras y coinciden en la secuencia I-F-T, ubicadas en el mismo
orden y posicién, La diferencia radica tinicamente en la letra inicial, L en la marca solicitada v G
en la marca oponente. Si bien dicha variacién permite establecer una diferencia grifica entre
ambas denominaciones, la coincidencia en sus restantes elementos y su reducida extensién no

resultan suficientes para desvirtuar la proximidad visual existente entre las marcas en conflicto. -

LIFT

(marca solicitante)

GIFT

(marca oponente)

Pdgina 2de 5




_ "‘ GOBIERNO pgr. | DIRECCION NACIONAL
(2 SRRACUAY | visminsd

Resolucion D.AM.Ln. ° G G i B D 1

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR DHARMA S.A. CONTRA MERCURY TABACOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LIFT, CLASE 34,

Que, asimismo, desde el aspecto fonético, las denominaciones LIFT y GIFT presentan
una estructura sonora proxima, toda vez que comparten la terminacién IFT y se articulan con
una extension y ritmo similares, diferenciindose Gnicamente en su sonido inicial. Si bien los
sonidos correspondientes a las letras L y G permiten establecer una diferencia auditiva, esta no
resulta suficiente, por si sola, para excluir el riesgo de confusidn o asociacidn, especialmente
considerando que ambas denominaciones distinguen productos comprendidos en la Clase

Internacional 34. - e e L S s s

Que, desde el aspecto conceprual, si bien las expresiones LIFT y GIFT corresponden a
términos del idioma inglés y poseen significados diferentes, dicha circunstancia no resulra
suficiente para desvirtuar el riesgo de confusién advertido, toda vez que el consumidor medio no
necesariamente conoce o atribuye un significado especifico a dichos términos extranjeros al
momento de percibir las marcas. En consecuencia, la diferencia conceptual existente no adquiere

entidad suficiente para contrarrestar la proximidad grifica y fonética que presentan las

denominaciones en conflicto.

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde sefialar
que la marca oponente GIFT se encuentra registrada para todos los productos comprendidos en
la Clase Internacional 34, entre ellos tabaco, articulos para fumadores y cerillas, mientras que la
marca solicitada LIFT comprende igualmente los productos de dicha clase, con excepcion de los
cigarrillos

ntengan sucedineos o sustitutos del rabaco. En consecuencia, existe una

cia susmncxicumm al dmbito de proteccién de ambas marcas, circunstancia que

adqujere especial relevancia al analizar el riesgo de confusidn o asociacién, puesto que la similitud

mi:h\iva se proyecty sobre productos comprendidos dentro de una misma categoria
ercial

7
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DHARMA S.A. CONTRA MFRCURY TABACOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LIFT, CLASE 34,

Que, este anilisis de confundibilidad encuentra sustento en el derecho conferido por el
registro prioritario de la marca GIFT, cuyo titular se encuentra faculrado 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 confusién o asociacién en el mercado. En
consecuencia, la concesién de la marca solicitada LIFT, en las condiciones analizadas, podria

afectar los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca GIFT,

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

Que, 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 reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 282/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
opasicién deducida por corresponder asi en derecho.-

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

ECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
. contra MERCURY TABACOS S.A. sobre oposicién al registro de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DHARMA S.A. CONTRA MERCURY TABACOS S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LIFT, CLASE 34. -

marca LIFT clase 34, Expediente n® 1903530 solicitada por MERCURY TABACOS
SAL = - s —

- .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de M marca I}F{ clase 34,
Expediente n® 1903530 solicitada por MERCURY TABAC “\h
LN )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -~

TYI ALVAREN
Directora

AREZ

\ Direccian'\de Asuntos Marcarios Litigiosos
“\:" ) ._1.'.'- 5

Pigina 5 de s



GOBIERNO pew IMREECCION NACTONAL
PARAGUAY | wretectuar

Resolucién D.AM.L n, ® 0 g 1 [] U 2

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA INDEX S.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA HIDRODINE CLASE 05.

Asuncidn, i i
09 SEP 2078
VISTO:

El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra INDEX S.A.C.I sobre oposicién al
registro de marca HIDRODINE clase 05, y; - S

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
HIDRODINE, solicitada para la clase 05, en base a la marca HIDRALINE en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no
confundibles. e e

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

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

velando siempre por el interds general.

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

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

! Articulg 5,';‘: El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
o de la mhisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
1 quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a opanerse al registro v al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA INDEX S.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA HIDRODINE CLASE 05.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

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

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

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

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

itada para su regk_l:rn. - S

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

iacin/confusién de marcas. La denominacion solicitada no redne los requisitos que la hacen
1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA INDEX $.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA HIDRODINE CLASE 05.

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

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: “Ne podnd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, tradwccion,
translitevacion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoviamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesguiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y vegistro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tevcero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”.

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” $93/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposi .i.v.t‘;h\dcducida por corresponder asi en derecho. oo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA INDEX §.A.C.I. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA HIDRODINE CLASE 05.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
DALLAS S.A. contra INDEX SACIL sobre oposicién istro de marca
HIDRODINE clase 05, Expediente n® 2374369 solicitada por INDEX §.A,C.L-——-r-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
05, Expediente n® 2374369 solicitada por INDEX S.A.

1 ;n\Ya HIDRODINE clase

1/
R, J: ) o )l/

IYI ALVARE SUAREZ
Directoraf ./
suntos Marcarios Litiginsos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA GRUPO APANE S.A,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DEMOLISH CLASE 05,

Asuncion, 0 g

SEP 2028
VISTO:

El expediente cararulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra GRUPO APANE S.A.
sobre opasicién al registro de marca DEMOLISH clase 05, yjeee-secsemmmemmmmermrrmmemeeemaeeeeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca DEMOLISH,
solicitada para la clase 05, en base a la marca DEMOLEDOR en la clase 05 respectivamente, por

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

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

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

velando siempre por el interés general, —e e

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 ¢l 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, --—------

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

exclusivo de’la mismia.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 registro y al uso de cualquier

l‘?{iu grig que pueda indycir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
cualguiera yea la clase en quie 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 GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA GRUPO APANE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DEMOLISH CLASE 05, -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. B

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

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual ————eermecerere

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

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

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

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

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 si registro.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA GRUPO APANE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DEMOLISH CLASE 05,

*

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
dél aetieils 2 dela Loy n® 1. 294790 e Mattis —————rererrrreremeorpresrmsssessmsessssmnessnmas

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. e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, tradwccion,
transiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tevcero, 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
e L B ——

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 405/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

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

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

ECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
GUAY S.A. contra GRUPO APANE S.A. sobre opasicién al registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA GRUPO APANE S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DEMOLISH CLASE 05.------ -

de marca DEMOLISH clase 05, E:q:edir:nte n” 2347118 solicitada por GRUPO APANE

S5.A. v e "h.K. .....

\
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de | ﬁDEMGLIS\H clase 05,
Exptdjenr.t n® 2347118 solicitada por GRUPO APANE 5.A |

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. £ / AP, W

/ © . ABG, AREZ

Directora

suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGRI TOP S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ESPECTRO CLASE 05— “ee-
Asuncion, [ § Cfp 2008
VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra AGRI TOP
5.A. sobre oposicién al registro de marca ESPECTRO clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ESPECTRO,
solicitada para la clase 05, en base a la marca SPECTRO en la clase 05 respectivamente, por lo

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion 1 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, T

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quich lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o sigth ) Vipducir directa o indirectamente 2 confusisn o asociacion entre los productos o servicios
i:rﬁ'?:a la clase en'que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGRI TOP S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ESPECTRO CLASE 05,

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 trimirte y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

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

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que 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 desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-—----—-—-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGRI TOP S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ESPECTRO CLASE 05,—------

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-e-smresemmesee e e

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

interés en sustentar la oposicidn. PR = 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
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusin 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
hubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar ¢l Dictamen n.® 589/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.--eseeeemsesssceen e
e, Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

culo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ARTICIPATIONS AG contra AGRI TOP S.A. sobre oposicion al

7
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registro de marca ESPECTRO clase 05, Expediente n® 2231722 solicitada por AGRI
TOP Sl
N

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro do lrmagt Espﬁm\@ clase 05,
Expediente n® 2231722 solicitada por AGRI TOP §.A fee oo Ao

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. d / \ )

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA GUANG ZHOU HAIYUN
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA XIMI-V Y ETIQUETA CLASE 35,

Asuncién, [ 9 CEP 7008
VISTO:

El expediente caratulado: XIAOMI INC. contra GUANG ZHOU HAIYUN
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. sobre oposicién al registro de marca XIMIV Y
ETIQUETA clase 35, y; -enne

CONSIDERANDO:

Que, se promueven opaosiciones contra la solicitud de registro de la marca XIMIV Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca XIAOMI 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' 2 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 BTl o

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

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

" Articulo 15°.- El regisrro 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
cantra qpiﬁi_ esiome sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
OLrg- 5

gno que puedainducir dirccta o indirectamente a confusion o asociacion entre los productas o servicios
quiers sea la clase El‘ll que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA XIMIV 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, --—---—-

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.--—-—-cccemeeoccecens -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada XIMIV Y
ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion XIAOMI, se pcn:ihc que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn considera que la marca
solicitada no redne las condiciones 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 ¢l traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en

el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

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

la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de 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. woman

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird ¢l 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.--—-r--e-eeeessesman 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 falea de

interés en sustentar la OPosiCiOn. —- s

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
translitevacion o transoripeion total o parcial de signos distintivo ideénticos o stmilar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los gue se aplique el signo, cuando su uso y regiitro  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 el cual se
bubiesehecho condido el signo” - e
N

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA GUANG ZHOU HAIYUN
INTERNATIONAL TRADING CO,, LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA XIMI-V Y ETIQUETA CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 163/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho.--=--eeeeeee =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
XIAOMI INC. contra GUANG ZHOU HAIYUN INTERNATIONAL TRADING
CO., LTD. sobre oposicidn al registro de marca XIMIV Y ETIQUETA clase 35,
Expediente n® 2493233 solicitada por GUANG ZHOU HAIYUN INTERNATIONAL
TRADING CO,, LTD. = <

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la [/57#1 XIMIVY ETIQUETA

clase 35, Expediente n° 2493233 solicitada por ZHOU HAIYUN
INTEENATIONAL TRADING CO..LTD.

e

Articulo 3.- NﬂTIFIQ_UESE por cédula.

(¢ 3G: JADIVI ALVARENGA SUAREZ
= | s E Directora
"' Direccién dd Asuntos Marcarios Litigiosos
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